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Практическое занятие 1

Методология защиты авторских прав.

Цель занятия: получение магистрантам знаний и навыков по вопросу защиты авторских прав

Тема занятия: Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Основные понятия об авторском праве и формы его защиты

Теоретическое обоснование:

Авторское право существует преимущественно для того, чтобы способствовать возникновению и распространению достижений интеллектуальной творческой деятельности людей, а также вознаграждать и защищать авторов.

Понятие авторского права

Авторское право (АП) — это отрасль законодательства, регулирующая общественные и частные правоотношения, которые связаны с созданием и использованием произведений — объектов авторского права. Субъектом АП являются имущественные и личные неимущественные права авторов и других лиц на объекты авторских прав.

В Российской Федерации ключевым нормативным правовым актом, регулирующим авторское право и смежные права, является Гражданский кодекс РФ, 4 часть (далее ГК РФ, 4 ч.), где авторским правам посвящена глава 70

«Авторское право», статьи 1255-1302, а смежным правам — глава 71 «Права, смежные с авторскими». Возникновение авторских прав непосредственно связано с фактом создания произведения. При этом не требуется какого-либо специального его оформления или регистрации как объекта промышленной собственности. Произведение считается существующим с момента его фактического создания и появления экземпляра произведения. Однако регистрация в целях обеспечения доказательств авторских прав может осуществляться общественными организациями (Российским авторским обществом), Российской книжной палатой, нотариусами. Факультативная государственная регистрация предусмотрена в отношении программ для ЭВМ и баз данных. Ее осуществление производится федеральным органом исполни- тельной власти в сфере интеллектуальной собственности. Ответственность за достоверность указанных сведений несет заявитель. Кроме того, существует обязательная государственная регистрация аудиовизуальных произведений, предусмотренная постановлением Правительства Российской Федерации «О регистрации кино- и видео- фильмов и регулировании их публичной демонстрации» от 28 апреля 1993 г. № 396. Регистрации подлежат все кинофильмы, предназначенные для:

· публичной демонстрации (исполнения) в кинотеатрах, видеосалонах и других общественных местах; - тиражирования (воспроизведения) в целях продажи, сдачи в прокат и аренду;

· трансляции (сообщения для всеобщего сведения) по кабельному телевидению.

Для того чтобы проинформировать читателей и других пользователей об авторских правах, обладатель исключительных авторских прав может проставлять знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:

· латинской буквы © в окружности;

· имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;

· года первого опубликования произведения.

Согласно ГК РФ, 4 ч., авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти (последнего из авторов, при соавторстве), однако следует помнить, что ГК РФ, 4 ч. устанавливает и специальные сроки предоставления охраны некоторым категориям авторов (произведений).

Объекты авторских прав

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства.

Произведение — это совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения. Можно выделить два элемента произведения — нематериальный (совокупность идей, мыслей, образов) и вещественный (форма его выражения — рукопись, рисунок, скульптура и т. д.).

Права на программы для ЭВМ и базы данных

В настоящее время часть четвертая Гражданского кодекса РФ рассматривает программу для ЭВМ как самостоятельный объект интеллектуальных прав, но распространяет на нее нормы о произведениях.

Программа для ЭВМ — это представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (ст. 1261 ГК РФ). Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства. Авторское право возникает в силу создания этих объектов. Программам для ЭВМ предоставляется правовая охрана как произведениям литературы. При этом программа для ЭВМ и база данных должна представлять собой результат творческой деятельности автора (соавторов). Правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных или какого-либо их элемента, в том числе на идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма, а также языки программирования.

Характерными особенностями правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных по сравнению с другими объектами авторских прав является:

· право на использование программы (или ее копии) в ЭВМ или хранение в ЭВМ;

· право на создание копий программ любыми средствами и в любой форме;

· право на адаптацию программы;

· право на модификацию, в том числе право на перевод на другие машинные языки или в другой код; - право на раскрытие содержания программы настолько, насколько это дает возможность создания аналогичной программы;

· право на вознаграждение.

При продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка заключения договоров, который носит название «оберточных» лицензий. В

«оберточной» лицензии указывается, что вскрытием упаковки экземпляра программы для ЭВМ или базы данных пользователь выражает свое согласие с условиями данной лицензии.

В отличие от других объектов авторских прав программы для ЭВМ и базы данных, за исключением программ для ЭВМ и баз данных, составляющих государственную тайну, могут быть зарегистрированы по желанию правообладателя в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Это единственная разновидность государственной регистрации объектов авторского права. Порядок регистрации регулируются правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявки на официальную регистрацию базы данных, утвержденные приказом Роспатента от 25 февраля 2003 г. № 25. При этом заявителем может быть как физическое, так и юридическое лицо, получившее исключительные права на использование программы для ЭВМ (базы данных) по закону (в силу факта создания или по наследству) либо по договору с правообладателем. Ответственность за достоверность указанных сведений несет заявитель. В качестве правообладателя может выступать работодатель при условии, что программа для ЭВМ или база данных создана в связи с выполнением трудовых обязанностей или по заданию работодателя. Исключительное право в этом случае принадлежит работодателю, если иное не предусмотрено договором между ним и работником. При этом работник (автор) имеет право на вознаграждение, порядок выплаты и размер которого устанавливаются договором между работником и работодателем.

Задания к практическому занятию:

1. Систематизировать и углубить полученные знания.

2. Занести в отчёт по практической работе ответы на вопросы 1- 6.

3. Проанализировать ст. 1272-1280 ГК РФ и установить пределы осуществления авторских прав.

Вопросы:

1. Понятие об интеллектуальной собственности.

2. Основные институты права интеллектуальной собственности.

3. Система российского законодательства об охране интеллектуальной собственности.

4. История развития российского законодательства об охране интеллектуальной собственности. Система источников правого регулирования отношений, связанных с охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности.

5. Международная патентная система.

6. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Региональная патентная система (Европейская, Евразийская).

7. Понятие и признаки объекта авторского права.

8. Виды объектов авторского права.

9. Субъекты авторского права.

10. Авторы объекта интеллектуальной собственности.

11. Наследники и иные приемники.

12. Права авторов. Авторский договор.

13. Защита авторских и смежных прав.

Практическое занятие 2.

Рассмотрение вопросов патентного права.

Изучение патентного законодательства Российской Федерации с изменениями и дополнениями.

Цель занятия: получение магистрантами знаний и навыков по вопросу патентного законодательства Российской Федерации

Тема занятия: Патентное право. Патентный закон Российской Федерации (РФ).

Теоретическое обоснование:

В общественном производстве имеется два взаимосвязанных элемента — это собственно процесс производства и его результат — товары (потребительские и средства производства). Технологии или способы производства являются результатом, прежде всего творческой деятельности ученых и изобретателей, конструкторов и инженеров. Именно их творчество лежит в основе изобретений, которые воплощаются в новых товарах и новых способах их производства. Без результатов творческого труда общество не может развиваться, поскольку именно творческий труд является основой и средством промышленного и общественного развития.

Правовое положение результатов творческой деятельности, относящейся к производству, устанавливается нормами патентного права.

Патентное право — это совокупность прав, предоставляемых правообладателю на результаты творческой деятельности в производственной области.

Объекты патентного права становятся таковыми только после получения охранного документа. Вид охранного документа зависит от вида объекта промышленной собственности. Несмотря на то, что охранным документом на результаты творческого труда обычно считается патент, существо патентного права заключается не в виде охранного документа, а в виде охраняемого объекта. Другими словами, охранным документом результатов творческой деятельности на одни объекты является патент, а на другие — свидетельство.

При рассмотрении патентного права основное внимание будет уделено правовой охране изобретений — важнейших результатов творческой деятельности. Особенности правовой охраны изобретений будут использованы mutatis mutandis (с соответствующими изменениями) при рассмотрении правовой охраны иных объектов патентного права. Изобретения занимают особое положение среди результатов творческой деятельности.

Изобретения кардинально меняли условия жизни человека, они не только позволяли создавать новые товары, но и изменяли способы производства, радикально сказываясь на развитии человеческого общества. Недаром говорят, что история человечества — это история изобретений.
Изобретения — это не просто технические решения.

Изобретения — это основа совершенствования действующих производств и создания новых техники и технологий, технологического, экономического и социального развития общества.

В отношении правовой охраны изобретений единства мнений нет.

С одной стороны, считается, что патентная охрана соответствует интересам всех групп общества и всех стран. Такая модель патентного права поддерживается и насаждается экономически развитыми странами и контролируемыми ими международными организациями для того, чтобы за- ставить иные страны следовать ей. Создается мифология патентного права, чтобы приписать ему черты, которыми оно не обладает. Отрицательные последствия патентной охраны тщательно скрываются, а существующая критика либо игнорируется, либо дискредитируется.

С другой стороны, многие исследователи, экономисты и политики считают современную модель патентного права реакционной, служащей в основном интересам развитых стран, национальных и транснациональных корпораций. Существует немало публикаций, посвященных критике современной патентной системы. Различные организации пытаются минимизировать вред патентной системы даже для развитых стран. Можно напомнить о деятельности Public Patent Foundation в США. Развивающиеся страны пытаются противодействовать современной патентной системе, хотя это далеко не всегда удается.

Задания к практическому занятию:

1. Систематизировать и углубить полученные знания.

2. Занести в отчёт по практической работе ответы на вопросы 1-4.

3. Проанализировать указанные литературные источники и подготовить сообщение на тему: «Эволюция патентной охраны изобретений в России».

Вопросы:

1. Объекты патентного права: понятия и признаки изобретения, промышленного образца, полезной модели, товарного знака.

2. Субъекты патентного права: авторы изобретения, промышленного образца, полезной модели, товарного знака; патентообладатели; наследники; патентное ведомство РФ (Роспатент) в составе Федерального института промышленной собственности (ФИПС),

3. Палаты по патентным спорам. Российского государственного института интеллектуальной собственности (РГИИС).

4. Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца.

5. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца.

6. Авторы и патентообладатели изобретения, полезной модели, промышленного образца.

7. Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

8. Исключительное право.

9. Предоставление права на использование.

10. Получение патента: экспертиза, регистрация.

Практическое занятие 3.

Открытия. Изучение содержания заявки на выдачу патента на изобретение устройства и требований к составу заявки.

Цель занятия: получение магистрантами знаний и навыков по составлению заявки на выдачу патента на изобретение.

Тема занятия: Объекты интеллектуальной деятельности. Открытие.

Изобретение

Заявка на изобретение включает в себя следующий пакет документов:

· заявление о выдаче патента;

· описание изобретения;

· формула изобретения;

· чертежи и иные материалы;

· реферат;

· документы, прилагаемые к заявке.

Заявление о выдаче патента представляется по специальной форме, приведенной в «Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки». Эти правила публикуются Роспатентом. Данная форма содержит обязательные и необязательные графы.

Заявка на выдачу патента подается автором, работодателем или правопреемником (в Законе эти лица называются также «заявители») в Патентное ведомство.

Заявка может быть подана через патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве. Физические лица, проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела по получению патентов и поддержанию их в силе через патентных поверенных, зарегистрированных в Патентном ведомстве. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем.

К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере или основание для освобождения от уплаты пошлины, а также для уменьшения ее размера. Величина пошлины, а также льготы в этой области регламентируются Правительством Российской Федерации и законами Российской Федерации.

В обязательном порядке приводятся сведения об авторе (ах) и решение о том, кому будут принадлежать права на патент. Если права на патент будут принадлежать другому лицу (лицам), то приводятся сведения о них. Обязательным является наличие подписей заявителей, без них заявка не будет зарегистрирована. Если заявка подается через патентного поверенного, прилагается копия доверенности, выданной ему заявителем.
Описание изобретения – это изложение сущности разработки и ее результата. Этот документ имеет четкую структуру. Он должен быть информативен и одновременно достаточно лаконичен. Описание изобретения – это не отчет об исследованиях.

Описание начинается с названия и индекса рубрики МПК. Жестких требований к выбору названия в правилах нет, однако чаще всего оно характеризует назначение изобретения. В названии принято использовать единственное число, кроме случаев, когда языковыми нормами или спецификой объекта диктуется применение множественного числа.

Единственным критерием для определения объема изобретения, является формула изобретения. Под объемом изобретения понимается круг предметов, обладающих всеми теми признаками, которые включены в формулу. Исходя из этого условия, под формулой изобретения понимают краткую словесную характеристику, которая выражает лишь техническую сущность изобретения.

Для характеристики технической сущности изобретения в формуле указываются два вида признаков:

1. Признаки объекта, к которому относится изобретение как решение конкретной задачи, существенные с точки зрения цели изобретения;

2. Признаки назначения объекта.

Таким образом, для характеристики технической сущности устройства в формулу включают указание на назначение этого устройства и те его конструктивные признаки, которые являются существенными, позволяющими получить положительный результат.

Для характеристики вещества, полученного химическим путем, в формуле указываются назначение нового вещества и его химическая структурная формула.

Формула может быть однозвенной и многозвенной, т.е. включать один или несколько пунктов.

Если изобретение характеризуется совокупностью существенных признаков, не имеющих развития или уточнения для частных случаев его использования, применяется однозвенная формула. Соответственно, развитие признаков приводит к построению многозвенной формулы. Многозвенные формулы характеризуют одно изобретение или группу изобретений. В первом случае только один из пунктов многозвенной формулы является независимым, тогда как во втором случае – количество независимых пунктов соответствует количеству изобретений в группе.

Пункт «формула» состоит из ограничительной и отличительной частей. В ограничительной части указываются признаки, присущие и прототипу, и заявленному изобретению. В отличительной части указываются признаки, присущие только заявленному изобретению. После изложения ограничительной части вводится словосочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которого излагается отличительная часть. Текст формулы излагается в виде одного предложения.

Разделение на ограничительную и отличительную части не проводится в том случае, если формула характеризует:

· индивидуальное химическое соединение;

· штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных;

· применение ранее известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению;

· изобретение, не имеющее аналогов.

Чертежи и иные поясняющие материалы являются необходимыми по законодательству. Материалами, поясняющими сущность изобретения, могут быть рентгенограммы, спектрограммы, блок-схемы, фотографии. Рисунки представляются в том случае, если иными средствами (например, чертежами или схемами) невозможно проиллюстрировать изобретение. Приводимые чертежи и материалы сопровождаются необходимыми пояснениями.

Реферат – это краткое изложение содержания изобретения. При необходимости в него могут быть включены чертежи или другой иллюстративный и поясняющий материал, данные о количестве фигур, дополнительных пунктов формулы. Средний объем реферата составляет 1000 печатных знаков. Реферат служит для информации об изобретении. Он помещается в реферативные базы данных, и по нему пользователи будут судить о сущности изобретения.

Набор документов, прилагаемых к заявке, включает доверенность заявителя на представительство перед Ведомством и подтверждение об уплате пошлины.

Каждый документ заявки начинается на отдельном листе (описание, формула, реферат). Описание изобретения, формула (представленная на отдельном листе), чертежи, другие материалы, а также реферат представляются в трех экземплярах.

В Правилах регламентируются требования к расположению текста, изображению химических и математических формул и др.

Регламентируются также требования к терминологии и обозначениям. Заявка – это юридический документ. Поэтому при описании изобретения важна четкость изложения.

Правилами специально установлено использование в описании, формуле, реферате стандартных символов, а при их отсутствии – общеупотребительных. Единство терминологии и раскрытие малораспространенных терминов избавит заявителя от необходимости впоследствии пояснять эксперту, что он имел в виду в том или ином случае. Любая терминологическая небрежность, употребление в тексте без необходимости разных выражений одного и того же понятия, личное «словотворчество» влекут за собой вопросы экспертизы и переписку.

Структура описания изобретения не зависти от объекта изобретения и включает следующие разделы:

· область техники, к которой относится изобретение;

· уровень техники;

· сущность изобретения;

· перечень фигур чертежей и иных материалов;

· сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

Характерной ошибкой для начинающих изобретателей является замена одного из разделов заявки отсылкой к опубликованному литературному источнику. Это недопустимо. Необходимо привести соответствующую информацию в тексте описания.

Раздел «Область техники». Область техники, к которой относится заявляемое изобретение, может быть указана расширенно. Допускается указание нескольких областей.

Раздел «Уровень техники». В этом разделе приводятся сведения об известных заявителю аналогах его изобретения. Содержание этого раздела дает представление о состоянии конкретной предметной области. С позиции экспертизы эти сведения позволяют судить об уровне осведомленности заявителя о решаемой задаче.

Отбору аналогов и анализу наиболее близкого из них (прототипа) следует уделить максимум внимания. В качестве прототипа следует указать наиболее близкое к заявленному решение, которое характеризуется сходной совокупностью признаков, и привести библиографическое описание источника информации. Далее следует указать причины, препятствующие достижению требуемого технического результата при реализации прототипа.

Раздел «Сущность изобретения» включает: раскрытие задачи, на решение которой направлено изобретение; технический результат, который может быть получен, и средства решения задачи.

При написании этого раздела необходимо четко формулировать общественную или производственную потребность, которую может удовлетворить изобретение. Тем самым определяется поставленная задача и границы изобретения.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства или явления, присущих изобретению. Это может быть новый результат, либо более высокий по сравнению с достигаемым по прототипу. Например, повышение выхода продукта, снижение энергозатрат, устранение вредных выбросов и т.д. Эффектов может быть несколько, каждый из них указывается и обосновывается.

Раскрывая механизм достижения технического результата, не следует опасаться, что экспертиза из-за его кажущейся простоты сочтет решение очевидным. Напротив, приведенные сведения позволяют экспертам уделить особое внимание источнику информации, который указал заявитель, при проверке изобретательского уровня изобретения.

При описании изобретения ошибочным является нагромождение всевозможных существенных признаков. Столкнувшись с этим, эксперт может не увидеть то ценное, благодаря которому задача решается на более высоком уровне. При анализе могут возникнуть трудности в обосновании причинно- следственной связи признаков и технического результата. Кроме того, избыточные признаки сужают изобретение.

Таким образом, в данном разделе необходимо привести:

· все существенные признаки;

· указать совокупность признаков, обеспечивающих получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем охраны;

· указать признаки, которые характеризуют изобретение лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях его использования.

Далее следует выделить те признаки, которые отличают заявленное решение от наиболее близкого аналога.

Проводя это сопоставление, заявитель доказывает новизну изобретения, основываясь на известных ему источниках информации.

Заявитель доказывает также и соответствие условию «промышленной применимости», приводя примеры реализации объекта изобретения.

Таким образом, единственное условие, соответствие которому заявитель может не обсуждать в заявке, это изобретательский уровень. Однако в этом случае экспертиза будет проводить поиск и анализ сведений без учета известной заявителю информации и его профессионального видения причинно- следственной связи между отличительными признаками и техническим результатом. Опытные заявители, предвидя такую ситуацию, приводят в заявке результаты информационного поиска на соответствие изобретательскому уровню.

В разделе «Перечень фигур чертежей и иных материалов» приводятся перечень и краткое пояснение содержания материалов, которые содержатся в составе заявки.

Раздел «Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения». Унифицированного подхода для подтверждения осуществления изобретения не существует. Согласно Правилам, для объекта «устройство» сначала описывают конструкцию в статическом состоянии, а затем ее действие (работу) или способ использования. Описание сопровождается ссылками на фигуры чертежей, а при необходимости – на иные поясняющие материалы.

Для объекта «способ» приводят примеры, в которых указывается последовательность действий (приемов, операций) над материальными объектами, а также условия проведения действий. Условия, например конкретные режимы, удобно иллюстрировать несколькими примерами, в каждом из которых приводятся конкретные значения параметров в заявленном интервале.

При подтверждении возможности осуществления изобретения на

«вещество» учитывается специфика объекта. Так, применительно к новому индивидуальному веществу с установленной структурой приводится структурная формула, доказанная известными методами, физико-химические константы, и описывается способ получения нового вещества.

Задания к практическому занятию:

1. Систематизировать и углубить полученные знания.

2. Занести в отчёт по практической работе ответы на вопросы 1-9.

3. Составить заявку получения патента на изобретение на любое средство противопожарной защиты (уже существующее).

Содержание отчёта и его форма:

Отчёт о практической работе должен содержать:

1. Титульный лист;

2. Цель работы;

3. Краткий конспект теоретического материала;

4. Результаты выполнения заданий;

5. Выводы.

Вопросы:

1. Осуществление научно-технической политики при поддержке инновационной деятельности.

2. Организационно-экономические основы создания и использования объектов промышленной собственности.

3. Понятие и признаки открытия.

4. Важнейшие открытия.

5. Субъект права на открытие.

6. Оформление прав на открытие.

7. Диплом на открытие.

8. Взаимосвязь открытия и изобретения.

9. История возникновения патентного и изобретательского права в мире.

10. Понятие и признаки патентоспособности изобретения.

11. Объекты изобретений.

12. Объекты, не признаваемые изобретениями.

13. Оформление патентного права на изобретение.

14. Авторская и заявительная системы патентования.

15. Системы экспертизы, существующие в мире.

16. Патент на изобретение.

17. Исключительное право на использование изобретения.

18. Право на распоряжение патентом, переуступка прав, выдача разрешения на использование изобретения.

19. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и патентообладателей изобретений.

Практическое занятие 4.

Изучение описания промышленного образца и полезной модели по каждому самостоятельному пункту описания и общие требования к описанию

промышленного образца и графическим материалам.

Цель занятия: получение магистрантами знаний и навыков по описанию промышленного образца и полезной модели

Тема занятия: Промышленный образец и полезная модель. Товарные знаки и программы для ЭВМ (компьютеров). Рационализаторские предложения

Теоретическое обоснование:

Описание промышленного образца своим главным назначением имеет раскрытие заявленного художественно-конструкторского решения, представленного на изображениях внешнего вида изделия, в словесной форме.

Описание начинается с названия промышленного образца. Перед названием приводится индекс рубрики действующей редакции Международной классификации промышленных образцов (МКПО), к которой относится заявляемый промышленный образец.

Описание должно содержать следующие разделы:

· назначение и область применения промышленного образца;

· аналоги промышленного образца;

· перечень изображений, а также других представленных материалов, иллюстрирующих промышленный образец (чертеж, эргономическая схема, конфекционная карта – в случае их представления);

· раскрытие сущности промышленного образца.

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения.

Название промышленного образца должно быть кратким и точным. Оно должно, как правило, характеризовать назначение промышленного образца и излагаться в единственном числе, например «флакон с крышкой». Исключение составляют названия, которые в соответствии с правилами грамматики употребляются только во множественном числе, например «ножницы».

Название промышленного образца, как правило, должно:

· соответствовать МКПО, а при отсутствии такой возможности – общепринятой отраслевой терминологии;

· указывать, к какому роду объектов относится изделие, и информировать о его назначении, например «станок токарный для изготовления оптических приборов».

Название набора (комплекта) изделий должно начинаться со слова

«набор» («комплект»).

Название группы промышленных образцов должно содержать общее название изделия, образцов, дополнительное слово «варианты и количество вариантов», например «кресло

(3 варианта)».

В названии промышленного образца не рекомендуется использовать личные имена, фамильярные выражения, аббревиатуры, словесные обозначения товарных знаков и знаков обслуживания, рекламные, фирменные и иные специальные наименования, наименования мест происхождения товаров, слова

«и т.д.» и аналогичные, которые не служат целям идентификации промышленного образца.

В разд. «Назначение и область применения» приводятся сведения о назначении и области применения заявленного промышленного образца, а также указываются преимущественные области его использования.

В разд. «Аналоги промышленного образца» приводятся сведения об известных заявителю аналогах. В качестве аналога промышленного образца указывается решение изделия сходного внешнего вида и, как правило, того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца.

Из приведенных аналогов может быть выявлен наиболее близкий к заявленному образцу по совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков.

В разд. «Перечень изображений изделия и других представленных материалов», перечисляются изображения внешнего вида изделия, а также чертежи, схемы, конфекционные карты, слайды и другое, если они представлены, в соответствии с их нумерацией и приводится краткое указание того, что изображено на каждом из них.

В разделе, посвященном раскрытию сущности промышленного образца, указываются все существенные признаки, характеризующие заявленный образец. При этом выделяются его существенные признаки, являющиеся отличительными от наиболее близкого аналога, если он указан.

При указании существенных признаков приводятся ссылки на элементы изображения, а также на чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они имеются.

В данном разделе, кроме того, отмечаются эстетические и (или) эргономические особенности изделия, в котором воплощен заявленный промышленный образец, и поясняется влияние признаков, отнесенных к существенным, на формирование внешнего вида изделия, обладающего указанными особенностями, если это неочевидно.

В этом же разделе описания могут быть приведены обоснования, какими признаками достигаются указанные заявителем эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности: художественно-информационная выразительность; рациональность формы, целостность композиции; эргономичность.

При раскрытии сущности промышленного образца не допускается выражение признаков в виде альтернативных понятий, характеризующих разные формы его реализации. Если разные формы реализации признака в совокупности с другими признаками определяют внешний вид изделия с одними и теми же эстетическими и (или) эргономическими особенностями, описываются варианты промышленных образцов, каждому из которых присущ признак, характеризующий только одну из указанных форм реализации.

Для характеристики промышленного образца не рекомендуется использовать признаки, выражающие смысловые значения словесных обозначений в изделии в целом или его элементе, поскольку смысловые значения не влияют на эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия.

Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак.

Задания к практическому занятию:

1. Систематизировать и углубить полученные знания.

2. Занести в отчёт по практической работе ответы на вопросы 1-9.

3. В соответствии с рассмотренной методикой, составить описание промышленного образца.

Вопросы:

1. Понятие и признаки патентоспособности промышленного образца, его

2. Авторы и патентообладатели промышленного образца.

3. Заявка на промышленный образец, его описание.

4. Графические материалы, фотографии и другие материалы, поясняющие  виды

промышленный образец.

5. Патент на промышленный образец.

6. Исключительное право на использование: переуступка, виды разрешения на использование промышленного образца.

7. Права и обязанности патентообладателя промышленного образца.

8. Экспертиза промышленного образца.

9. Патентоспособность промышленного образца и качество изделий и услуг, их коммерческий успех и конкурентоспособность.

10. Признаки патентоспособности полезной модели.

11. Патентообладатели.

12. Права и обязанности патентообладателя на полезную модель.

13. Заявка на полезную модель.

14. Описание полезной модели.

15. Патент на полезную модель.

16. Экспертиза полезной модели.

17. Страницы истории.

18. Понятие и признаки товарного знака, знака обслуживания и наименования мест происхождения товаров.

19. Обозначения, не признаваемые товарными знаками.

20. Использование товарного знака.

21. Субъекты прав, оформление прав.

22. Свидетельство на товарный знак.

23. Заявка на товарный знак.

24. Роль товарных знаков в управлении качеством товаров и услуг.

25. Экспертиза товарного знака.

26. Использование программ для ЭВМ или базы данных по договору с правообладателем.

27. Нарушение авторского права.

28. Защита прав на программу для ЭВМ и базы данных.

Практическое занятие 5.

Изучение классификации источников информации. Универсальная десятичная классификация (УДК), ее структура.

Цель занятия: получение магистрантами знаний и навыков по работе с различными источниками информации, работой с УДК.

Тема занятия: Техническая и патентная информация. Патентные исследования

Теоретическое обоснование:

В библиотеках и органах информации Российской Федерации применяются следующие универсальные системы классификации: ББК, УДК, рубрикатор ГАСНТИ, ЕКЛ, некоторые специальные системы классификации, например, «Международная патентная классификация (МПК) и др.

«Библиотечно-библиографическая классификация» (ББК) — это классификационный информационно-поисковый язык иерархического типа с элементами фасетной структуры в виде вспомогательных таблиц типовых делений. Система ББК разработана в 1958-1968 гг. специалистами крупнейших библиотек СССР, в 1981 г. удостоена Государственной премии. ББК издана в виде вариантов таблиц, отличающихся друг от друга степенью детализации: полные таблицы и сокращенный их вариант для научных библиотек, таблицы для областных, массовых, детских и школьных библиотек, для краеведческих каталогов и др. ББК разрабатывалась со смешанной буквенно-цифровой индексацией, которую используют научные библиотеки. Для таблиц ББК областных, массовых, детских и школьных библиотек для обозначения основных делении были введены цифровые индексы. Буквенные и цифровые индексы взаимозаменяемы. Актуализация ББК осуществляется при помощи исправлений и дополнений к системе классификации. Так в 1997 г. был издан модернизированный промежуточный вариант рабочих таблиц ББК для массовых библиотек.

Структура всех изданий таблиц ББК одинакова. Как правило они включают основные таблицы, вспомогательные таблицы типовых делений, методологические указания, алфавитно-предметный указатель и приложения.

Основной ряд таблиц ББК для массовых библиотек должен возглавить отдел «Общенаучное и междисциплинарное знание», который в настоящий момент разрабатывается. Следующие отделы охватывают три основные области научного знания: естественные науки, прикладные науки (техника, сельское хозяйство, медицина), общественные и гуманитарные науки. Замыкает основной ряд отдел «Литература универсального содержания».

Система вспомогательных или типовых делений состоит из таблиц общих и территориальных типовых делений, типовых делений социальных систем, используемых во всех отделах классификации, и таблиц специальных типовых делений, разработанных для отдельных отраслей наук.

Алфавитно-предметный указатель (АПУ) отражает все понятия, которые содержатся в основных и вспомогательных таблицах. АПУ помогает разыскать необходимые для индексирования понятия и определить их местонахождение в таблицах, а также выявить рассредоточенные в таблицах классификации характеристики одних и тех же объектов.

Универсальная десятичная классификация (УДК)

Развитие и совершенствование УДК осуществляется Центральным комитетом по классификации Международной федерации по документации (МФД). В настоящее время УДК является универсальным международным средством систематизации в первую очередь благодаря ее десятичной индексации. В отечественных научно-технических библиотеках и органах информации УДК была введена с 1963 г.

Система таблиц УДК включает полные, отраслевые и сокращенные издания. Полное издание УДК отражает все разделы естественных и технических наук. В настоящее время осуществлено третье полное издание таблиц УДК в семи выпусках (по математике, естественным наукам, медицине, прикладным наукам, искусству, языкознанию, географии, истории).

В отраслевых таблицах представлены индексы определенной отрасли и выборочно - смежные разделы.

Сокращенные таблицы включают индексы всех отраслей в одном томе и предназначены для небольших справочно-информационных фондов.

УДК состоит из основных таблиц, вспомогательных таблиц- определителей, алфавитно-предметного указателя и методических рекомендаций по систематизации.

Основные таблицы содержат индексы понятий, специфичных для той или иной отрасли знания. Вспомогательные таблицы включают общие определители - индексы повторяющихся понятий, общих для всех или многих отделов или специальные определители, характерные для какого-то отдела.

Алфавитно-предметный указатель - это алфавитный перечень рубрик, отражающих индексы основных таблиц и общих определителей.

Индексы УДК проставляются на каталожных карточках Книжной палаты, а в книгах по естественным и техническим наукам приводятся на обороте титульного листа. Индексы УДК проставляются также в изданиях всероссийских и отраслевых органов НТИ.

УДК используют для поиска научно-технической документации.  Согласно этой классификации все отрасли знаний делят на 10 основных классов (отделов), каждый из которых обозначен арабскими цифрами от 0 до 9:

0 - Общие произведения; 1 - Философия;

2 - Религия;

3 - Социология;

4 - Филология;

5 - Естественные науки;

6 - Полезные искусства (в которые входят медицина, техника, сельское хозяйство);

7 - Изящные искусства; 8 - Литература;

9 – История.

Каждый из 10 основных классов (отделов) делится на 10 подразделов, каждый из которых в свою очередь, делится на 10 подразделов и т.д.

Подраздел обозначается индексом из 3-х цифр, после которых ставится точка. После точки ставится цифра, обозначающая дальнейшее разделение и пишется название раздела. Например:

641 - пищевые продукты

641.5 - общественное питание

641.563 - диетическое питание и т. д.

На основании классификационного индекса УДК составляются библиотечные каталоги. В библиотеке три вида каталогов: алфавитный, систематический и предметный. Алфавитный каталог составляется по названию источника или фамилии автора, т.е. по первому слову (букве) библиографического описания источника. Все источники расставляются в алфавитном порядке.

Карточки систематического каталога группируют в логическом порядке по отдельным отраслям знаний. Последовательность расположения карточек систематического каталога соответствует УДК. Внутри каждой рубрики карточки могут быть расставлены либо по алфавиту фамилии авторов, либо по годам издания (в обратнохронологическом порядке). Справочный аппарат систематического каталога включает в себя отсылочные карточки. Они указывают, где действительно находится литература по определённому вопросу.

По предметному каталогу литература группируется по её содержанию, конкретным предметам или объектам исследования, в отличие от систематического каталога, не в логической последовательности, а по алфавиту названий предметных рубрик. Предметный каталог имеет справочный аппарат аналогичный систематическому.

Международная патентная классификация (МПК)

Международная классификация изобретений (МКИ) создавалась в соответствии с положениями Европейской конвенции о международной патентной классификации (1954). МКИ периодически пересматривается для совершенствования системы с учетом развития науки и техники. Каждые 5 лет выходит очередная редакция МКИ для индексирования документов текущей регистрации.

1 редакция с 01.09.1968 г. по 30.06.1974 г.

2 редакция с 01.07.1974 г. по 31.12.1974 г.

3 редакция с 01.01.1980 г. по 31.12.1984 г.

4 редакция с 01.01.1985 г. по 31.12.1989 г.

5 редакция с 01.01.1990 г. по 31.12.1994 г.

6 редакция с 01.01.1995 г. по 31.12.1999 г.

7 редакция с 01.01.2000 г. по 31.12.2004 г. действует в данный момент.

Классификация изобретения и распределение описаний изобретений к патентным и авторским свидетельствам по тематическим рубрикам необходимы для облегчения ориентации в патентной документации и нахождения материалов, соответствующих запросу.

На основании классификации изобретений проводят индексирование и расстановку патентной документации в фонде. С ростом информации, заключенной в патентной документации, классификация изобретений становится все более важным средством поиска в патентных фондах.

Более того, практическое использование патентной литературы вообще невозможно без ее строгой классификации, т.е. при проведении патентного поиска, в частности, при определении новизны изобретения, уровня технических решений, патентной частоты невозможно обойтись без тематической классификации документов.

Исторически в каждой промышленно развитой стране создавались свои системы классификации изобретений. В настоящее время наибольшее распространение получила Международная патентная классификация (МПК). Органом по внедрению МПК является международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

В нашей стране МПК была введена в качестве единой государственной классификации патентной документации в 1970 г.

МПК охватывает все области знаний. Все сферы материального производства в МПК подразделяются на разделы, классы, подклассы, группы и подгруппы.

Восемь основных разделов МПК обозначаются заглавными буквами латинского алфавита:

А - удовлетворение жизненных потребностей человека;

В - различные технологические процессы; транспортирование; С - химия и металлургия;

В - текстиль и бумага;

Е - строительство, горное дело;

F - механика, освещение, отопление, двигатели и насосы, оружие, боеприпасы, взрывные работы;

G - физика;

Н - электричество.

Каждый раздел может содержать до 99 классов (от 01 до 99-го). При необходимости допускается пропуск отдельных номеров классов. Классы обозначаются индексом раздела с двумя арабскими цифрами.

Задания к практическому занятию:

1. Систематизировать и углубить полученные знания.

2. Занести в отчёт по практической работе ответы на вопросы 1-10.

3. В соответствии с рассмотренной методикой, найти 8 индексов на изобретения, связанных с противопожарными мероприятиями.

Вопросы:

1. Организация государственной системы технической и патентной информации в стране. Общая структура информационного потока.

2. Принципы организации и структура государственной системы патентной информации, как подсистема государственной системы технической информации.

3. Организация научнотехнической информации в системе сервиса.

4. Документальные источники информации.

5. Документальные и не документальные виды информационных каналов.

6. Первичные и вторичные источники информации.

7. Основные виды информационных изданий.

8. Патентная документация как специальный вид документальных источников информации.

9. Особенности патентной документации и её значение.

10. Официальные бюллетени.

11. Использование патентной информации при создании и освоении новой техники. Переработка документальных источников информации.

12. Универсальная десятичная классификация.

Практическое занятие 6.

Экспертиза изобретения (полезной модели).

Цель занятия: получение магистрантам навыков экспертизы изобретений

Тема занятия: Поиск аналогов и прототипа. Работа над заявкой на изобретение. Оформление заявки на изобретение устройства или способа.

Теоретическое обоснование:

Под экспертизой изобретения понимают  проверку  соответствия материалов  заявки нормам патентного  права (4 часть ГК РФ, глава 72 «Патентное право») и Регламента. Экспертизу осуществляют эксперты – сотрудники Федерального института промышленной собственности» (ФИПС), подразделения Роспатента. Экспертизу изобретения осуществляют в два этапа - формальная экспертиза заявки и экспертиза изобретения по существу.

Формальная экспертиза

В процессе проведения формальной экспертизы проверяется наличие всех требуемых документов и соблюдение требований к этим документам, нарушение которых можно выявить без анализа существа изобретения. Проверяют наличие и полноту оплаты патентных пошлин, а также соблюдение других регламентированных процедур. Большое значение на этом этапе уделяют соблюдению требования единства изобретения и правильности классифицирования по МПК. В случае неправильного классифицирования или его отсутствия производится новое классифицирование самими экспертами.

В случае отсутствия необходимых документов или их несоответствия установленным требованиям, а также в случае несоблюдения требования единства изобретения заявителю направляется в двухмесячный срок запрос с предложением исправления обнаруженных недостатков или предоставлении недостающих документов.

Как правило, проблем с прохождением формальной экспертизы не бывает, если Вы правильно оформили все документы. Хотя иногда бывают запросы, которые касаются структуры описания, наличия определённых разделов, наличия подтверждения данных и даже правильности оформления формулы. Срок проведения формальной экспертизы после предоставления заявителем всех необходимых документов и исправления недостатков составляет два месяца.

В случае вынесения положительного решения по результатам формальной экспертизы заявитель уведомляется об этом и далее возможно осуществление экспертизы изобретения по существу. Для этого заявитель (возможно также и какое-либо третье лицо) должен подать соответствующее ходатайство и оплатить пошлину за «проведение экспертизы заявки по существу и принятие решения по её результатам». Обратите внимание, что это может сделать любое третье лицо. При этом сделать это возможно в течение трех лет со дня подачи заявки. Однако можно оплатить эту пошлину сразу при подаче заявки в Роспатент одновременно с пошлиной за регистрацию заявки и таким образом сэкономить время, тогда экспертиза по существу начнется сразу после окончания формальной экспертизы. Но если Вы не уверены в результатах

формальной экспертизы, то с оплатой экспертизы по существу можно подождать. Заявитель уведомляется о принятии решения по ходатайству о проведении экспертизы по существу.

Экспертиза по существу.

В процессе осуществления экспертизы по существу проверяют правильность установления приоритета изобретения и соответствие изобретения критериям патентоспособности, а именно критериям технического решения, промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня. Смысл и содержание этих критериев был описан выше. В целях оценки новизны и изобретательского уровня осуществляется также информационный поиск. Отчет по результатам информационного поиска направляется заявителю по истечении шести месяцев с начала экспертизы по существу. Отчет представляет собой достаточно формальный документ с указанием области поиска, источников найденных в результате поиска и степени (категории) релевантности этих источников. При желании заявитель (или лицо заказавшее поиск) может за дополнительную плату заказать копии заинтересовавших его документов. Данный отчёт является основанием для противопоставления Вам источников научно-технической информации, на основании которых может опротестовываться новизна и изобретательский уровень Вашего изобретения.

В большинстве случаев в процессе экспертизы по существу экспертиза делает заявителю запрос относительно новизны или изобретательского уровня, реже запрос относительно промышленной применимости. На данной стадии экспертизы может быть также запрос относительно соответствия критерию

«техническое решение». К запросам на стадии экспертизы по существу следует относится максимально внимательно и скрупулёзно отвечать на них. В противном случае будут последующие запросы и возможна длительная переписка. Нередки случаи переписки, которая длиться годами.

Также следует избегать предоставления экспертам излишней  информации, поскольку она может служить основанием для дополнительных вопросов. В большинстве случаев экспертам выгодно выдавать положительное решение о выдаче патента. Однако они должны иметь для этого основания и заявитель должен эти основания обеспечить. При этом направление заявителю хотя бы одного запроса показывает непредвзятость эксперта и подтверждает его работу, а поводы для запросов всегда можно найти. Поэтому первого запроса не надо пугаться, а при ответе надо максимально полно ответить, при этом не давая повода для следующего запроса. Вообще описать все тонкости и возможности отношений с экспертизой невозможно. И если Вы где-нибудь встретите советы по отношениям с экспертами, знайте это справедливо только для частного случая, если вообще справедливо. Общий, полезный совет только один – максимально хорошо оформляйте заявку на изобретение опираясь на нормативные документы .Это даст Вам уверенность и достаточные основания при разрешении споров с экспертами. Самые веские аргументы это ссылки на положения норм 4 части ГК РФ, Регламента и Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок.

Заявитель по различным основаниям может направить в ФИПС заявление об отзыве заявки. В этом случае по решению ФИПСа с уведомлением заявителя делопроизводство по заявке прекращается. Аналогично заявка считается отозванной, если заявитель в течение срока более, чем два месяца не отвечает на какой-либо запрос экспертизы.

По истечении 18 месяцев со дня подачи заявки на изобретение, в случае прохождения формальной экспертизы с положительным результатом, в официальном бюллетене Роспатента публикуются сведения о заявке. По ходатайству заявителя, поданному до истечения двенадцати месяцев со дня подачи заявки, эти сведения могут быть опубликованы ранее.

Решение экспертизы и регистрация

По результатам экспертизы заявки по существу заявителю должен быть направлен исходящий документ экспертизы не позднее 12 месяцев со дня направления заявителю уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу. Это может быть решение о выдаче патента, об отказе выдачи, запрос или какое-либо уведомление. Если установлено соответствие заявленного технического решения критериям патентоспособности изобретения, то федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент, точнее ФИПС) принимает решение о выдаче патента на изобретение. В случае несоответствия патентоспособности выносится решение об отказе в выдаче патента. Перед принятием решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам.

На основании решения о выдаче патента на изобретение Роспатент вносит изобретение в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдает патент на изобретение. Соответствующие сведения публикуются в официальном бюллетене, а заявителям (их доверенному лицу) по почте заказной бандеролью направляется сам патент. Патент выдаётся в одном экземпляре. По желанию заявителей им может быть выдан дубликат патента.

Задания к практическому занятию:

1. Систематизировать и углубить полученные знания.

2. Занести в отчёт по практической работе ответы на вопросы 1-8.

3. На основе полученных знаний разработать подробный план для проведения экспертизы изобретений.

Вопросы:

1. Требование единства изобретения.

2. Состав заявки.

3. Документы, прилагаемые к заявке.

4. Представление документов.

5. Заявление о выдаче патента.

6. Описание изобретения.

7. Формула изобретения.

8. Материалы, поясняющие сущность изобретения.

Практическое занятие 7.

Поиск аналогов и прототипа

Цель занятия: получение магистрантами навыков поиска аналога и прототипа изобретений

Тема занятия: Поиск аналогов и прототипа. Работа над заявкой на изобретение. Оформление заявки на изобретение устройства или способа.

Теоретическое обоснование:

Согласно п. 6.5.2 Правил, аналогом изобретения может быть  средство того же назначения, которое характеризуется совокупностью признаков подобных совокупности существенных признаков заявляемого изобретения. Аналоги - это известные ранее аналогичные решения той же задачи, т. е. объекты, сходные с заявляемым решением по технической сущности и результату, достигаемому при их использовании. Прототип - это аналог наиболее близкий к техническому решению по совокупности существенных признаков.

Правильный выбор прототипа является одним из важных вопросов как для авторов при составлении ими заявочных материалов, так и для экспертов при анализе технического решения поставленной задачи. Если заявленный

объект охарактеризован взаимозависимыми признаками, что в большинстве случаев и встречается в практике, то из рассматриваемых его аналогов выбирается только один - прототип, который представляет собой «наиболее близкий аналог по технической сущности и достигаемому результату при его использовании».

В то же время анализ выбранных аналогов показывает, что среди них не всегда легко выделить тот, который одновременно отвечает сразу двум необходимым этим требованиям. Иногда получается так, что один аналог в большей мере удовлетворяет требованию технической сущности, другой - достигаемому результату при его использовании.

Выбор аналогов и прототипа заявленного решения по назначению создает основу для их сопоставления: - объекты, решающие одну и ту же задачу, можно сравнивать по средствам решения задачи. Если же прототип не найден, то производят поиск по сходству технической сущности, переходя на родовые понятия.

Например, режущие органы и приводы некоторых камнерезных машин по кл. B28D1/O2 по своим конструктивным признакам близки к таким же устройствам грунторезных машин по кл.E02F3/08. При этом каждый из перечисленных видов машин имеет в своем классе, т. е. при воздействии на свою заданную среду- камень или грунт, определенные преимущества. И все же общность технической сущности однотипных элементов этих машин, относящихся к разным классам, позволяет рассматривать их в качестве взаимных аналогов. Приведенный пример далеко не единичен. Так, разнообразные по технической сущности вибраторы по кл. В06В1/16 по достигаемому результату в узкой области своего применения часто уступают сходным с ними генераторам колебаний погружаемых в грунт свай по кл.E02D7/18, а также виброуплотнительным средствам по кл. Е01С19/34. Более

того, аналогичные по технической сущности объекты, но имеющие неодинаковые преимущества при своем использовании в разных областях, могут быть найдены, казалось бы, в совершенно разных классах- F16H39/00, A01G23/08,E02D11/00.

В связи с этим встает вопрос; если можно брать в качестве аналогов объекты разных классов, но конструктивно близкие друг к другу, как это было показано в приведенных примерах, то каким путем идти к определению одного из всех аналогов - прототипа. Заявленный объект не может быть признан изобретением, если не будет удовлетворять условиям патентоспособности. Однако, находясь в гармонии и взаимной причинно-следственной связи, эти признаки играют разную роль в процессе создания изобретения и его использования.

Заявленный в качестве изобретения объект должен оцениваться с точки зрения предшествующего уровня техники, т. е. исходя из тех представлений, которые мог иметь разработчик до того, как возникшая проблема была решена. Эти представления характеризуются знанием поставленной задачи и известных ее решений, но не заявленного решения. Соблюдая правило выбора аналогов и прототипа по решаемой задаче, изобретатель получает возможность как бы возвратиться к представлениям, характеризующим предшествующий уровень техники.

В силу этого в значительной мере ослабляется так называемый «эффект послезнания», проявляющийся в том, что даже самое неожиданное решение, став известным, позволяет «задним числом» легко выстроить логическую цепочку, которая естественным образом подводит к этому решению, тогда как с позиций предшествующего знания такая цепочка не была видна.

Нормативное правило выбора прототипа не только создает указанные психологические предпосылки для правильной оценки охраноспособности

заявленного решения, но и ставит реальную преграду к использованию

«послезнания» при такой оценке, поскольку не предусматривает возможности сопоставления заявленного решения с объектами, которые не могли бы быть выявлены без знания сущности этого решения (т.е. с такими объектами, которые могли быть подсказаны только «послезнанием»).

Как бы ни выбирался прототип, при формулировании сущности изобретениянеизбежно приходится опираться на общность задачи, решаемой заявленным объектом и прототипом.

Если, ориентируясь на совокупность существенных признаков заявленного решения, приходят к выбору прототипа, решающего одинаковую с заявленным объектом задачу, никаких проблем не возникает. В ряде случаев такое совпадение имеет место.

Возможно, что факты указанного совпадения (которое не является правилом) создают ложное впечатление, будто способ выбора прототипа (по сущности задачи либо по сущности решения) не имеет значения, поскольку в любом случае выбор падает на один и тот же объект. На самом деле это не так. Прототип, выбранный по сущности заявленного объекта (т.е., по совокупности признаков), может оказаться решением другой задачи.

При отсутствии аналога, решающего более близкую, чем выбранный прототип задачу, такой выбор и такое обобщение задачи правомерны. Если же имеется возможность выбора прототипа, решающего более близкую либо такую же задачу, и эта возможность не использована, то технический результат будет определен неверно. В этом случае даже небольшие отличия в признаках могут быть расценены как существенные. В то же время по отношению к прототипу, заявленный объект, даже имея заметные формальные отличия, может оказаться техническим эквивалентом. В результате может быть сделан ложный вывод об охраноспособности объекта.

Если неправильный выбор прототипа сделан заявителем, эта ошибка, как правило, выявляется экспертизой. Если же, стремясь противопоставить заявленному объекту наиболее близкую совокупность признаков, такую ошибку допускает экспертиза, то опытный заявитель склонен принять указанный ему прототип, поскольку это облегчает доказательство существенности отличий - благодаря различию в функциональных возможностях заявленного объекта и прототипа.

Следующий случай - подмена задачи. Выбрав прототип, характеризующийся некоторой совокупностью признаков, общих с заявленным объектом, но не исчерпывающих его, решаемую этим прототипом задачу приписывают заявленному объекту. Так как на самом деле заявленный объект решает другую задачу, то часть его признаков, оставшаяся за рамками прототипа и не имеющая прямого отношения к задаче последнего, может оказаться вне рассмотрения. Так подмена рассматриваемой задачи приводит к подмене заявленного объекта с явным ущербом для его охраноспособности.

Иногда подмена задачи проявляется в несколько иной форме.

Известно, что процесс решения задачи, в том числе технической, можно разделить на два этапа: промежуточный этап, заключающийся в преобразовании исходной задачи в некоторую другую задачу, которую решить легче, и завершающий этап, состоящий в решении этой промежуточной задачи. Например, при решении геометрической задачи промежуточный этап заключается в том, чтобы свести ее к теореме, которая представляет собой задачу уже с известным решением, а завершающий этап - в использовании этого известного решения промежуточной (по отношению к исходной) задачи.

Подмена состоит в том, что вместо исходной задачи рассматривают промежуточную задачу, т. е. упускают наиболее творческий момент решения -

сведение исходной задачи к промежуточной. Это связано с выбором в качестве прототипа объекта, решающего эту (а не исходную) задачу.

Рассмотрим случай, когда заявленный объект представляет собой техническое решение известной задачи, осуществленной известным путем с помощью известных средств. Случается, что, приводя указанную формулировку сравнивают несколько источников информации без увязки их с конкретным прототипом. Нам представляется, что если эксперту на первый взгляд и кажется, что сущность заявки лежит, так сказать, на поверхности и в формуле изобретения он видит только известные элементы, все равно исследование заявки должно проводиться с первоначального выбора прототипа. Ведь может оказаться, что сами по себе известные признаки отличительной части формулы придают объекту совершенно новые свойства, ранее не очевидные.

Приведем характерный для этого случая пример. Авт. св. СССР № 374104 выдано со следующей формулой изобретения: «Вибровозбудитель, содержащий привод, механизм неравномерного вращения с выходным валом и валы с дебалансами, отличающийся тем, что, выходной вал механизма неравномерного вращения кинематически соединен с одним из валов с дебалансом посредством механической передачи, передаточное число которой не равно единице». В отличительной    части     формулы     этого    изобретения    указан     признак   -

«механическая передача, передаточное число которой не равно единице». Сама по себе такая передача известна во всех областях техники, том числе и в вибрационных устройствах. Во всех случаях она выполняет функцию редуцирования. Поэтому, когда эксперт рассматривал заявленный объект без связи с конкретным прототипом, решение казалось очевидным. Однако, в действительности эта известная механическая передача обеспечила неизвестную до сих пор и весьма полезную работу дебалансных валов вибровозбудителя.  Более  того,  устройство  по  авт.  св.  СССР  №  374104  в

дальнейшем стало пионерским изобретением при разработке аналогичных вибрационных устройств и даже способов вибрационного воздействия на различные обрабатываемые среды.

Задания к практическому занятию:

1. Систематизировать и углубить полученные знания.

2. Занести в отчёт по практической работе ответы на вопросы 1-8.

3. Провести поиск аналога и прототипа изобретения на выбор магистранта.

Вопросы:

1. Реферат.

2. Выбор аналогов и прототипа.

3. Рекомендации по работе над заявкой на изобретение.

4. Лица, имеющие право на подачу заявки и получение патента.

5. Процедура подачи.

6. Подача заявки через патентного поверенного.

7. Объекты изобретения.

8. Предложения, не признаваемые патентоспособными изобретениями.

Практическое занятие 8.

Ведение дел по получению патента с патентным ведомством

Цель занятия: получение магистрантам базовых навыков ведения дел по получению патента с патентным ведомством

Тема занятия: Ведение дел с патентным ведомством по получению патента. Рассмотрение заявки в патентном ведомстве.

Теоретическое обоснование:

Назначение представителя

Для ведения переписки по заявке после её подачи и защиты своих интересов при рассмотрении заявки заявитель может назначить представителя с выдачей ему доверенности. Доверенность должна приобщаться к заявке. До представления доверенности совершаемые представителем действия считаются недействительными и не принимаются во внимание.

Любое действие представителя в пределах предоставленных ему полномочий или любое действие Патентного ведомства по отношению к нему

имеет те же последствия, что и действия заявителя или по отношению к заявителю.

Представительство действительно до исчерпания указанных в доверенности полномочий, срока их действия или до тех пор, пока Патентное ведомство не будет извещено о прекращении полномочий.

Назначение представителя может быть отменено заявителем или его правопреемником путем подачи письменного заявления.

Ведение переписки с патентным ведомством

Переписка ведётся заявителем или его представителем, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельности. Материалы, направляемые после подачи заявки должны содержать её номер и подпись заявителя или его представителя. Материалы, не содержащие номера заявки, возвращаются без рассмотрения, если номер не удается установить косвенным образом.

Материалы, направляемые в процессе производства по заявке, представляются в сроки установленные Законом. Если переписку по заявке осуществляется представителем заявителя, сроки представления материалов в связи с корреспонденцией Патентного ведомства исчисляются с даты получения им этой корреспонденции.

Производство в Патентном ведомстве ведётся на русском языке. К материалам, представляемым заявителем на ином языке, должен быть приложен их перевод на русский язык. До представления перевода материалы считаются непоступившими.

Рассмотрение заявки с участием заявителя

Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя проводится по предложению Патентного ведомства или по просьбе заявителя после того, как обе стороны ознакомлены с этими вопросами.

Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя – в просьбе, о её проведении. В случае запроса ответ на него представляется заявителем в установленный законом срок независимо от того, намерен ли заявитель принять участие в рассмотрении заявки.

Дата и время рассмотрения заявки предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, немедленно должна известить об этом другую сторону.

Отзыв заявки

Заявление об отзыве может быть подано до публикации сведений о заявке, но не позднее даты регистрации. Отозванная заявка не имеет правовых последствий: дальнейшие действия заявителя не могут быть основанные на этой заявке; отозванная заявка не подлежит публикации.

Просьба заявителя считать недействительным его заявление об отзыве заявки (отзыв заявления об отзыве заявки), поступившая после направления заявителю уведомления о принятии этого заявления к сведению, не является основанием для наступления указанных выше последствий.

Регистрация поступивших материалов заявки

Поступившие в Патентное ведомство материалы заявки регистрируются с простановкой даты их поступления, если эти материалы содержат, как минимум заявление о выдачи патента на русском языке. Материалы, не содержащие заявление на русском языке, возвращаются их отправителю.

Заявке присваивается восьмизначенный регистрационный номер Патентного ведомства (две цифры старших разрядов обозначают год подачи заявки, шесть остальных цифр – порядковый номер заявки в серии данного года).

О факте поступления материалов заявки заявитель уведомляется с сообщением ему регистрационного номера и даты поступления.

В случае отсутствия в поступивших материалах какого-либо из документов, указанных заявителем в заявлении о выдаче патента, и/или перевода документов на русский язык, если они представлены на другом языке, заявитель дополнительно уведомляется об этом.

При отсутствии перевода документов заявки на русский язык заявитель уведомляется также о необходимости его представления в течение двух месяцев с даты поступления материалов заявки и о том, что при непредставлении перевода в указанный срок материалы заявки считаются неподанными и возвращаются заявителю.

Зарегистрированные материалы заявки возврату не подлежат.

Проверка пошлины

Зарегистрированные материалы заявки проверяются на наличие документов, подтверждающего уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере. При отсутствии такого документа или документа, подтверждающего наличие оснований для освобождения от уплаты указанной пошлины или уменьшения её размера, заявитель уведомляется о необходимости представления соответствующего (соответствующих) документа (документов) в течении двух месяцев с даты поступления материалов заявки или указания объекта (объектов) (если на дату поступления материалов заявки пошлина была уплачена не за все объекты), в отношении которого (которых) следует проводить экспертизу.

При уплате пошлины в размере, меньшем установленного для заявки на одно изобретение, материалы заявки на группу изобретений также считаются неподанными.

Уведомление, касающееся уплаты пошлины, может быть направлено заявителю одновременно с уведомлением о регистрации материалов заявки.

Конфиденциальность

Сведения о заявке с момента поступления в Патентное ведомство до публикации считаются конфиденциальными и не подлежат незаконному разглашению.

Задания к практическому занятию:

1. Систематизировать и углубить полученные знания.

2. Занести в отчёт по практической работе ответы на вопросы 1-10.

3. В соответствии с рабочей программой дисциплины представить доклад на заданную преподавателем тему.

Вопросы:

1. Назначение представителя.

2. Ведение переписки с Патентным ведомством.

3. Внесение исправлений и уточнений в документы заявки.

4. Переуступка прав на получение патента.

5. Ознакомление с материалами заявки.

6. Ознакомление с материалами, указываемыми экспертизой в процессе рассмотрения заявки.

7. Рассмотрение заявки с участием заявителя.

8. Продление срока представления запрашиваемых материалов.

9. Восстановление пропущенного срока.

10. Поступление заявки в Патентное ведомство.

11. Порядок обращения с документами заявки.

12. Формальная экспертиза.

13. Экспертиза заявки по существу.

14. Проверка дополнительных материалов.

15. Преобразование заявки.

16. Проведение информационного поиска.

17. Публикация сведений о заявке и о выдаче патента.

Практическое занятие 9
Рассмотрение примеров заявок на выдачу патента на секретные изобретения.

Цель практического занятия: получение магистрантами навыка составления заявки на выдачу патента на секретное изобретение.

Тема практического занятия: Особенности правовой охраны секретных изобретений.

Теоретическое обоснование:

Для секретных изобретений установлен специальный правовой режим охраны, который влечет введение специальных правил оформления охранного документа. Заявки на получение патента на секретные изобретения, подпадающие  под  режим  высокой  степени  секретности  («особой важности», «совершенно секретно», «секретно»), подаются в уполномоченные

Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией и кругом ведения. Заявки на секретные изобретения, не подпадающие под такой режим секретности, подаются в патентное ведомство. Кроме того, если при рассмотрении в патентном ведомстве какой-либо заявки будет установлено, что она содер­жит государственную тайну, такая заявка должна быть засекречена.

В специальном режиме охраняются только секретные изобретения. Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, патентная охрана не предоставляется (п. 3 ст. 1349 ГК).

Гражданский кодекс ограничивает круг возможный заявителей. Заявка на секретное изобретение, поступившая от иностранного гражданина или иностранного юридического лица, возвращается заявителю без рассмотрения. Засекречивание заявок иностранных граждан и юридических лиц не допускается.

Патент на секретное изобретение регистрирует и выдает тот орган, который рассматривал заявку, — соответственно патентное ведомство или уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (последний уведомляет об этом патентное ведомство). На эти же органы возложена регистрация договоров о передаче права на секретный патент (об уступке секретного патента) и договоров о выдаче лицензии на использование секретного изобретения, разумеется, с соблюдением при этом правил о государственной тайне.

В тех случаях, когда заявка рассматривается уполномоченным органом, этот же орган принимает решения по возражениям заявителей об отказе в выдаче секретного патента, а также по возражениям других лиц против выдачи уполномоченным органом патента на секретное изобретение. Решение

уполномоченного органа может быть обжаловано в суд. Возражения на решения, принятые по секретным изобретениям патентным ведомством, подаются и рассматриваются с соблюдением соответствующих правил законодательства о государственной тайне.

Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений осуществляются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне.

Особенностью специального режима также является усечение объема сведений, который исследуется на предмет установления новизны изобретения. Если, по общему правилу (п. 2 ст. 1350 ГК), новизна определяется исходя из общедоступных, т.е. несекретных, сведений об уровне техники, то для изобретений, содержащих в себе секретные сведения, при определении новизны учитываются уже запатентованные в РФ секретные изобретения с той же и меньшей степенью секретности.

При этом сведения о заявках и патентах на секретные изобретения и связанная с ними информация не публикуются до их рассекречивания.

Задания к практическому занятию:

1. Систематизировать и углубить полученные знания.

2. Занести в отчёт по практической работе ответы на вопросы 1-6.

3. В соответствии с рабочей программой дисциплины представить доклад на заданную преподавателем тему.

Вопросы:

1. Подача и рассмотрение заявок на выдачу патента на секретные изобретения.

2. Регистрация и выдача патента на секретное изобретение.

3. Распространение сведений о секретном изобретении.

4. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений.

5. Признание не действительным патента на секретное изобретение.

6. Исключительное право на секретное изобретение.
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