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Служебные изобретения: 
подводные камни и риски 
во взаимоотношениях 
изобретателей  
и работодателей

■ С.в.ваСиЛьев – канд. юрид. наук, патентный поверенный, старший юрист (Москва, 
 юридическая фирма «Городисский и партнеры», vasilievs@gorodissky.ru)

в статье рассматриваются наиболее важные положения, связанные 
со служебными изобретениями, которые в первую очередь будут 
полезны в практической работе юристам, патентным поверенным, 
сотрудникам кадровых служб и подразделений, осуществляющих 
контроль за соответствием деятельности предприятия 
законодательству.

Ст р е м -
л е н и е 

достичь ба-
ланса прав и 
обязанностей 
изобретателя, 
работающего 
по найму, и его 
работода теля 
в отноше нии 
созданного в 
рам ках та ко го 
сотруд ни че ст-

ва изобретения почти столь же старо, 
как само патентное право. Считается, 
что одним из камней преткновения в 
сотрудничестве двух гениальных изо-
бретателей – Эдисона и Теслы – стал 
вопрос о принадлежности прав на ре-
зультаты творчества последнего. Эди-

сон считал, что если Тесла работает в 
его компании, то и права на все создан-
ные им технические решения должны 
принадлежать компании. Современная 
правовая доктрина пошла по пути мак-
симально возможного регламентирова-
ния прав и обязанностей сторон в от-
ношениях, касающихся создания и ис-
пользования служебных изобретений, 
тем не менее оставляя в духе общей 
диспозитивности гражданского права 
некоторые существенные вопросы на 
соглашение сторон. 

Вместе с тем механизм взаимодей-
ствия автора и работодателя в данной 
сфере эффективно работает только в 
случае, когда стороны тщательно вы-
полняют свои обязанности, установлен-
ные законом (либо активно пользуются 
предоставленными им правами), и не 
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пускают все на самотек.
Отсутствие должного внимания к 

указанным вопросам может привести 
к серьезным последствиям для интел-
лектуальных активов компании, вклю-
чая утрату права на получение патента, 
оспаривание действующих патентов, 
прекращение правовой охраны ноу-хау, 
требования работников по выплате воз-
награждений за служебные изобрете-
ния и т.п. Часто объектами притязаний 
изобретателей становятся не только 
российские компании, но и представи-
тельства иностранных фирм, а также 
российские дочерние общества, кото-
рые выступают в качестве работодате-
ля для изобретателей и инженеров.

Обратившись к современному рос-
сийскому опыту регулирования инсти-
тута служебных изобретений, мы обна-
ружим объемный пласт правовых норм 
и судебной практики, которые охватыва-
ют как общие вопросы возникновения и 
принадлежности исключительных прав 
на служебные результаты интеллектуа-
льной деятельности, так и специальные 
вопросы, касающиеся порядка возник-
новения и оформления таких прав, вы-
платы вознаграждения за служебные 
изобретения, которым законодатель 
отводит не меньшую роль. 

Рассмотрим ключевые положения, 
которые помогут грамотно квалифици-
ровать спорные ситуации, возникающие 
на практике.

Что делает изобретение  
служебным?

Как правило, одной из первых при-
чин для разногласий становится вопрос 
о служебном характере изобретения. 
Несмотря на кажущуюся сложность 
таких споров, они могут быть разреше-
ны на основе следующих критериев:

находится ли автор в трудовых 
от ношениях со своим нанимателем;

круг должностных обязанностей 
изобретателя;

входит ли изобретение в объем 
должностных обязанностей изобрета
теля.

Применяя на практике первый кри-
терий, необходимо помнить, что отсут-
ст вие трудового договора вовсе не 
оз начает, что отношения между ав то-
ром-изобретателем и его нанимателем 
следует автоматически не признавать 
трудовыми. Напротив, поскольку тру-
довое законодательство как самосто-
ятельная отрасль права появилось в 
связи с необходимостью защиты прав 
наемных рабочих, оно исторически пре-
дусматривает ряд гарантий в области 
трудовых отношений.

Одной из таких гарантий является 
квалификация отношений между ком-
панией и работником в зависимости от 
их характера, а не от названия догово-
ра между ними либо его отсутствия1. В 
частности, если в отношениях между 
автором-изобретателем и компанией 
присутствуют такие признаки как уста-
новленный внутренний трудовой рас-
порядок (рабочие часы, время отдыха, 
выходные дни, отпуск), рабочее место, 
оборудование и материалы (то есть ору-
дия и средства производства), предо-
ставляемые нанимателем, перечень 
вы полняемых должностных обязанно-
стей, выплата заработной платы, а так-
же личное выполнение изобретателем 
своих трудовых обязанностей и подчи-
нение распоряжениям работодателя – 

1 Определение Конституционного суда Рос-
сийской Федерации от 19 мая 2009 г. № 597-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Равинской Ларисы Вадимовны на 
нарушение ее конституционных прав статьями 
11, 15, 16, 22 и 64 Трудового кодекса Российской 
Федерации»; постановление пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации от 17 марта 
2004 г. № 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Феде-
рации»; определение Верховного суда Россий-
ской Федерации от 28 мая 2018 г. № 18-КГ18-65.
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такие отношения следует признавать 
трудовыми даже в случаях, когда тру-
довой договор отсутствует, либо в су-
ществующем договоре указано, что он 
является гражданско-правовым. Таким 
образом, для квалификации отношений 
между изобретателем и компанией не-
обходимо руководствоваться не только 
договором между ними, но и проанали-
зировать фактические отношения на их 
соответствие указанным выше призна-
кам. 

Должностные обязанности изобре-
тателя должны устанавливаться в тру-
довом договоре, должностной инструк-
ции, а также могут быть зафиксирова-
ны в отдельных заданиях и поручениях 
работодателя. Если таких документов 
нет, для установления указанных обсто-
ятельств можно использовать резуль-
таты регулярно выполняемых работ за 
прошлое время, свидетельские показа-
ния других сотрудников компании. 

При этом позиция, согласно которой 
изобретение не следует считать слу-
жебным, поскольку оно не было прямо 
поименовано в трудовом договоре/
дол жностной инструкции либо зада-
нии работодателя, является ошибоч-
ной и не признается судами. Напротив, 
при определении характера результата 
интеллектуальной деятельности суды 
исходят из того, что обязанности изо-
бретателя могут быть сформулирова-
ны в достаточно общем виде, а также 
указывают, что сферу деятельности и 
специализацию компании и ее отдель-
ных подразделений также следует при-
нимать во внимание2. Если изобретение 
относится к сфере деятельности компа-
нии, в которой работает изобретатель, 
оно с высокой долей вероятности будет 
признано служебным. 

2 Постановление Суда по интеллектуаль-
ным правам от 17 октября 2014 г. по делу № 
СИП-121/2014.

Формальности, но какие важные!

Многие работодатели ошибочно по-
лагают, что заключение трудового до-
говора и выплата заработной платы 
га рантирует переход к ним прав на 
служебные изобретения. Вместе с тем 
за кон предусматривает ряд важных 
фор мальностей, несоблюдение кото-
рых может привести к утрате прав на 
служебные изобретения. В частности, к 
таким важным нормам следует отнести: 
обязанность работника письменно уве-
домить работодателя о создании слу-
жебного изобретения, а также правило 
о возврате прав на служебные изобре-
тения к работнику, если работодатель в 
течение четырех месяцев не совершит 
определенные действия. 

Часто неуведомление о создании 
результата интеллектуальной деятель-
ности является следствием невнимате-
льного отношения работника либо не-
знания обязанности уведомлять рабо-
тодателя. Вместе с тем нередки случаи 
и умышленных действий, направленных 
на сокрытие служебных результатов ин-
теллектуальной деятельности с целью 
дальнейшего присвоения прав. 

Полезной рекомендацией в таком 
слу чае может быть определение переч-
ня отдельных категорий работников и 
должностей, которые потенциально 
мо гут создать результаты интеллекту-
альной деятельности, информирование 
таких работников о необходимости уве-
домлять руководителя о своих изобре-
тениях, проведение регулярного мони-
торинга результатов труда указанных 
работников и введение регулярной от-
четности об их деятельности. В форму 
уведомления целесообразно включить 
сведения о составе авторов, их творче-
ском вкладе, поскольку в будущем это 
позволит минимизировать споры об ав-
торстве и распределении вознагражде-
ния между авторами. 

Делимся опытом www.patentinfo.ru
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Например, недавно в арбитражном 
споре о выплате лицензионного возна-
граждения3 суд определил, что работо-
датель (лицензиат) добросовестно за-
блуждался относительно принадлеж-
ности прав на изобретение, поскольку 
в свое время не был надлежащим об-
разом уведомлен своим работником о 
создании изобретения и, как следствие, 
не имел возможности принять решение 
относительно дальнейшей юридиче-
ской судьбы изобретения. 

Как известно, право на служебное 
изобретение возвращается к работнику, 
если в течение четырех месяцев со дня 
уведомления работником о создании 
служебного изобретения работодатель 
не подал заявку на выдачу патента, не 
передал право на его получение тре-
тьему лицу или не принял решение о со-
хранении информации об изобретении 
в тайне. В этой связи часто, чтобы избе-
жать возврата прав к работнику, многие 
работодатели предпочитают засекречи-
вать результаты работы. После этого в 
более комфортные для себя сроки они 
могут принять решение о патентовании 
либо ином использовании служебного 
изобретения. Можно предположить, что 
возложение на работодателя обязанно-
сти принять юридически значимое ре-
шение относительно служебного изо-
бретения обусловлено стремлением 
за конодателя предоставить как можно 
больше возможностей для коммерциа-
лизации служебных изобретений не то-
лько работодателем, но и автором-изо-
бретателем.

Из рекомендаций представляется 
важным под роспись уведомлять ра-
ботника о решении, которое принял 
ра ботодатель в отношении служебного 
изобретения. После истечения четырех 
месяцев неуведомленный изобрета-
тель может предположить, что у рабо-

3 См. дело А40-222303/2015.

тодателя нет коммерческого интереса 
к его изобретению, и самостоятель-
но подать заявку либо уступить свое 
пра во другому лицу. К сожалению, по-
следствия таких действий становятся 
известными достаточно поздно (когда 
патент получен на имя работника или 
получена претензия от третьего лица, 
которому работник уступил свое право). 
В то же время простое письменное уве-
домление работника о принятом реше-
нии может исключить указанные риски.

Хочется поделиться своим 
открытием с миром! 

Исходя из лучших побуждений, изо-
бретатели часто спешат поделиться 
сво ими достижениями, опубликовать 
ста тью, выступить на конференции, 
рас сказать о новом решении коллегам 
и друзьям. Вместе с тем, как мы знаем, 
ценность изобретения определяется 
его новизной и неизвестностью третьим 
ли цам. В случае раскрытия результата 
интеллектуальной деятельности рабо-
тодатель рискует потерять возможность 
защитить его в качестве изобретения 
или ноу-хау, поскольку изобретение, по-
мимо прочих условий патентоспособно-
сти, должно быть новым. 

Если для изобретений предусмотрен 
льготный период в отношении новизны, 
и закон предусматривает возможность 
подачи заявки на изобретение в течение 
шести месяцев после публичного рас-
крытия таких сведений, то для секретов 
производства такой возможно сти нет. 
Поэтому в случае разглашения сведе-
ний об изобретении возможность со-
хранить актив в качестве ноу-хау будет 
навсегда утеряна. Чтобы минимизиро-
вать указанные риски, рекомендуется 
предпринять меры, направленные на 
сохранение информации о служебных 
изобретениях в тайне. Например, сле-
дует определить перечень информа-
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ции, которая представляет собой ком-
мерческую тайну, и включить в этот пе-
речень сведения о служебных изобре-
тениях, ограничить доступ работников и 
иных третьих лиц к такой информации, 
сформировать перечень лиц, имеющих 
доступ к информации, представляющей 
собой коммерческую тайну, нанести на 
материальные/электронные носители 
информации гриф «коммерческая тай
на», предпринять иные меры. 

Сколько и когда платить?

С социально-экономической точки 
зрения, основания и размеры выплаты 
авторских вознаграждений за служеб-
ные изобретения должны обеспечи-
вать баланс интересов изобретателей 
и бизнеса. Представляется, что в итоге 
наемный изобретатель должен видеть 
безусловную перспективу и преимуще-
ства в создании нового решения. Если 
компании удается установить такой 
ба ланс, то число юридических споров 
по выплатам и принадлежности прав 
сводится к минимуму, а уровень со ци-
а льно-экономического благополучия и 
стабильности возрастает. 

В указанных отношениях государст-
во выполняет роль регулятора и в зави-
симости от экономической модели либо 
устанавливает минимальный уровень 
гарантий, либо достаточно точно обо-
значает ставки вознаграждения, кото-
рые следует применять. 

В современный период выплаты ав-
торского вознаграждения регулируются 
на основе принципа свободы договора, 
который превалирует над законом и по-
зволяет сторонам самостоятельно до-
говориться о размере вознаграждения 
за служебное изобретение. Если же 
компромисс не найден, спор подлежит 
рассмотрению в суде. Вместе с тем, не-
смотря на договорное регулирование 
отношений по выплате вознагражде-

ний за служебные изобретения, необ-
ходимо помнить следующее.

1. Законом недвусмысленно установ-
лены четыре основания для возникно-
вения у работника-изобретателя права 
на вознаграждение: получение работо-
дателем патента; передача работода-
телем права на получение патента тре-
тьему лицу; принятие работодателем 
решения о сохранение изобретения в 
тайне; неполучение патента по завися-
щим от работодателя причинам. 

2. Достигнутый размер вознаграж-
дения должен быть разумным и обосно-
ванным для обеих сторон. Суд вправе 
пересмотреть размер вознаграждения, 
если будет установлено, что работода-
тель злоупотребил правом, нарушил 
принцип добропорядочности и умыш-
ленно ввел работника в заблуждение 
от носительно размера вознаграждения. 
При этом суд вправе исследовать ре-
альную коммерческую ценность и обо-
ротоспособность изобретения, а также 
рассмотреть ставки, рекомендованные 
Правительством Российской Федера-
ции, а также ставки, обычно применяе-
мые в определенной сфере производ-
ства. 

3. Правительством Российской Фе-
дерации установлены ставки вознаграж-
дения за служебные изобретения4, ко-
торые могут применяться судом при 
не достижении сторонами согласия от-
носительно размера и базы для каль-
куляции вознаграждения за служебные 
изобретения. В этой связи компаниям 
можно рекомендовать рассматривать 
указанные ставки в качестве минималь-
ных, что в случае потенциального спора 
значительно снизит риски пересмотра 
размера вознаграждения судом. 

4 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 «Об утверж-
дении Правил выплаты вознаграждения за слу-
жебные изобретения, служебные полезные мо-
дели, служебные промышленные образцы».
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Определяя риски, связанные с вы-
платой авторского вознаграждения 
за служебные изобретения, полагаем 
важным дополнительно остановиться 
на следующих вопросах.

Можно ли включать такие выпла-
ты в заработную плату? Согласно тру-
довому законодательству заработная 
плата – это регулярно выплачиваемое 
вознаграждение за труд работника в 
зависимости от качества, количества, 
сложности и условий выполняемой ра-
боты, а также компенсационные над-
бавки и стимулирующие выплаты. Дру-
гим словами, заработная плата должна 
выплачиваться за выполнение работы 
согласно должностным обязанностям и 
независимо от того, создал ли работ-
ник охраноспособное изобретение. В 
этой связи заработная плата по своей 
правовой природе не может замещать 
вознаграждение за служебное изобре-
тение. 

кто должен выплачивать возна-
граждение в случае уступки изобре-
тения? Закон и судебная практика5 
да ют четкий ответ на данный вопрос: 
вознаграждение должен выплачивать 
работодатель. Причины такого законо-
положения понятны и направлены на 
защиту прав изобретателя, который за 
выплатой вознаграждения вправе об-
ратиться к своему работодателю неза-
висимо от того, кому принадлежит изо-
бретение и кем оно используется по ли-
цензии либо другому договору на мо-
мент выплаты. Единственным исключе-
нием является случай универсального 
правопреемства, когда все права и обя-
занности компании-работодателя пере-
ходят к другому лицу. 

5 См.: п. 51 постановления пленумов Вер-
ховного суда и Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 
5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи 
с введением в действие части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации».

Прекращается ли обязанность по 
выплате в случае досрочного пре-
кращения действия патента на слу-
жебное изобретение? Как известно, 
предусмотрены различные основания 
досрочного прекращения действия па-
тента, например, неуплата пошлин за 
поддержание патента в силе либо заяв-
ление патентообладателя о досрочном 
прекращении правовой охраны. 

Согласно разъяснениям Конститу-
ционного суда6 и Верховного суда Рос-
сийской Федерации7 по общему правилу 
при досрочном прекращении действия 
патента в связи с неуплатой пошлин 
обязанность по выплате авторского 
воз награждения за служебное изобре-
тение прекращается, поскольку изобре-
тение переходит в общественное до-
стояние. 

Вместе с тем практике известны слу-
чаи, когда суд обязывал работодателя 
выплатить такое вознаграждение, по-
скольку установил, что изобретение 
продолжает активно использоваться 
работодателем и приносит ему хоро-
ший доход, а действия по досрочному 
прекращению правовой охраны изобре-
тения были направлены на уклонение 
от уплаты вознаграждения автору-изо-
бретателю. Однако представляется, что 
такой подход является скорее исклю-
чением, обоснованным конкретными 
обстоятельствами дела, в которых суд 
мог установить недобросовестность па-
тентообладателя. 

6 См.: определение Конституционного суда 
Российской Федерации от 5 марта 2014 г. № 
497-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы граждан Завадского Казимира Фоми-
ча, Копытова Геннадия Григорьевича и других 
на нарушение их конституционных прав по-
ложениями пункта 2 статьи 1364 и статьи 1399 
Гражданского кодекса Российской Федерации».

7 См.: п. 27 Обзора судебной практики по 
делам, связанным с разрешением споров о за-
щите интеллектуальных прав, утвержденного 
президиумом Верховного суда Российской Фе-
дерации 23 сентября 2015 г.

www.patentinfo.ru  Делимся опытом 



патентный поверенный46

№
 6

  
Н

о
Я

Б
Р

ь
 –

 д
ек

а
Б

Р
ь

  2
01

8

Служебные изобретения  
в конкурен тной борьбе

Риски и преимущества, связанные 
со служебными изобретениями, разно-
образны и чрезвычайно важны. Напри-
мер, обстоятельства приобретения 
прав на служебные изобретения могут 
существенно повлиять на сделку по 
при обретению интеллектуальных акти-
вов. 

В этой связи одним из ключевых 
во просов, который исследуется консу-
льтантами при проведении правового 
аудита интеллектуальных активов, яв-
ляются все обстоятельства, связанные 
с созданием изобретения, составом 
ав торов, служебным характером тако-
го изобретения, передачей прав рабо-
тодателю. Ошибка либо умышленные 
дей ствия могут привести к аннулиро-
ванию и потере патентных прав, что, в 
свою очередь, сделает невозможным 
либо существенно затруднит коммерци-
ализацию технологии, повлечет убытки 
и иски контрагентов, которые уже полу-
чили соответствующие гарантии и за-
верения относительно принадлежности 
исключительных прав. 

Юридические недостатки в правах 
на служебные изобретения также могут 
кардинально повлиять на возможность 
защиты исключительных прав. Неред-
ки ситуации, когда исключительные 
права на служебные изобретения ис-
пользуются как рычаг давления на оп-
понента в трудовом или корпоративном 
споре. Это становится возможным при 
отсутствии необходимого набора доку-
ментов, оформляющих распределение 
прав между автором и работодателем, 
и, как следствие, неопределенности 
принадлежности таких прав. 

Например, не так давно судебный 
спор о выплате многомиллионной за-
долженности по лицензионному дого-
вору за использование изобретения, 

ко торый в первом приближении казал-
ся крайне успешным для лицензиара 
(ист ца), завершился потерей прав на 
изо бретение и отказом в исковых тре-
бованиях. Такой резкий поворот собы-
тий стал возможен в связи с тем, что в 
свое время лицензиар должным обра-
зом не проверил юридическую чистоту 
прав на служебное изобретение, что 
стало основанием для иска. В резуль-
тате активных контрдействий ответчика 
в суде было установлено, что для истца 
изобретение не является служеб ным, и, 
следовательно, он не может быть над-
лежащим правообладателем и предъ-
являть какие-либо требования на ос но-
ве указанного изобретения, в том числе 
требование о выплате лицензионного 
вознаграждения. Более того, по резу-
льтатам указанного судебного спо ра 
взамен аннулированных патентов истца 
были выданы новые патенты. В некото-
рых из них ответчик был указан в каче-
стве сопатентообладателя, а в других 
– в качестве единственного патентооб-
ладателя. 

рекомендации и выводы

Закон и обширная судебная практи-
ка содержат ряд императивных норм и 
важных правовых разъяснений, несо-
блюдение которых может привести к 
крайне нежелательным последствиям, 
включая утрату прав на служебные изо-
бретения. В этой связи вопросы, связан-
ные со служебными результатами ин-
теллектуальной деятельности, требуют 
внимательного отношения как юристов, 
так и управляющего персонала. 

Такое внимательное отношение или 
должная осмотрительность (due dili gen-
ce) в первую очередь предполагает на-
личие в компании локальных актов, тру-
довых договоров, соглашений, а также 
других юридических докумен тов, регла-
ментирующих создание, охрану, управ-
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ление, распоряжение и защиту прав на 
служебные результаты интеллектуаль-
ной деятельности.  

Рекомендуется также организовать 
работу по внедрению и контролю за ис-
полнением указанного набора докумен-
тов. Для этого, помимо прочего, может 

проводиться регулярное обучение от-
ветственного персонала, в рамках ко-
то рого будут прорабатываться конкре-
тные сценарии из практики работы 
ком пании, даваться рекомендации и 
по яснения по служебным результатам 
ин теллектуальной деятельности.
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