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Аннотация. Предметом исследования является изучение применяемых 
в  праве США и  Китая критериев оценки добросовестности правооблада-
теля в споре о нарушении прав на патенты и товарные знаки, поскольку 
данные объекты интеллектуальной собственности являются основной 
сферой действия так называемого патентного троллинга. Рассмотренные 
критерии оценки добросовестности могут служить в качестве ориентира 
для создания аналогичных правовых норм в системе отечественного за-
конодательства.
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История патентного троллинга ведет свое начало 
с  1879  года, когда предприимчивому изобрета-
телю и  патентному юристу Джорджу Селдону 

удалось получить патент на одну из моделей бензино-
вого автомобильного двигателя . В  период активного 
становления отрасли машиностроения, полученный 
патент на  многие годы обеспечил Джорджу Селдону 
безбедное существование за счет получения лицензи-
онных платежей от автомобилестроителей [3] .

Развитие научно-технологической сферы является 
благотворной почвой для патентных троллей, исполь-
зующих для собственной выгоды законы о  защите ис-
ключительных прав, а также общую сложность патент-
ных споров в силу их технической составляющей .

Впоследствии в  США сформировалось целое на-
правление предпринимательской деятельности, осно-
ванное на бизнес-модели патентного троллинга .

В своевременных реалиях патентный троллинг раз-
вит в  сферах компьютерных технологий, электроники, 
программного обеспечения, биотехнологий и фармин-
дустрии .

Помимо этого, существует патентный троллинг 
в сфере товарных знаков .

К  негативным проявлениям патентного троллинга 
можно отнести: замедление производственного и  ин-
новационного развития, в частности, в силу усложнения 
доступа к  использованию определенных технологий; 
снижение экономического роста компаний, вынужден-
ных тратить значительные средства на судебные тяжбы 
и лицензионные выплаты патентным троллям .

Так, в соответствии с исследованием, проведенном 
в 2018 году Гарвардским университетом и университе-
том Техаса, было выявлено, что большинство компаний, 
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проигравших в  споре с  патентными троллями, были 
вынуждены свернуть свои научно-исследовательские 
проекты в силу невозможности их дальнейшего субси-
дирования [7] .

Патентный троллинг может явиться причиной по-
вышения цен на определенную продукцию, поскольку, 
суммы лицензионных отчислений влияют на их конеч-
ную стоимость и приводят к удорожанию .

Наибольшее негативное воздействие от  патентно-
го троллинга претерпевает малый бизнес, которому 
в силу ограниченности финансовых возможностей, го-
раздо сложнее обеспечить себе должную юридическую 
защиту, нежели чем крупной компании .

Поскольку продвижение научно-технологического 
прогресса является одной из  основных целей развития 
России, представляется актуальным исследовать уста-
новленные законодательной и  правоприменительной 
практикой США и Китая критерии оценки недобросовест-
ности правообладателя, позволяющие, в  свою очередь, 
осуществить противодействие патентному троллингу как 
одной из угроз не только для научно-технологического, 
но и для экономического развития государства .

В  качестве патентного троллинга учеными рассма-
тривается деятельность в сфере исключительных прав, 
которая заключается не  в  разработке и  производстве 
новой продукции или создании новых объектов исклю-
чительных прав, а  в  систематическом использовании 
таких прав исключительно с  целью злоупотребления 
реализацией субъективного права на защиту или полу-
чения лицензионных отчислений [5] .

В общем виде, структура действия патентного трол-
линга практически идентична осуществлению защиты 
нарушенных прав добросовестного правообладателя . 
Поэтому, запретить данное явление на  законодатель-
ном уровне не представляется возможным .

Стратегия успеха патентного троллинга базируется 
на серьезности как материальных, так и правовых по-
следствий за нарушение исключительных прав . Патент-
ные тролли, принуждают оппонентов пойти на их усло-
вия, дабы избежать неблагоприятного исхода в случае 
поражения в суде .

Американские ученые склонные связывать опреде-
ление патентного троллинга с  деятельность так назы-
ваемых компаний — «непрактикующих патентнообла-
детей» — Patent assertion entities (PAE) .

Целью деятельности данных компаний является 
получение лицензионных платежей за  счет использо-

вания принадлежащих им патентов, без попыток реа-
лизовать запатентованные изобретения на  практике . 
Как правило, это небольшие компании, которые за счет 
предъявления патентных судебных исков пытаются 
вынудить как можно больше компаний приобрести ли-
цензии на их патенты [3] .

Говоря о  сложности при рассмотрении патентных 
споров, следует обратиться к  мнению ученых-юристов 
А .Г . Барабашева и  Д .В . Пономаревой, согласно которо-
му, порой представляется затруднительным определить 
точную границу между множеством запатентованных 
технологий, используемых в определенном устройстве .

Если прибавить к  этому, особенности формулиро-
вок патентуемых технологий, некоторые из  которых 
носят размытый характер, то становится очевидно, что 
доказать свою правоту в  споре с  патентным троллем 
не всегда представляется возможным [2] .

В  качестве мер по  снижению распространения па-
тентного троллинга, законами ряда американских шта-
тов были установлены следующие критерии недобро-
совестности правообладателя в  споре о  нарушении 
патентных прав:

1 . 1 . Требования заявителя не  содержит номера 
и  наименования патента; информацию о  вла-
дельце патента, а также доказательства наруше-
ния исключительного права на патент;

2 . 2 . Требования заявителя были направлены без 
проведения проверки использования патента 
в оспариваемом продукте или технологии;

3 . 3 . Установлен короткий период для заключения ли-
цензионного договора и выплат роялти;

4 . 4 . Требование о  размере лицензионных платежей 
значительно превышают стоимость самого патента;

5 . 5 . Лицо, направившее требование заведомо знало 
о необоснованности своих претензий;

6 . 6 . Иные факторы, которые суд сочтет показателями 
недобросовестности правообладателя . [6, с . 55]

Направление подобных требований, признается 
в ряде штатов правонарушением, что, в свою очередь, 
предписывает прокурору штата провести расследова-
ния и  привлечь виновных к  ответственности . В  каче-
стве санкции за данное деяние установлен штраф, раз-
мер которого устанавливается законом штата .

Помимо этого, некоторые штаты допускают для по-
лучателей «писем-требований» возможность самосто-
ятельно взыскать с  патентного тролля убытки, причи-
ненные его действиями [13] .

Схема действия патентного троллинга в  сфере то-
варных знаков заключается в том, что права на товар-
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ные знаки, имеющие схожие черты с  теми, которые 
используются добросовестными правообладателями, 
служат в качестве средства для инициирования судеб-
ных процессов с целью получения компенсации за на-
рушение прав на товарный знак .

В  данном случае, товарные знаки приобретаются 
или регистрируются патентным троллем не  для того 
чтобы использовать их в  предпринимательской дея-
тельности, а только в качестве предмета судебных тяжб .

В части рассмотрения критериев недобросовестно-
сти в части троллинга в сфере товарных знаков, следу-
ет обратиться к опыту Китая, где данное явление стало 
насущной проблемой, когда выяснилось, что в  Китае 
зарегистрировано множество товарных знаков, схожих 
с  такими известными международными брендами как 
Adidas, Tesla, Apple и другие .

В  данном случае приоритетность товарного знака 
играет на пользу патентным троллям, поскольку они ре-
гистрируют похожий товарный знак до  того, как «ори-
гинальный товарный знак» выйдет на китайский рынок .

С данным негативным явлением с свое время стол-
кнулись компании Apple и  Tesla . Проиграв судебные 
споры с  патентными троллями, они вынуждены были 
пойти на их условия и выплатить компенсацию .

В рамках принятия мер для противодействия данно-
му явлению, в 2019 году в законодательства Китая о то-
варных знаках были внесены изменения, призванные 
снизить количество товарных знаков, зарегистриро-
ванных с недобросовестными намерениями .

Так, согласно закону, заявки на товарные знаки, по-
данные без цели дальнейшего использования товарно-
го знака по  назначению, в  частности, для представле-
ния товаров и услуг, должны быть отклонены [15] .

Для проверки добросовестности заявителя, реги-
страционные органы руководствуются рядом критери-
ев, среди которых можно выделить следующие:

1 . 1 . Общее количество заявок, поданных заявителем 
и аффинированными лицами .

2 . 2 . История транзакций товарных знаков . В данном 
случае эксперты выясняют, историю использова-
ния товарных знаков, уже зарегистрированных 
заявителем .

3 . 3 . Общее количество судебных дел в отношении за-
явителя и  аффинированных лиц по  основаниям 
«недобросовестности» .

По данным исследователей, данные меры показали 
свою эффективность в части увеличения количества от-

казов в регистрации «недобросовестных» заявок на то-
варные знаки [13] .

Проведение подобных проверок «недобросовест-
ности заявителей» представляется эффективным сред-
ством для борьбы с троллингом в сфере товарных зна-
ков, поскольку снижение вероятности регистрации 
«недобросовестного» товарного знака, затрудняет воз-
можность осуществления дальнейшей деятельности 
«тролля» в данной сфере .

В  судебной практике Китая также был установлен 
перечень критериев, свидетельствующих о  «недобро-
совестности» правообладателя в  споре о  нарушении 
прав на товарные знаки .

Перечень данных критериев был обозначен Верхов-
ным судом Китая в споре в отношении товарного зна-
ка между китайскими предпринимателями и японской 
компанией “Uniqlo” .

Так, несколькими китайскими предпринимателями 
был зарегистрирован товарный знак “UL”, идентичный 
товарному знаку, который «Uniqlo” уже использует 
по всему миру .

В  дальнейшем, когда компания «Uniqlo» вышла 
на китайский рынок, она столкнулась с троллингом .

Рассматривая данное дело, Верховный суд Китая 
определил следующие критерии недобросовестности 
правообладателей:

1 . 1 . Множественность зарегистрированных товар-
ных знаков . В  рассматриваемом деле их более 
2600;

2 . 2 . Товарные знаки не  использовались по  назначе-
нию, то  есть, для продвижения товаров и/или 
оказания услуг;

3 . 3 . Ответчику предлагалось выкупить товарный 
знак по завышенной стоимости;

4 . 4 . Судебные разбирательства в  отношении ответ-
чика инициировались с целью принудить его со-
гласиться на условия истца .

Таким образом, «Uniqlo» не только удалось отстоять 
свою правоту в  данном деле, но  и  создать судебный 
прецедент, согласно которому, «недобросовестные 
действия» правообладателей товарных знаков могут 
служить основанием для отказа в  удовлетворении их 
требований [14] .

Открытым остается вопрос, возможно  ли рассмо-
треть в  качестве патентного тролля лицо или органи-
зацию, если патентный троллинг не является их основ-
ным видом деятельности .
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Так, в  качестве примера можно привести деятель-
ность американской компании Intellectual Ventures име-
ющей права на более чем 40 тысяч патентов в 50 техно-
логических сферах .

Помимо деятельности, которою можно отнести к па-
тентному троллингу, Intellectual Ventures имеет соб-
ственные лаборатории и  штат ученых, осуществляю-
щих научную и изобретательскую деятельность .

В общем понимании, такие компании как Intellectual 
Ventures отошли от  классического понимания компа-
ний-троллей,, поскольку помимо прочего, они осущест-
вляют деятельность по развитию науки и технологий .

Отвечая на вопрос, можно ли рассматривать подоб-
ные компании в качестве «патентных троллей», следует 
обратиться к определению патентного троллинга .

Согласно определению, «патентный троллинг» рас-
сматривается в качестве «определенной деятельности» 
организаций или физических лиц .

Можно предположить, что деятельность по патент-
ному троллингу не  исключает ведения иной добросо-
вестной научно-технологической или производствен-
ной деятельности .

Вместе с тем, в виду затруднительности применения 
рассматриваемых критериев ко  всем правоотношени-
ям в части как патентных споров, так и споров в сфере 
товарных знаков, представляется верным, применять 

рассмотренные критерии к  организациям и  физиче-
ским лицам, деятельность которых отвечает следую-
щим признакам:

1 . 1 . Множественность споров по  данному основа-
нию;

2 . 2 . Отсутствие использования патентов или товар-
ных знаков по  назначению, для ведения науч-
но-технологической или производственной дея-
тельности .

3 . 3 . Использование прав на патенты и товарные зна-
ки для инициирования судебных процессов с це-
лью получения материальной выгоды, что можно 
увидеть исходя из требования завышенных сумм 
для лицензионных платежей или выкупа патента/
товарного знака .

4 . 4 . Мотивацией правообладателя для судебного 
разбирательства служит возможность воспре-
пятствовать предпринимательской деятель-
ности ответчика, в  целях принудить его пойти 
на сделку .

Рассмотренные критерии оценки могут способство-
вать систематизации в применении принципа добросо-
вестности в  части противодействия патентному трол-
лингу и  троллингу в  сфере товарных знаков, а  также 
служить ориентиром для законопослушного поведе-
ния участников гражданского оборота .

Зарубежная практика по борьбе с патентным трол-
лингом, в частности, введение критериев оценки недо-
бросовестности может служить образцом для создания 
аналогичных норм в рамках российского права .
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