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В настоящем обзоре мы рассмотрим, когда 
требование об обладании исключитель-
ными правами может быть предъявлено 
к участнику торгов и какие возможности 
есть у правообладателя по защите исклю-
чительных прав в случае их нарушения в 
результате торгов.

I. Толкование норм Закона № 44-ФЗ1 в 
части требования о наличии исключи-
тельных прав: если не предполагается 
приобретение прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, декларация 
участника закупки об обладании права-
ми не нужна

1. Требование в конкурсной документа-
ции об обладании исключительными пра-
вами допустимо даже в случае, если не 
предполагается приобретение прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности. 
Однако в таком случае участник закупки 
может не декларировать обладание ис-
ключительными правами.

	 Вывод из практики: из содержа-
ния нормы Закона № 44-ФЗ, устанав-
ливающей требование об обладании 
исключительными правами, прямо 
следует, в каких случаях она подле-
жит применению; включение требо-
вания не вводит участников в заблу-
ждение.

При этом предоставление декларации 
об обладании исключительными права-
ми, в случае если не предполагается при-
обретение заказчиком прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, не тре-
буется.

Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 25.01.2016 № Ф09-
11392/15 по делу № А07-8299/2015

Заказчиком в конкурсной документации 
было установлено следующее требование 
к участникам закупки: обладание участни-
ком закупки исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельно-
сти, если в связи с исполнением контракта 
заказчик приобретает права на такие ре-
зультаты.

Антимонопольный орган посчитал, что 
данное требование не должно содер-
жаться в конкурсной документации, если 
предмет закупки не предусматривает пе-
редачу прав на интеллектуальную дея-
тельность.

Разрешая спор, суд установил, что Закон 
№ 44-ФЗ устанавливает требование об 
обладании участниками закупок исклю-
чительными правами, если такие права 
впоследствии переходят заказчику. Суд 
также установил, что в данном случае 
объектом закупки было выполнение ра-
бот по содержанию автомобильной до-
роги, что не предполагает приобретение 
заказчиком прав на результаты интел-
лектуальной деятельности. Тем не менее 
участник закупки предоставил деклара-
цию об обладании исключительных прав. 
Учитывая изложенное, суд признал, что 
заявка участника не может трактоваться 
однозначно, так как подразумевает пере-
дачу исключительных прав заказчику, что 
противоречит объекту закупки (заявка в 
итоге была отклонена).

Суд при этом отклонил довод УФАС о том, 
что установление требования об обла-
дании исключительных прав не требует-
ся, если предмет закупки не предусма-
тривает передачу таких прав. Суд указал, 
что из содержания нормы п. 8 ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ2 следует, в каких слу-
чаях она подлежит применению, поэто-

1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ).
2 Указанная норма закрепляет, что заказчик устанавливает единое требование к участникам закупки об обладании участ-
ником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением кон-
тракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
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му включение ее в состав требований к 
участникам закупки никак не вводит их в 
заблуждение.

	 Вывод из практики: Установление 
в конкурсной документации требова-
ния об обладании исключительными 
правами соответствует закону, если в 
результате закупки не возникают и не 
передаются какие-либо исключитель-
ные права. В данном случае участник 
может просто не декларировать ука-
занное требование.

Решение Кемеровского УФАС России от 
29.07.2015 по делу № 296/З-2015

В УФАС поступила жалоба от участни-
ка электронного аукциона на положения 
аукционной документации. По мнению 
заявителя, документация аукциона не 
соответствует требованиям законода-
тельства. В частности, требование о пре-
доставлении декларации об обладании 
исключительными правами является нео-
боснованным, так как объектом закупки 
не являются права на результаты интел-
лектуальной деятельности. 

Рассмотрев жалобу, УФАС пришел к выво-
ду о необоснованности довода жалобы 
заявителя. Антимонопольный орган отме-
тил, что объектом закупки является выпол-
нение работ. Таким образом, участник за-
купки вправе не представлять декларацию 
об обладании исключительными правами. 
Но при этом, по мнению УФАС, само на-
личие такого требования в документации 
соответствует законодательству, даже при 
условии, что объект закупки не предпола-
гает наличие или передачу каких-либо 
исключительных прав.

2. Требование об обладании исключитель-
ными правами недопустимо в случае, если 
не предполагается приобретение прав на 
результаты интеллектуальной деятельности

	 Вывод из практики: Требование 
об обладании участниками закупки ис-

ключительными правами является нео-
боснованным, если это противоречит 
объекту самой закупки.

Решение Челябинского УФАС России от 
12.11.2015 по делу № 762-ж/2015

Антимонопольный орган установил, 
что заказчик должен конкретизировать 
требования об обладании участника-
ми закупки исключительными правами, 
если такие права подлежат передаче 
заказчику.

При отсутствии такой конкретизации на-
личие указанного требования не соот-
ветствует законодательству, так как в 
результате поставки заказчику не пере-
ходят исключительные права на объект 
закупки. В итоге УФАС пришел к выводу 
о том, что заказчик указал ненадлежа-
щую информацию в отношении требо-
ваний к содержанию и составу заявки, 
чем нарушил положения п. 2 ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ.

II. Компенсация при нарушении исключи-
тельных прав в результате торгов: размер 
существенно снижается

	 Вывод из практики: в случае об-
наружения неправомерного использо-
вания товарного знака (даже в случае, 
если товары с таким знаком поставля-
ются во исполнение государственного 
контракта) правообладатель вправе 
требовать возмещения убытков, а так-
же обязания прекратить использова-
ние товарного знака. В то же время 
при определении размера компенса-
ции необходимо исходить, среди про-
чего, из стоимости государственного 
контракта ответчика, особой социаль-
ной значимости товара, сохранения 
баланса интересов и восстановления 
нарушенного права истца.

Постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 13.05.2015 № С01-360/2015 
по делу № А45-12967/2014 
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В данном споре истец требовал признать 
действия ответчика по использованию то-
варных знаков нарушающими его исклю-
чительное право, запретить ответчику 
вводить в оборот товары, маркирован-
ные товарным знаком истца, а также 
взыскать 5 000 000 рублей компенсации 
за незаконное использование товарных 
знаков.

Суды установили, что ответчик ввез това-
ры, маркированные товарными знаками 
истца, в рамках исполнения государствен-
ного контракта. Позднее товары были 
переданы одному из учреждений Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации. При этом ответчик не опро-
вергал факта использования товарных 
знаков истца.

Суды также установили, что между ист-
цом и ответчиком отсутствует какое-ли-
бо соглашение об использовании товар-
ных знаков или знака, схожего до степени 
смешения, а значит, их использование яв-
ляется неправомерным.

Суд первой инстанции требования удов-
летворил (действия ответчика признаны 
нарушающими исключительное право ис-
тца на товарные знаки, наложен запрет 
на ввод в гражданский оборот товаров с 
товарным знаком истца), снизив при этом 
размер компенсации до 1 000 000 рублей.

При определении размера компенсации 
суды исходили, среди прочего, из стои-
мости государственного контракта от-
ветчика (33 млн рублей), особой ме-
дико-социальной значимости товара, 
использование которого предполагает 
гарантийное обслуживание и оказание 
консультационных услуг по оперативной 
установке, из сохранения баланса ин-
тересов и восстановления нарушенного 
права истца.

	 Вывод из практики: Размер ком-
пенсации может быть снижен, если 
суд установит, что ответчик признал 

нарушение и предпринял достаточные 
меры для предотвращения или прекра-
щения нарушения. При этом неучастие 
самих правообладателей в аукционах 
может послужить одним из оснований 
снижения компенсации.

Постановление Восемнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 25.02.2016  
№ 18АП-15298/2015, 18АП-15425/2015 по 
делу № А76-5078/2015

Примечание:
Данное дело в настоящее время находит-
ся на рассмотрении в Суде по интеллек-
туальным правам (Определение Суда по 
интеллектуальным правам от 25.05.2016  
№ С01-436/2016 по делу №  А76-
5078/2015)

В указанном деле истцы требовали запре-
тить ответчику совершать любые действия 
по введению в гражданский оборот това-
ров с товарными знаками, исключительные 
права на которые принадлежат истцам. А 
также требовали выплатить каждому ком-
пенсацию в размере 1 000 000 рублей.

Суд первой инстанции удовлетворил тре-
бования истцов касательно наложения 
запретов на введение товаров в граждан-
ский оборот, но снизил размер компенса-
ции до 425–450 тысяч рублей каждому из 
истцов.

Истцы не согласились с таким размером 
компенсации и в указанной части обжа-
ловали решение суда первой инстанции. 
В частности, истцы утверждали, что суд 
первой инстанции неверно установил ха-
рактер нарушения. Свои требования соис-
тцы обосновывали тем, что определенный 
ими размер компенсации соответствовал 
существенному характеру нарушения ис-
ключительных прав на товарный знак, со-
гласно п. 4 ст. 1515 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

Следует отметить, что ответчик не согла-
сился с размером взысканной компен-
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сации и потребовал его снижения. Свои 
требования ответчик обосновал тем, что 
при определении размера компенсации 
необходимо учитывать неумышленный ха-
рактер действий, а также признание от-
ветчиком факта нарушения.

Суды установили, что у ответчика отсут-
ствовали какие-либо права на использо-
вание товарных знаков истцов. При от-
сутствии прав использования ответчик 
незаконно реализовывал бюджетным уч-
реждениям товары, маркированные то-
варными знаками истцов.

Однако при определении размера ком-
пенсации суды приняли во внимание 
факт признания нарушений ответчиком 
и принятие им мер по установлению ле-
гальности происхождения товара, факт 
добровольного прекращения нарушения 
прав истцов. Суды не установили обсто-
ятельств, свидетельствующих об ущемле-
нии прав истцов действиями ответчика 
(например, у истцов была возможность 
самостоятельно участвовать в соответ-
ствующих электронных аукционах), а за-
ключение государственного контракта с 
ответчиком, по мнению суда, не причини-
ло убытков истцам.

	 Вывод из практики: Компенсация 
не является штрафной санкцией по от-
ношению к нарушителю исключитель-
ных прав правообладателя и должна 
быть соразмерна последствиям нару-
шения.

Постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 31.07.2015 № С01-787/2014 
по делу № А40-47237/2013

В указанном деле решался вопрос о за-
прете использования ответчиком то-
варных знаков истцов, о взыскании ком-
пенсации за допущенные нарушения. В 
частности, истцы заявляли требования о 
взыскании 435  600 рублей и об изъятии 

и уничтожении оборудования с товарны-
ми знаками истцов, а также о публикации 
решения суда о допущенном нарушении в 
"Вестнике МЧС России".

Суд установил, что права на товарные зна-
ки были нарушены в результате открытого 
аукциона, по итогам которого победите-
лем был объявлен ответчик. В результате 
с ним был заключен контракт на поставку 
оборудования (стоимость оборудования 
108 тыс. рублей).

Суд пришел к выводу, что ответчиком без 
согласия истцов в реализованном товаре 
используются обозначения, сходные до 
степени смешения с товарными знаками 
истцов. По мнению суда, такие действия 
являются препятствием для истцов в ис-
пользовании своих товарных знаков на 
российском рынке, а следовательно, тре-
бования о взыскании компенсации подле-
жат удовлетворению.

Суд установил, что ответчиком нарушены 
исключительные права истцов. В резуль-
тате чего ответчику запрещено использо-
вать товарные знаки правообладателей, 
взыскано 50 000 рублей компенсации. 
При этом истцы посчитали, что размер 
установленной компенсации не восста-
навливает их имущественное положение 
и позволяет ответчику вновь нарушать их 
права.

Однако при определении размера ком-
пенсации суды исходили из характера и 
обстоятельств допущенного нарушения, 
принципов разумности и справедливости, 
а также соразмерности компенсации по-
следствиям нарушения.

Суд по интеллектуальным правам допол-
нительно отметил, что компенсация не 
является штрафной санкцией, что так-
же подтверждает Президиум ВАС РФ 
в своем постановлении от 20.11.2012 
№ 8953/12.
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