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Теорія і практика інтелектуальної власності ! 6/2022

Постановка проблеми. Практика інноваційної діяльності в Україні свідчить,
що в кращому разі впроваджується один винахід з десяти. Якщо ж винахід зробле-
но на замовлення бізнесу, то він реально працює і дає певну користь в економіці
підприємства та країни. Однак більшість розробок, доведених до стадії охорони,
розробляється фізичними особами та закладами вищої освіти, які не мають ефек-
тивного механізму для комерціалізації їх у межах України, а до ринків інших дер-
жав дістаються далеко не всі. Окрім того, територіальна дія патенту призводить до
того, що патентовласнику складно захистити патент в інших країнах, а власники
патентів, без яких не можуть існувати нові технології, не завжди розуміють проце-
дури перетворення своїх патентів на стандартні основні патенти (далі SEP — від
англ. Standard Essential Patent) з метою застосування їх у стандартах та подаль-
шого ліцензування (з можливістю навіть видачі всесвітньої ліцензії). З огляду на
зазначене, належне поводження із SEP (після його декларування власником) є
актуальною проблемою і для світу, і для України.

У статті розглянуті питання, пов’язані з хвилею інновацій в епоху Індустрії 4.0 та
збільшенням заявок щодо передових технологій за Договором про патентну коопера-
цію. Розглянута потреба стандартизації для досягнення сумісності між різними інно-
ваційними продуктами та процесами; переваги стандартизації в ході здійснення інно-
ваційної діяльності; політика окремих організацій зі стандартизації щодо викори-
стання патентів (винаходів), які стосуються нових об’єктів стандартизації; питання
декларування стандартних основних патентів на нові технології та їх комерціалізації,
що пов’язана з патентними пулами і ліцензуванням.

Ключові слова: SEP, патенти, патентний пул, ліцензування, FRAND, стандарти,
стандартизація
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Літературний огляд. Правові виклики Індустрії 4.0 розглянуті К. В. Єфремовою [1,
59], яка звертає увагу на те, що недостатньо розроблені інструменти, які полегшують
доступ до інтелектуальної власності та розповсюдження технологій. На SEP, як інстру-
мент доступу до нових технологій, вказував і Ю. М. Капіца [2, 7]. Питання ролі SEP у
стандартах досліджувались Г. О. Андрощуком, О. Б. Бутніком-Сіверським, K. Blind,
S. Gauch, N. Abdelkafi, C. J. M. Lanting. Недослідженими залишились питання, як
«прив’язати» патент (який власник вважає суттєвим) до певного стандарту, куди зверта-
тися, що моніторити та які дії має здійснити власник для комерціалізації свого SEP.

Мета і завдання дослідження полягають у визначенні сутності SEP, аналізу-
ванні політик окремих організацій стандартизації щодо SEP, дослідженні досвіду та
підходів Єврокомісії щодо SEP, розробки нормативно-правових актів та надання реко-
мендацій власникам SEP при перетворенні своїх патентів на SEP з метою застосуван-
ня їх у стандартах і подальшого ліцензування.

Виклад основного матеріалу. Існують достатньо відомі організаційно-економіч-
ні шляхи інноваційного розвитку: створення стартапів, бізнес-інкубаторів, наукових
та консультаційних центрів. Як варіант, можлива побудова спільних підприємств,
оскільки на самостійне впровадження може не вистачити власних коштів. Цікавим є
приклад Японії, яка на початку розвитку економіки використовувала переважно чужі
розробки. «У 1950 р. Японія за своїм технічним рівнем відставала від США на 20−30
років, а в 1960 р. завдяки придбанню ліцензій — вже тільки на 10−15 років. І це при
власних витратах на дослідження у 100 разів менші, ніж у США» [3]. 

Достатньо ефективно зарекомендувала себе у світі така форма державного регу-
лювання передачі технологій, як створення мережі для інформаційно-комунікаційної
діяльності установ, винахідників та представників бізнесу, яка працює на підставі
єдиної нормативної та інформаційної бази. Приклади використання таких структур
для розвитку інноваційної діяльності є в літературі [4, 8]. Регламенти роботи такої
мережі почали розроблятися і в нашій країні з моменту прийняття Закону України
«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у 2006 році [5].
Сама мережа була створена у 2010 році МОН України як «Українська інтегрована
система трансферу технологій», координатором якої стало ДП «Центр науково-техніч-
ної діяльності та сприяння інноваційному розвитку України» (Укртехінформ). Однак
вона й досі не працює належним чином [6, 77]. 

Безумовно, всюди є переваги, проблеми і недоліки, тим більше в нашій постковід-
ній та воюючій Україні. Оскільки «дослідники не використовують у повній мірі пра-
вові можливості захисту інтелектуальної власності, а інструменти, що полегшують
доступ до ІВ і дозволяють використовувати та розповсюджувати технології, недо-
статньо розроблені» [1, 59], у нашій роботі  розглянуто підхід до комерціалізації влас-
них винаходів, особливо якщо вони належать до нових технологій. 

Нині ми маємо нову хвилю інновацій, оскільки живемо в епоху Індустрії 4.0, коли
кількість нових розробок, особливо технологічних, значно зростає. Про це свідчить
аналіз патентної діяльності провідних країн світу. 

Найбільш активними, за даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності,
щодо подання заявок за Договором про патентну кооперацію (PCT) у 2022 році [7] стали
Китай, США, Японія, Республіка Корея та Німеччина. Серед організацій до п’ятірки
лідерів увійшли Huawei Technologies (7689 заявок), Samsung Electronics (4387 заявок),
Qualcomm (3855 заявок), Mitsubishi Electric (2320 заявок), Ericsson (2158 заявок).

З поданих за РСТ заявок лише у сфері електротехніки (табл. 1), яка розвивається
найшвидшими темпами, більше сотні тисяч патентних заявок подається протягом
останніх двох років [7]. За 2022 рік у сфері електротехніки подано понад 38 % заявок
загальної кількості наданих (приблизно удвічі нижчі показники у сфері хімії та ще
нижчі у сфері інструментів, машинобудування, в інших галузях).
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З огляду на вищезазначене, у цій сфері достатньо високий рівень можливостей
участі в інноваційних процесах та в комерціалізації інтелектуальної діяльності. 

Інновації за ступенем новизни можна поділити на ключові, допоміжні та поліпшую-
чі. Інновації нижчих рівнів (допоміжні та поліпшуючі) мають упорядковувати життя сус-
пільства і бути сумісними відносно ключових інновацій та між собою. Наприклад, у про-
цесі використання інноваційних пристроїв споживачі повинні мати можливість комбіну-
вати одні пристрої чи аксесуари до них з іншими пристроями чи аксесуарами. 

Досягти сумісності, узгодження загальних процедур допомагає стандартизація, і
це відповідає, з одного боку, потребам бізнесу, а з іншого — очікуванням споживачів. 

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO), окрім іншого, зосереджується
на розгляді нових викликів [8] та моніторить інновації й технологічні розробки,
оскільки нові технології можуть стимулювати еволюційний розвиток стандартів, а
також стандартизації продуктів і рішень з урахуванням вимог та очікувань кори-
стувачів. І нехтувати цим не варто.

Про нехтування стандартизацією свідчить приклад Німеччини, яка свого часу
досягла лідируючих позицій у нанотехнологіях у всьому світі, проте не змогла вико-
ристати цю перевагу і стати лідером на європейському та міжнародному ринках через
затримку національної діяльності зі стандартизації [9].

За інформацією CEN-CENELEC, «стандарти є частиною економіки знань, яка
лежить в основі європейської промисловості та суспільства. Вони сприяють інноваціям
і сприяють впровадженню нових технологій» [10] (CEN і CENELEC — це дві різні при-
ватні некомерційні організації зі стандартизації, які мають спільний сайт).

За інформацією органу стандартизації ETSI (незалежна, некомерційна організація зі
стандартизації у телекомунікаційній сфері), «стандарт — документ, створений консенсу-
сом і схвалений визнаним органом, який містить для загального та багаторазового вико-
ристання правила, інструкції або характеристики діяльності або її результатів, спрямо-
ваних на досягнення оптимального ступеню порядку в даному контексті» [11].

Як стверджує ETSI, «з технологічної точки зору стандарти можуть допомогти досяг-
ти багатьох переваг» [12], зокрема варто вказати на такі переваги:

• стимулювання інновацій, оскільки кожен стандарт є основою для наступного
кроку інновацій;

Сфера
електротехніки 2020 2021 2022

1. Електричні
машини, апарати,
енергія

17 367,00 18 229,00 19 348,00

2. Аудіовізуальні 
технології 11 534,00 10 839,00 10 157,00

3. Телекомунікації 6 445,00 6 375,00 6 426,00
4. Цифровий зв’язок 22 079,00 23 609,00 25 664,00
5. Основні 
комунікаційні 
процеси

1 610,00 1 647,00 1 697,00

6. Комп’ютерні 
технології

24 344,00 26 109,00 28 220,00

7. ІТ-методи для
управління

5 891,00 5 298,00 5 374,00

8. Напівпровідники 8 862,00 8 346,00 8 912,00
Загалом: 98 132,00 100 452,00 105 798,00

Таблиця 1
Подача заявок за процедурою 

РСТ у сфері електротехніки за 2020−2022 роки [7]
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• підтримка трансформації нових наукових даних в інновації;
• уникнення повторного винаходу колеса;
• прискорення впровадження технологій;
• забезпечення сумісності та підтримка рішень від багатьох постачальників;
• простий спосіб вивести дослідження та розробки на світовий ринок.

Для споживача цінність стандарту полягає не лише в сумісності та впорядкуванні,
а й у тому, що встановлюються мінімальні показники якості послуг та продуктів.

При розробленні (вдосконаленні) нової технології заявник за заявкою на реєстра-
цію винаходу чи власник патенту можуть отримати доступ до ліцензіатів у різних
країнах, якщо патент буде визнаний суттєвим для стандарту, що розробляється чи
переглядається.

SEP — це патент, який необхідно використати для функціонування стандарту,
оскільки без застосування того, що описано в матеріалах до патенту, технологія не
зможе працювати належним чином. Коли патент оголошується SEP, його власники
повинні ліцензувати цей патент відповідно до так званих «умов FRAND (акронім анг-
лійською мовою від Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), тобто Чесних, Розумних
і Недискримінаційних. Ці умови мають дозволити будь-кому, хто домовиться про них,
мати можливість використовувати цю технологію у своїх продуктах без судового позо-
ву за порушення патентних прав» [13].

Як реалізувати застосування SEP у стандартах? Організації зі стандартизації
наполягають на ранньому інформуванні їх про SEP. Наведемо досить спрощену схему
дій власника патенту:

•власник вірогідного SEP моніторить організації зі стандартизації на предмет ви-
явлення стандартів, що розробляються, або, маючи ключовий патент (чи заявку)
на нову технологію, стає ініціатором розроблення стандарту;
•заповнення декларації;
•перевірка актуальності декларації на момент прийняття стандарту;
•оцінка патенту на предмет суттєвості для стандарту і на предмет рівня суттєво-
сті (у такій перевірці зацікавлений ліцензіат, проте окремі власники самі оціню-
ють свої патенти і таке одностороннє оцінювання може не відображати реальний
стан справ); 
•комерціалізація.

При заповненні декларації власником вірогідного SEP потрібно, залежно від політики
обраної організації зі стандартизації, сповістити організацію зі стандартизації про
наявність заявки на патент чи патенту (як правило, власник заявляє всі патенти, що вхо-
дять до патентного сімейства), а також висловити переконання, що SEP може бути суттє-
вим для стандарту (ризик у тому, що стандарт не є остаточно узгоджений і вірогідний SEP
може бути не включений до стандарту). При цьому власнику вірогідного SEP, який дек-
ларує заявку на патент, варто звернути увагу на те, що в процесі діловодства за заявкою
може бути змінена формула (і це може вплинути на суттєвість вірогідного SEP), або патент
взагалі не буде виданий.

При комерціалізації кожен окремий власник SEP має право здійснювати двосто-
роннє ліцензування для безлічі ліцензіатів, проте найбільш раціональним рішенням
є створення патентних пулів. 

Патентний пул — угода між двома або більше власниками патентів про ліцензуван-
ня одного або кількох їхніх патентів один одному (перехресне ліцензування) та/або
передбачає надання ліцензій третім особам. Часто патентні пули пов’язані зі складними
технологіями.

Патентний пул — це механізм, створений новаторами, щоб отримати компенсацію з ринку,
оскільки симбіотичні відносини між новаторами та реалізаторами не можуть продовжувати-
ся, коли одна сторона бере на себе весь ризик, а інша сторона отримує всю винагороду [14].

А. Ромашко, Г. Дорожко, О. Кравець
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Як свідчить практика, суперечності при ліцензуванні часто вирішуються судами та
охоплюють не лише майбутній, а й минулий період. За рішенням суду Великої
Британії від 15 березня 2023 року (повна версія вироку очікується) у справі Interdigital
Technology Corporation & Ors проти Lenovo Group Ltd, компанія Lenovo зобов’язана
виплатити InterDigital одноразову суму в розмірі 138,7 мільйонів доларів США за гло-
бальну ліцензію FRAND (чесну, розумну та недискримінаційну), яка охоплює продаж
мобільних пристроїв з 2007 року по 31 грудня 2023 року. Під час вирішення супер-
ечностей тривали також технічні судові процеси, у ході яких встановлено суттєвість
патентів InterDigital, яка ліцензує свої SEP кільком іншим виробникам, а саме
Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG Electronics і ZTE. InterDigital з Lenovo не вдава-
лося узгодити суму ліцензійних платежів з 2008 року та, відповідно, укласти ліцен-
зійну угоду. Проте в результаті судових розглядів сторони погодилися про ставку 0,175
долара США за пристрій і Lenovo заявила, що готова отримати ліцензію [15].

У Повідомленні Єврокомісії установам про визначення підходу ЄС до SEP [16] теж
зазначено про проблеми на ринку ліцензій. Ліцензування SEP може призвести до
конфліктів, у яких:

• ліцензіати звинувачують ліцензіарів у надмірних тарифах за слабкі патентні
портфелі, унаслідок чого виникають загрози судових позовів;
• ліцензіари звинувачують користувачів у безкоштовному користуванні їхніми
інноваціями та в порушенні прав інтелектуальної власності. 

Конфлікти загрожують затримками використання стандартизованих технологій, а
це впливає на конкурентоздатність країн Євросоюзу.

У виступі виконавчого віце-президента Єврокомісії від 25 листопада 2020 року
зазначено, що «важливо мати стабільні, ефективні та справедливі правила, що
регулюють ліцензування стандартних патентів. Ці патенти відіграють вирішальну
роль у розвитку 5G і широкого спектру підключених об’єктів, від підключених авто-
мобілів до датчиків здоров’я та датчиків енергії в розумних містах» [17], а тому
необхідно дослідити можливість створення незалежних перевірок суттєвості SEP
третіми сторонами. 

Для досліджень з ініціативи Єврокомісії [16] було здійснено пілотне дослідження
оцінки можливості реалізації системи перевірки істотності SEP [18]. В аналізі цього
пілотного дослідження [19] акцентовано увагу на його окремих результатах:

•оцінка суттєвості має ґрунтуватися на тексті прийнятого стандарту та формулі
патенту на винахід, і при здійсненні оцінки варто визначати цінність патенту;

•суттєвість може змінюватися залежно від компанії та технології;
•найдосконаліші системи оцінки впроваджуються патентними пулами;
•не встановлений формальний правовий статус істотності;
•доцільно створити механізм, щоб його можна було використати для будь-якого

стандарту.
Автори пілотного проекту оцінки можливості реалізації системи перевірки істотно-

сті [18] виділяють найбільш перспективні сценарії:
•перевірка всіх патентів (дуже дорого, ураховуючи більше тисячі патентів на
один стандарт, і при цьому вартість оцінки одного патенту може становити 5 тис.
євро і більше);
•оцінка на запит власника патенту (наприклад, незалежна компанія-адміністра-
тор ліцензування Access Advance LLC [18], що керує патентними пулами, здій-
снює перевірку суттєвості патенту на запит власника); 
•оцінка патентів, розкритих організацією стандартизації, та додатково оцінка на
запит власника патенту;
•рекомендовано для Європейської комісії організувати наглядовий орган для
розроблення процедур та для нагляду за системою оцінки суттєвості.
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Є також питання про те, на якому етапі ланцюга постачання ліцензувати SEP —
на етапі готового пристрою чи на етапі компонентів. На наш погляд, це значним
чином залежить від галузі застосування пристрою, оскільки, наприклад, для мобіль-
них телефонів приймають ліцензування на етапі готового телефону, а для автомобі-
лів, як правило, це компоненти. Однак варто зазначити, що можуть бути проблеми
незалежно від того, на якому етапі здійснюється ліцензування.

Daimler у Німеччині відмовився отримати ліцензію SEP від Nokia, Sharp і
Conversant. Власники SEP звернулися до суду з позовом про порушення Daimler їхніх
SEP, хоча Daimler вказав своїх постачальників як відповідних ліцензіатів. У відповідь
Daimler і його постачальник компонентів Continental поскаржилися в Європейську
комісію, що «практика Nokia щодо ліцензування SEP лише виробникам автомобілів і
відмови виробникам компонентів є антиконкурентною» [21]. Є думка, що ціна відра-
хувань за SEP, яка вкладена в компонент, передається разом з вартістю цього компо-
нента до кінцевого пристрою і не повинна стягуватися ще й кінцевому пристрої.
Також патентний пул Avanci, який збирає найбільший портфель SEP стільникового
зв’язку, стягує 15 доларів США за підключений автомобіль [21].

Хоча вже не один рік триває робота Єврокомісії, яка спрямована на розроблення
підходів щодо SEP для підвищення конкурентоздатності продукції, поширення інно-
вацій, а в результаті підвищення конкурентоздатності країн Євросоюзу — проблеми
ще залишаються. З огляду на це, Україні теж варто долучитися до врегулювання про-
блем, які виникають (можуть виникнути) при поширенні інновацій, що містять SEP.

Висновки. На сьогодні у сфері SEP можна виділити таких учасників процесу:  орга-
нізації стандартизації, власники SEP, адміністратори патентних пулів (дуже часто, проте
не завжди), користувачі стандарту та споживачі кінцевого продукту. Тому для власників
патентів стає важливим пошук сумісної діяльності з організаціями зі стандартизації для
участі у розробленні стандарту щодо перетворення свого патенту в SEP з метою застосу-
вання його в певному нормативному документі (стандарті). Безумовно, для ідентифікації
SEP повинні бути створені прозорі процедури оцінки та розумні (з позиції умов FRAND)
умови для ліцензування, що наразі часто відбувається методом проб та помилок.

Слід зазначити, що процеси, пов’язані з SEP, не визначені нормативно-правовими
актами України, незважаючи на те що вони можуть бути корисними як для творчих
працівників та установ, так і для виробників продукції та користувачів стандартів.
Водночас слід звернути увагу на отримання магістрами університетів освітніх компе-
тенцій з технічних, економічних питань та з питань інтелектуальної власності, до
яких обовʼязково потрібно додати отримання компетенції у сфері стандартизації. 
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Standards Essential Patents for new technologies
The practice of innovative activity in Ukraine indicates low implementation of inven-

tions. In cases where the invention is made to the order of a business, it really works and
provides a certain benefit in the economy of the enterprise and the country. But most of
the developments brought to the stage of protection are developed by individuals and in-
stitutions of higher education, which do not have an effective mechanism for their com-
mercialization within Ukraine, and not all reach the markets of other countries. Patent
owners do not always understand the procedures for converting their patents into SEPs in
order to apply them in standards and further licensing (with the possibility of even issuing
a worldwide license). The purpose and objectives of the study are to define the essence of
SEP, to analyze the policies of individual standardization organizations regarding SEP, to
study the experience and approaches of the European Commission regarding SEP, to de-
velop normative legal acts and to provide recommendations to SEP owners when convert-
ing their patents into SEP with the aim of applying them in standards and further licens-
ing Thus, today in the field of SEP, the following process participants can be distin-
guished: standardization organizations, SEP owners, patent pool administrators (very
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often, but not always), users of the standard and consumers of the final product. There-
fore, it becomes important for patent owners to find joint activities with standardization
organizations to participate in the development of a standard to convert their patent into a
SEP in order to use it in a specific regulatory document (standard). Clearly, transparent
assessment procedures and reasonable (FRAND-wise) licensing conditions must be creat-
ed for SEP identification, which is currently often a trial-and-error process. It should be
noted that the processes related to SEP are not defined by the regulatory legal acts of
Ukraine, despite the fact that they can be useful both for creative workers and institu-
tions, as well as for product manufacturers and users of standards. At the same time, at-
tention should be paid to obtaining educational competences by masters of universities in
technical, economic and intellectual property matters, to which it is necessary to add com-
petence in the field of standardization.
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