
Договорная работа 

ПО ДЕЛУ 

Данила Актянов, консультант ООО «Тимборн» 

Александр Йорданов, консультант ООО «Тимборн» 

Существенные и другие важные 
условия лицензионного договора. 
Как их правильно прописать 

ЭТОЙ СТАТЬЕ 

Вступившая в силу в этом году часть 4 Граждан­
ского кодекса значительно расширила сферу 
применения лицензионных договоров. В ре­
зультате для юристов компаний, передающих 
контрагентам права на результаты интеллек­
туальной собственности или средства индиви­
дуализации, особую актуальность приобретает 
вопрос об условиях, которые необходимо или 
желательно включать в такие договоры. В этой 
статье мы обобщили предусмотренные за­
конодательством существенные условия, без 

которых лицензионный договор считается неза­
ключенным, а также выработанные практикой 
иные распространенные условия. 

Предмет и способы использования -
существенные условия договора 
Для лицензионного договора существенными 
условиями являются его предмет (передавае­
мый объект интеллектуальной собственности) 
и способы использования данного объекта (п. 6 
ст. 1235 ГК РФ). 



ВОПРОС В ТЕМУ 

? Чем лицензионный договор о передаче прав на использование товарного 
знака отличается от договора коммерческой концессии? 

По лицензионном}' договору права передаются только на товарный знак. А по договору коммерчес­

кой концессии передается комплекс взаимосвязанных исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, в том числе и на товарный знак. 

Чтобы сформулировать предмет лицензион­
ного договора, нужно дать детальное описа­
ние объекта, права на который передаются, 
приложив в дополнительном соглашении к 
договору фотографии, рисунки, схемы, чертежи 
или другие изображения объекта. В отноше­
нии патента или товарного знака в предмете 
лицензионного договора необходимо назвать 
номер и дату выдачи документа, удостоверяю­
щего исключительное право на такой результат 
интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации (патент, свидетельство). 

При передаче некоторых объектов интел­
лектуальной собственности предмет договора 
может иметь определенную специфику, Так, 
если речь идет о передаче прав на использова­
ние программы для ЭВМ, то условие о предмете 
договора может включать не только передан­
ную программу, но и модификации, которые 
разработчик внесет в нее в будущем. 

Определение способа использования прав 
на объекты интеллектуальной собственности 
также зависит от того, в отношении какого 
именно результата интеллектуальной деятель­
ности или средства индивидуализации заклю­
чается договор. В частности, в лицензионном 
договоре о передаче права на использование 
коммерческого обозначения можно указать 
конкретное предприятие, принадлежащее 
лицензиату, а также виды выпускаемой им 
продукции, на которой будет проставляться 
коммерческое обозначение лицензиара. 

Лицензиат может использовать объект интел­
лектуальной собственности только в пределах 
тех прав и теми способами, которые предусмот­
рены лицензионным договором. Выход за эти 
пределы является нарушением прав лицензиа­
ра. Например, такое нарушение будет иметь 
место, если полученное от лицензиара коммер­
ческое обозначение используют предприятия 
лицензиата, не указанные в договоре. 

Статья 1235 Гражданского кодекса не включает 
в число существенных условий лицензионного 
договора пределы использования предоставлен­
ных лицензиату прав. Тем не менее стороны 
вправе по своему соглашению ограничить эти 
пределы. Например, они должны определить 
количество продукции, на которой лицензиат мо­
жет проставлять переданный ему товарный знак. 

Вопрос об оплате обойти нельзя 
В договоре обязательно нужно оговорить 
вопрос возмездности (или безвозмездности) 
передачи использования объектов интеллекту­
альной собственности. Можно сказать, что цена 
лицензионного договора (либо условие о его 
безвозмездности) является еще одним, прямо 
не поименованным в кодексе существенным 
условием договора, и вот почему. 

Согласно пункту 5 статьи 1235 кодекса, по 
лицензионному договору лицензиат обязуется 
уплатить лицензиару обусловленное договором 
вознаграждение, если договором не преду­
смотрено иное. При отсутствии в возмездном 
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ограничить пределы использования 

лицензионном договоре условия о размере 
вознаграждения или порядке его определения 
договор считается незаключенным. 

Следовательно, лицензионный договор пред­
полагается возмездным, если только стороны 
прямо не предусмотрели бесплатное использо­
вание объекта интеллектуальной собственности. 

Если же договор прямо не предусматривает 
бесплатность и при этом не содержит указа­
ний на размер вознаграждения или порядок 
его определения, к нему не применяются 
общие правила определения цены, предусмот­
ренные пунктом 3 статьи 424 кодекса (товар 
оплачивается по цене, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за аналогич­
ные товары). Такой договор просто, как мы уже 
сказали, считается незаключенным. 

Таким образом, лицензионный договор 
должен содержать одно из двух условий: либо 
указание о безвозмездности использования 
объекта интеллектуальной собственности, либо 
конкретную сумму вознаграждения лицензиара 
(порядок ее расчета). Без этих указаний договор 
будет рассматриваться как незаключенный. 

Завышенное роялти грозит 
доначислением налога 
Заключая лицензионный договор или договор 
об отчуждении исключительных прав, сторо­
ны должны учитывать требования не только 
гражданского, но и налогового законодательст­
ва. В частности, неблагоприятные налоговые 

последствия могут возникнуть у лицензиата, 
согласившегося платить необоснованно вы­
сокое роялти - периодически выплачиваемое 
лицензиару вознаграждение. Это грозит ему 
доначислением налога на прибыль. 

Дело в том, что при исчислении налогооб­
лагаемой базы по налогу на прибыль в составе 
прочих расходов, связанных с производством 
и реализацией, лицензиат учитывает периоди­
ческие (текущие) платежи за пользование пра­
вами на результаты интеллектуальной деятель­
ности и средства индивидуализации (подп. 37 
п. 1 ст. 264 НК РФ). Правда, для этого данные 
платежи должны соответствовать требованиям 
пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса, то есть 
они должны быть обоснованными и докумен­
тально подтвержденными. 

Именно сомнения по поводу обоснован­
ности (то есть экономической оправданности) 
размера роялти и служат основанием для на­
логовых претензий. Такие сомнения нередко 
бывают вполне оправданными, Это относится 
к случаям, когда стороны завышают размер 
роялти для уменьшения налогооблагаемой 
базы компании-лицензиата. Такое завышение 
бывает выгодно, если лицензиар и лицензи­
ат являются аффилированными лицами. При 
этом они ссылались на то, что периодические 
(текущие) платежи за пользование правами на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации учитываются 
компанией при исчислении налогооблагаемой 

ю 



ВОПРОС В ТЕМУ 

? Освобождается ли от обложения НДС реализация объектов 
интеллектуальной собственности по сублицензионным договорам? 

Да. Минфин России, в частности, высказал мнение в своем письме от 25.12.07 № 03-07-11/640, что от 

НДС освобождаются сублицензионные договоры, по которым лицензиат передает сублицензиату права на 

использование программ для ЭВМ. Это обосновывается тем, что к сублицензионному договору применяются 

правила Гражданского кодекса о лицензионном договоре. 

базы по налогу на прибыль в составе прочих 
расходов, связанных с производством и реа­
лизацией (подп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ). Однако 
и в подобных ситуациях налоговым органам 
удавалось доказать, что размер лицензионно­
го вознаграждения был завышен, а стороны 
являлись взаимозависимыми (постановление 
Федерального арбитражного суда Московского 
округа от 25.05.07 № КА-А40/4205-07). 

Срок передачи права лучше 
определить в договоре 
Еще одним условием лицензионного договора 
является его срок. По общему правилу отсутст­
вие в лицензионном договоре срока действия 
не влияет на его действительность. Если срок 
действия такого договора не определен, он счи­
тается заключенным на пять лет при условии, 
что Гражданский кодекс не предусматривает 
иное (п. 4 ст. 1235 ГКРФ). 

Однако надо сказать, что толкование данной 
нормы в некоторых ситуациях представляет 
довольно сложную задачу. Так, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 1469 Гражданского кодекса 

лицензионный договор о предоставлении права 
использования секрета производства может быть 
заключен как с указанием, так и без указания сро­
ка его действия. Если срок, на который заключен 
лицензионный договор о предоставлении права 
использования секрета производства, не указан, 
любая из сторон вправе в любое время отказаться 
от договора, предупредив об этом другую сторону 
не позднее чем за шесть месяцев, если договором 
не предусмотрен более длительный срок. 

Непонятно, будет ли договор, в котором не 
указан срок передачи права, являться бессрочным 
или на него все же будет распространяться общая 
норма о пятилетнем сроке действия. Поэтому сто­
ронам лучше всего указать четкий срок действия 
договора. При этом нужно учитывать, что срок, 
на который заключается лицензионный договор, 
не может превышать срока действия исключи­
тельного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализа­
ции. Например, заключая договор о передаче 
исключительных прав на использование изобре­
тения, нужно учитывать, что закон ограничивает 
действие этих прав предельным сроком - 20 лет. 

Условия л и ц е н з и о н н о г о договора 
ШШШШШШШШШШЕШШШШЕШШЮЯШШШШШ 

Существенные условия 

Предмет договора 

Способы использования объекта интеллектуальной собственности 

Размер оплаты (порядок его определения) или указание на 
безвозмездность договора 

Факультативные условия 

Срок действия договора 

Условие о сублицеизировании 

Конфиденциальность и иные условия по желанию сторон 
(например, порядок отчетности лицензиата) 



«Непонятно, будет ли договор, в котором 
не указан срок передачи права, бессрочным 
или на него все же будет распространяться 
общая норма о пятилетнем сроке действия» 

Чем опасен сублицензионный 
договор 
Особенное внимание следует уделить условию 
о сублицензировании - передаче лицензиа­
том третьим лицам прав на нематериальные 
активы, полученных от лицензиара. Сублицен­
зирование возможно в пределах срока действия 
лицензионного договора (ст. 1238 ГКРФ). 

Лицензиат заключает сублицензионные до­
говоры только при наличии письменного согла­
сия лицензиара. Причем если лицензионный 
договор подлежит государственной регистра­
ции, то условие о сублицензировании придется 
включать в текст этого договора. 

Рассматривая вопрос о данном условии, 
лицензиар должен четко представлять риск, 
который с ним связан. Если о лицензиате компа­
ния-правообладатель обладает более или менее 
полной информацией, то о сублицензиатах 
может быть практически ничего не известно. 
Между тем сублицензиат может нанести вред 
его деловой репутации, например, произво­
дя низкокачественные товары. В этом случае 
ответственной стороной перед лицензиаром по 
сублицензионному договору выступает ли­
цензиат, если иное не предусмотрено лицен­
зионным договором (п. 4 ст. 1238 ГКРФ). То 
есть лицензиат может переложить ответствен­
ность на сублицензиата, если на это согласится 
лицензиар. Последний вариант, как правило, 
не отвечает интересам лицензиара, который 
может не располагать сведениями о финансовом 

состоянии своего потенциального должника-суб­
лицензиата. Как следствие лицензиару сложно 
оценить перспективу взыскания с сублицензиа­
та причиненных убытков. 

Закон не гарантирует 
конфиденциальность 
Гражданский кодекс не содержит обязательного 
требования о сохранении конфиденциальности 
в отношении объектов, права на использование 
которых переданы по лицензионным договорам. 
Единственное исключение составляет секрет про­
изводства, поскольку уже из названия данного ре­
зультата интеллектуальной деятельности следует, 
что он не должен быть известен третьим лицам. 
С момента утраты конфиденциальности соответст­
вующих сведений исключительное право на сек­
рет производства прекращается (ст. 1476 ГКРФ). 

Что же касается прав на использование про­
чих объектов интеллектуальной собственности, 
то тут законодательство полностью оставляет 
вопросы конфиденциальности на усмотрение 
сторон лицензионного договора. Поэтому если 
интересы лицензиара требуют, чтобы факт пе­
редачи прав на использование некоего объекта 
или информация об этом объекте оставались в 
тайне, ему нужно позаботиться о включении 
соответствующего условия в договор. 

Стороны могут договориться о сохранении 
конфиденциальности и на определенный пери­
од по истечении срока действия лицензионного 
договора. 


