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БАЗОВІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ 
ПАТЕНТНИХ ЗБИТКІВ

Анотація. В світовій практиці суди нерідко визнають дуже значні винагороди, 
для компенсації патентних порушень. Оскільки продукти стають все більш складни-
ми з використанням декількох запатентованих технологій, проблема визначення та 
розподілу шкоди інтелектуальної власності залишаться предметом інтересу. 

Теоретично, визначаючи патентні збитки існує прагнення компенсувати сторо-
нам тільки вартість запатентованих функцій, а не повний продукт. Мета суду пере-
важно спрямована на встановлення винагороди, яка фактично компенсує порушен-
ня уникаючи помилкові показники.

Наприклад, якщо суд розглядає текстовий редактор лише в частині патенту на 
перевірку правопису, збиток встановлюється тільки в частині перевірки правопису, 
а  не за всі функції текстового редактора. Але встановлення ціни конкретно за цю 
функцію, є складним завданням.

Таким чином, судові експерти часто залучаються до суду для надання допомоги 
в оцінці таких особливостей. Залучені експерти використовують складні емпіричні 
методи, щоб встановити оцінку збитку.

Проблема полягає у тому, що в існуючих методах виявляють помилки.
Історично Сполучені Штати займали центральне місце в міжнародній патентній 

діяльності. Однією з основних причин цього є той факт, що в США діє більшість ді-
ючих патентів. Згідно даних Всесвітнього центру даних з інтелектуальної власності, 
число діючих патентів США набагато більше, ніж, наприклад, в Німеччині або Китаї. 
Хоча кількість патентів в Китаї зростає та стрімко наближається до рівня США.

Сполучені Штати також є більш привабливим місцем для судових розглядів, коли 
клієнт (власник патенту) прагне максимізувати рішення про розмір збитку через суд. 

У період з 2012 по 2016 рік середній розмір компенсації за шкоду, яка була пере-
дана в суд, становив 8,9 мільйона доларів, що набагато більше, ніж середній розмір 
компенсації в Китаї (5000 доларів), але менше ніж зафіксований в Китаї максимум. 
Крім того, в Сполучених Штатах суд може присудити потрійний збиток в разі умис-
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ного порушення на додаток до гонорару адвоката. На відміну від цього, штрафні 
збитки відсутні в Німеччині або Китаї, що відомо з [1].

Судові справи по патентах в США фінансово значно дорожчі, але і більш деталь-
но розглядаються, ніж судові справи по патентах в Німеччині. У свою чергу, судові 
витрати в Німеччині є більш дорогим і тривалим, ніж судовий розгляд по патентах 
в Китаї.

29.10.2019р. в Окрузі Делавер (США) ухвалено рішення у справі Evolved Wireless, 
LLC проти Apple Inc, щодо використання в розрахунку збитку майбутніх продажів 
при розрахунку поточних збитків. У постанові про відхилення клопотання про ви-
ключення експерта по збитку суд написав, що розглянута модель шкоди, в якій ви-
користовувалася структура одноразового платежу, була неприйнятною просто тому, 
що вона враховувала майбутні продажі запатентованих продуктів, тобто тих які мог-
ли не мати порушень. Суд встановив, що будь-які вагомі недоліки методології екс-
пертизи та її достовірності не прийнятні, що відомо з [2].
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BASIC ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS  
OF PATENT DAMAGE CALCULATIONS 

Abstract. In the leading international practice, courts are imposing astronomically 
inflated awards that overcompensate companies for the infringement or deceptive 
practices. Patent products are becoming more complex. Multiple patent technologies are 
applied. The problem of calculating and sharing the damage to intellectual property will 
remain of interest.

Damage awards seek to compensate plaintiffs for only the specific value of a patented 
(falsely advertised) feature of a product that is otherwise made up of many other features.

For example, if a litigant infringes on the patented spell check of text editor, damages 
are awarded only for the value of spell check, not the full value of text editor. Measuring 
this specific value, however, is a difficult task.

As such, forensic experts are often called into court to assist a jury or a judge in 
the process of valuing these features. These experts employ sophisticated empirical 
methodologies to come up with their valuations.

The problem is the method is consistently being misapplied.
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The United States has historically occupied centre stage in international patent 
litigation activity. One major reason for this is the fact that the United States is home to 
the majority of patents in force [1].

The United States is also an obvious location for litigation when a client seeks to 
maximise litigation damages. From 2012 to 2016 the median damages award in cases that 
went to trial was $8.9 million – far greater than the median damages award in China of less 
than $5,000, but less than the recent maximum. Moreover, in the United States, a court 
can award triple damages if there is wilful infringement, in addition to attorney fees. By 
contrast, punitive damages are not available in Germany or China.

October 29, 2019 the District of Delaware ruled in  Evolved Wireless, LLC v. Apple 
Inc., No. 15-00542 (“Evolved Wireless”) on the use of future sales in calculating lump-
sum damages. In an order denying a motion to exclude a damages expert, the court wrote 
that the damages model in question, which used a lump sum payment structure, was not 
inadmissable simply because it accounted for future sales of potentially non-accused 
products. The court determined that any flaws in the expert’s methodology go to the 
weight and credibility of the witness’ testimony-not admissibility.

Key words: patent, damages, lost profits, Intellectual Property.

Постановка проблеми. Продук-
ти інтелектуальної власності стають 
все більш складними з використанням 
декількох запатентованих техноло-
гій, проблема визначення та розподі-
лу шкоди інтелектуальної власності 
залишається актуальною, що відомо 
з [3]. 

Теоретично, визначаючи патентні 
збитки існує прагнення компенсувати 
сторонам тільки вартість запатентова-
них функцій, а не повний продукт.

Мета суду переважно спрямована 
на встановлення винагороди, яка фак-
тично компенсує порушення уникаю-
чи помилкові показники.

Світова судова практика накопи-
чила значний досвід щодо проблем 
визначення компенсації в  патентних 
порушеннях, які стають перед судови-
ми експертами в  Україні. Наприклад 
якщо при використанні технології, яка 
включає в себе кілька патентів, вини-
кає втрачений прибуток або збиток. 
В світовій практиці суди вимагають, 
щоб експерти розподілили втрачену 
вигоду та збитки окремо по кожному 
патенту, що містяться в такій техноло-

гії. Це викликано тим, що досить часто 
кілька патентів, включених в ліцензій-
ну угоду, використовуються в  якості 
основи для відшкодування збитків.

Окрім зазначеного, в  світовій 
практиці для визначення винагороди, 
що компенсує патентні порушення, 
отримали розповсюдження статис-
тичні методи на основі маркетингово-
го обстеження, які прагнули оцінити 
наскільки споживачі цінують інди-
відуальні особливості продукту, пер-
шочергово враховуючи його ринкові 
переваги. Але поступово отримало по-
ширення зловживання навіть цим ме-
тодом, при розрахунку збитків в суді. В 
наслідок чого метод привів до надмір-
ного розміру встановлених збитків.

Проблема в  тому, що суди  – при 
використанні зазначеної методології, 
помилково враховували запатентова-
ні (завищені маркетингові якості про-
дукту) функції і дизайн, нехтуючи ін-
шими ключовими незапатентованими 
функціями.

Таким чином створюється помил-
кове враження, що продукти склада-
ються виключно з  запатентованих 
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елементів, а  отже завищується цін-
ність складових частин продукту.

Аналіз дослідження і  публіка-
цій. Оскільки продукти стають все 
більш складними з  використанням 
декількох запатентованих технологій, 
проблема визначення та розподілу 
шкоди інтелектуальної власності за-
лишаться предметом інтересу. 

В світовій практиці Сполучені 
Штати, мають найбільший досвід по-
глибленого розгляду питань патент-
них порушень. В напрямку судової 
експертизи, із встановлення розміру 
патентних збитків, налічуються бага-
точисельні судові спори, в тому числі:

• Asetek Danmark проти CMI USA 
Inc.., Federal Circuit. (Fed. Cir. 2017), 
03.04.2017;

• Asia Vital Components Co. 
проти Asetek Danmark, Federal Circuit 
(Fed. Cir. 2016) 08.09.2016;

• Depuy Spine, INC., Plain-
tiff-Cross Appellant, Biedermann Mo-
tech GmbH, Plaintiff-Cross Appellant, 
проти Medtronic Sofamor Danek, Inc., 
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc., De-
fendants-Appellants., Federal Circuit., 
01.06.2009.; 

• Evolved Wireless, LLC проти Ap-
ple, Inc United States District Court For 
The District Of Delaware, 21.02.2019, 
Civil Action;

• Ericsson, INC., проти Har-
ris Corporation Defendant/Coun-
terclaimant-Cross Appellant, and 
Intersil Corporation, Defendant/Coun-
terclaimant-Cross Appellant, and Harris 
Canada, Inc., Counterclaimant United 
States Court of Appeals, Federal Circuit. 
09.12.2003;

• Funai Electric Company, LTD 
проти Daewoo Electronics Corporation, 
Daewoo Electronics America, Inc., De-
fendants-Appellants, Daewoo Electron-
ics Company, Ltd., Daewoo Electronics 
Corporation of America, Inc., Daewoo 
Electric Motor Industries, Ltd., United 

States Court of Appeals, Federal Circuit, 
01.09.2010;

• Genband US LLC проти Metas-
witch Networks Corp. United States 
Court of Appeals for the Federal Circuit, 
10.07.2017;

• Mentor Graphics Corp. проти 
Eve-USA, Inc., 16.03.2017;

• Proveris Scientific Corporation, 
Plaintiff-Cross-Appellant, проти Inno-
vasystems, Inc., Defendant-Appellant., 
United States Court of Appeals, Federal 
Circuit. 13.01.2014.;

• Samsung Electronics co., Ltd., 
проти Apple Inc., Supreme Court of 
United States, 06.12.2016;

• Prism Technologies Llc, Plain-
tiff-Cross-Appellant проти Sprint Spec-
trum L.P., Dba Sprint Pcs, United States 
Court of Appeals, Federal Circuit, Decid-
ed: 06.03.2017;

• Warsaw Orthopedic, INC., Plain-
tiff/Counterclaim Defendant-Appellant 
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc., 
Counterclaim Defendant-Appellant 
Medtronic Puerto Rico Operations Co., 
Medtronic Sofamor Danek Deggendorf, 
GMBH, Counterclaim Defendants проти 
NuVASIVE, INC., Defendant/Coun-
terclaimant-Cross Appellant. United 
States Court of Appeals, Federal Circuit. 
02.03.2015

Метою статті – розкриття змісту 
окремих економіко-правових аспек-
тів, термінологічних понять, що стосу-
ються розрахунку патентних збитків, 
на прикладі передового світового дос-
віду США. 

Виклад основного матеріалу. Іс-
торично Сполучені Штати займали 
центральне місце в  міжнародній па-
тентній діяльності. Однією з основних 
причин цього є той факт, що в  США 
діє більшість діючих патентів. Згідно 
даних Всесвітнього центру даних з  ін-
телектуальної власності, число діючих 
патентів США набагато більше, ніж, на-
приклад, в  Німеччині або Китаї. Хоча 
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кількість патентів в  Китаї зростає та 
стрімко наближається до рівня США.

Сполучені Штати також є більш 
привабливим місцем для судових роз-
глядів, коли клієнт (власник патенту) 
прагне максимізувати рішення про 
розмір збитку через суд. 

У період з 2012 по 2016 рік серед-
ній розмір компенсації за шкоду, яка 
була передана в суд, становив 8,9 міль-
йона доларів, що набагато більше, ніж 
середній розмір компенсації в  Китаї 
(5000 доларів), але менше ніж зафік-
сований в Китаї максимум. Крім того, 
в Сполучених Штатах суд може прису-
дити потрійний збиток в разі умисно-
го порушення на додаток до гонорару 
адвоката. На відміну від цього, штраф-
ні збитки відсутні в Німеччині або Ки-
таї, що відомо з [1].

Судові справи по патентах в  США 
фінансово значно дорожчі, але і більш 
детально розглядаються, ніж судо-
ві справи по патентах в  Німеччині. У 
свою чергу, судові витрати в  Німеч-
чині є більш дорогим і тривалим, ніж 
судовий розгляд по патентах в  Китаї. 
Таким чином відшкодування шкоди 
позивачу відповідає сумі судових ви-
трат. Середня сума збитку для Сполу-
чених Штатів (близько 8,9 мільйонів 
доларів США), що значно більше, ніж 
в Китаї (близько 5000 доларів). Порів-
няння доходів і  витрат в  патентних 
спорах зазначено в Таблиці 1.

Таблиця 1. 

Доходи та витрати в патентних 
спорах

Сполучені Штати Німеччина Китай

Судові витрати від 3 до 4 млн.дол. від 100 000
до 500 000 дол.

від 50 000
до 100 000 дол.

Відшкодування 
збитків

Середня сума
8,9 млн. дол.

Найбільша винагорода:
2,5 млрд. дол.

Найбільша винаго-
рода:

2,7млн. дол.

Середня сума:
5000 дол.США;

Максимальна сума:
в 50 міл.дол. США 

Сполучені Штати, маючи найбільший досвід поглибленого розгляду питань 
патентних порушень, продовжують встановлювати неприйнятні аргументи 
в судових експертизах, щодо встановлення розміру патентних збитків. 

29.10.2019р. в  Окрузі Делавер 
(США) ухвалено рішення у  спра-
ві Evolved Wireless, LLC проти Apple 
Inc, щодо використання в  розрахунку 
збитку майбутніх продажів при роз-
рахунку поточних збитків. У постанові 
про відхилення клопотання про ви-
ключення експерта по збитку суд на-
писав, що розглянута модель шкоди, 
в  якій використовувалася структура 
одноразового платежу, була неприй-
нятною просто тому, що вона врахо-
вувала майбутні продажі запатенто-
ваних продуктів, тобто тих які могли 

не мати порушень. Суд встановив, що 
будь-які вагомі недоліки методології 
експертизи та її достовірності не при-
йнятні, що відомо з [2].

У Evolved Wireless, Evolved Wireless, 
LLC ( «Evolved») подала патентний по-
зов про порушення патенту, який сто-
сується систем бездротового зв’язку 
Long-Term Evolution («LTE»). Ці патен-
ти необхідні для стандарту бездрото-
вого зв’язку LTE. Apple виступив проти 
експертизи по встановленню збитків 
Evolved, через те, що в  експертному 
методичному підході розрахована за-
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гальна сума відшкодування збитків. 
Згідно з  попередніми даними, в  екс-
пертизі розглядалося використання 
методології експертизи щодо мину-
лих продажів Apple для прогнозуван-
ня майбутніх продажів оспорюваних 
програмних продуктів.

Представники Apple звернули ува-
гу, що загальна сума виплати ліцен-
зійних відрахувань враховує майбутні 
продажі по оспорюваним продуктам. 
Так як в  експертному розрахунку пе-
редбачалося, що продажі оспорювано-
го програмного продукту триватимуть 
до 2026 року. Apple також стверджу-
вала, що аналіз не враховує звичайну 
ділову практику Apple щодо поетапної 
відмови від старих продуктів, оскільки 
випущені нові версії програмних про-
дуктів.

Представники Apple звернули увагу 
на помилку в експертизі в тому, що не 
повинна розглядатися загальна сума 
винагороди роялті від майбутніх про-
дажів, в наступні після судового проце-
су дати. Для розрахунку загальної сума 
винагороди це було б необґрунтовано, 
навіть якщо в експертизі вірно прогно-
зовані майбутні продажі програмних 
продуктів LTE компанією Apple.

Суд прийшов до висновку, що 
будь-які недоліки підходів експертизи 
по збитку необхідно врахувати. Вста-
новлений розмір майбутніх продажів 
можливо і є вірним, але при оцінці за-
гальної суми для виплати роялті це не 
є обґрунтованою позицією.

Суди нерідко визнають дуже знач-
ні винагороди для компенсації па-
тентних порушень.

Причиною для цього нерідко ви-
ступає застосування «сполученого ме-
тоду».

«Сполучений метод»  – статистич-
ний метод на основі обстеження, який 
прагне оцінити наскільки спожива-
чі цінують індивідуальні особливості 

продукту, першочергово враховуючи 
маркетингові переваги.

Але поступово поширилось злов-
живання цим методом, при розрахун-
ку збитків в суді.

В наслідок чого метод привів до 
встановлення надмірних розмірів 
збитків.

Проблема в  тому, що суди  – при 
використанні зазначеної методології, 
помилково враховували запатентова-
ні (маркетингові переваги якості про-
дукту) функції і дизайн, нехтуючи ін-
шими ключовими незапатентованими 
функціями.

Таким чином створюється помил-
кове враження, що продукти склада-
ються виключно з  запатентованих 
елементів, а отже перевищується цін-
ність складових частин продукту.

Теоретично, визначаючи патентні 
збитки існує прагнення компенсувати 
сторонам тільки вартість запатентова-
них функцій, а не повний продукт.

Суди переважно спрямовані на 
встановлення винагороди, яка фак-
тично компенсує порушення, марке-
тингових переваг якості продукту.

У суперечках, про порушення па-
тенту, коли позивач заявляє номіналь-
ну суму збитків (лише має назву збит-
ків), поданий позов стає економічно 
необґрунтованим щодо фіктивно за-
вищеної суми збитків.

Таким чином, компенсація за 
шкоду передбачає компенсувати по-
зивачам тільки особливу цінність за-
патентованої частини (маркетингові 
переваги продукту), щодо продукту, 
який складається з  багатьох інших 
функцій.

Наприклад, якщо судовий про-
цес порушує запатентовану перевір-
ку правопису в  текстовому редакторі 
Microsoft, збиток присуджується тіль-
ки маркетингово значимій перевірці 
правопису, а  не повному значенню 
текстового редактора Microsoft. Однак 
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Вимірювання конкретно цієї цінності, 
є складним завданням. Таким чином, 
судові експерти часто залучаються до 
суду для надання допомоги в суді для 
оцінки таких особливостей.

Залучені судові експерти вико-
ристовують складні емпіричні методи, 
щоб встановити оцінку збитку.

Переважна в  світі методологія 
оцінки збитку патенту сполученим 
методом, ґрунтується на основі мето-
дів статистичного опитування.

Проблема в  тому, що в  методах 
оцінки постійно виявляють суттєві не-
точності.

Крім того, найчастіше судді, учас-
ники процесу та юристи не підготов-
лені для критичного аналізу того, як 
встановити в експертизі зловживання 
при застосуванні таких методів.

Патентні зловживання в помилко-
вих маркетингових дослідженнях, під 
час судових процесів різко завищують 
розмір нагороди за шкоду. Таким чи-
ном, за допомогою сполученого ме-
тоду неналежним чином вже встанов-
лені мільярди доларів винагород за 
патентні збитки.

Сполученим методом спочатку 
на основі вибору, отриманого з  мар-
кетингових досліджень спеціалістів, 
прагнуть оцінити переваги, які спо-
живачі цінують серед різних особли-
востей продукту. У випадках порушен-
ня патентних прав метод передбачає 
питання: скільки споживач готовий 
заплатити за запатентовану функцію. 
У разі помилки маркетинговий ме-
тод оцінює, скільки споживачі гото-
ві заплатити за товар з  урахуванням 
його помилкової претензії. Такий 
підхід оцінює готовність заплатити 
за функцію, що потім безпосередньо 
відноситься на компенсацію за шкоду 
порушника або стає оплатою за марке-
тингову помилку.

Щоб оцінити ці значення, метод 
просить споживачів робити вибір 

між гіпотетичними продуктами, які 
розрізняються за кількома ознаками. 
Наприклад, споживач може побачити 
три продукти в  опитуванні сполуче-
ним методом (наприклад смартфони), 
які розрізняються за кількома функці-
ями (ціна, марка, колір, постачальник 
послуг і т. д.), що відомо з [4].

Продукт 1: Чорний телефон 
Samsung за ціною 400 доларів.

Продукт 2: Білий телефон Айфон за 
500 доларів.

Продукт 3: Чорний телефон 
T-Mobile на Android за ціною 550 до-
ларів.

Потім споживач вибере, який із 
трьох продуктів він вважає найкра-
щим. Опитуваний зробить це кілька 
разів з іншим набором з трьох продук-
тів, які систематично розрізняються за 
їх кольором, марці ціною та ін. Потім, 
використовуючи вибір споживача, ста-
тистичний аналіз може бути викорис-
таний для визначення, скільки спожи-
вач готовий заплатити за мобільний 
телефон, з огляду на те, що його зро-
бив Apple замість Samsung, або скільки 
чорний стільниковий телефон коштує 
в порівнянні з білим.

Проблема у  тому, що метод, хоча 
і  перевірений і  використовує багато 
зважених функцій, послідовно засто-
совується в  федеральних судах США, 
але встановлені випадки помилок. 
Суди невірно вибирають, які функції 
використовувати в дослідженнях спо-
лученого методу. 

Продукти зроблені з  багатьох 
функцій – деякі другорядні (не основ-
ні драйвери для рішень про купівлю), 
а  інші основні (основні драйвери рі-
шень про купівлю). Вибір якої осо-
бливості, які повинні бути включені 
в  дослідження сполученого методу, є 
критичним рішенням, так як виклю-
чення певних особливості можуть 
впливати на значення, які виробляє 
метод. Всі особливості продукту не мо-
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жуть бути одночасно включені в дослі-
дження сполученого методу, тому що 
кількість варіантів вибору для респон-
дентів зростає і стає дуже масивною.

Таким чином, суди зазвичай ско-
рочують набір функцій, які повинні 
бути включені в опитування. Вони за-
звичай включають тільки другорядні 
патенти (штучно афішовані), функ-
ції та помилково втрачають багато 
основних функцій. Наприклад, щоб 
оцінити значення запатентованих за-
круглених країв і  орієнтацію додатка 
сучасного телефона, суди можуть упу-
стити основні важливі функції, такі як 
бренд, колір телефона, розмір, тощо. 
Більшість федеральних судів США роз-
робляють опитування сполученим ме-
тодом наступним чином [4] :

Продукт 1: сучасний телефон, з до-
датками екрану прямокутної форми, 
з закругленими кутами корпусу, за 400 
доларів.

Продукт 2: сучасний телефон, з до-
датками екрану квадратної форми, 
з  гострими кутами корпус, за 500 до-
ларів.

Продукт 3: сучасний телефон з не-
визначеною формою додатків екрану, 
з заокругленим краю в 550 доларів.

Це процес пропуску основних 
функцій, він виробляє нереалістичний 
огляд. Це створює враження, що про-
дукти складаються тільки з  відносно 
незначних, запатентованих функції 
(маркетингових переваг). Коли суди 
використовують таку скорочену фор-
му сполученого методу, це не зовсім 
точно оцінює запатентований товар. 
Пропуск основних функцій збільшує 
цінність, включаючи незначні особли-
вості, тим самим збільшуючи розмір 
шкоди та винагороди.

Наприклад, невірно застосоване 
дослідження сполученим методом, 
щодо відомого спору Apple проти 
Samsung. Цей випадок виявив, що спо-
живачі були готові заплатити 102 до-

лари за одну запатентовану функцію 
автозаміну тексту, коли повна вартість 
смартфона становила всього 149 дола-
рів. В наслідок такого суперечливого 
підходу, розмір шкоди склав понад 1 
мільярд доларів. 

Судова практика передової між-
народної патентної діяльності США, 
відображає складність та постійну по-
требу у вдосконаленні цього питання. 

Для цього, в питанні засобів захи-
сту від патентних збитків, застосовує 
наступні правові поняття, щодо про-
блеми визначення компенсації па-
тентних порушень:

1) Упущена вигода відносно при-
йнятних альтернативних продуктів, 
що не порушують патентні права. 
Стосується існування альтернативних 
продуктів інтелектуальної власно-
сті, що не порушують патентні права 
власника, щодо продукту який покуп-
ці вважали б прийнятним для при-
дбання. Відповідно власник патенту 
не може отримати упущену вигоду від 
конкретно цієї продажі. Наприклад, 
якщо покупець придбав би продукт 
без запатентованих функцій, який по-
рушує авторські права, то альтерна-
тивний продукт не порушує прав на 
запатентовані функції, тоді власник 
патенту не може встановити право на 
упущену вигоду для конкретно цього 
продажу. І це визначення приймаєть-
ся на індивідуальній основі, що відомо 
з [5]. 

2) Актуальні дані, щодо виду про-
дукту в  позові. Дані щодо порушення 
повинні бути досить конкретними, 
щоб надати об’єктивне розуміння того, 
що відповідач може бути порушником. 
Звинувачення в порушенні певних па-
тентів повинно містити конкретні про-
дукти або групу продуктів. Коли буде 
визначена специфічна межа харак-
теристик запатентованого продукту, 
можливе подальше виявлення інших 
моделей, схожих з таким запатентова-
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ним продуктом. Тільки наявність чіткої 
схожості продуктів може привести до 
звинувачення, що відомо з [6]. 

3) Пропорційний розподіл упуще-
ної вигоди, обґрунтоване роялті. Про-
порційний розподіл є важливим при 
відшкодуванні збитків в  цілому, що 
необхідно як для обґрунтованого роз-
міру роялті, так і  для аналізу упуще-
ної вигоди. Обґрунтованим є те, коли 
власник патенту позивається тільки 
на ті збитки, які пов’язані з порушен-
ням прав, порівнюючи збиток з вартіс-
тю запатентованих функцій, що відо-
мо з [5]. 

4) Враховується виробництво про-
дукту, визначається прибуток поруш-
ника щодо запатентованого виробу. 
Таким чином, отримання компенсації 
за шкоду включає два етапи. Спочатку 
визначається продукт, щодо якої саме 
патентної розробки застосовано пору-
шення. По-друге, визначається загаль-
ний прибуток порушника, отриманий 
від цього продукту (продукт, прода-
ний споживачеві або компонент цього 
продукту) [7].

5) Потребує визначення чи ґрун-
тується судовий спір на вірогідності 
події або на реальному спорі з наслід-
ками. Наприклад, для випадку, коли 
позивач не виробляє та не продає за-
патентований продукт.

Якщо встановлена лише подія по-
рушення патенту, необхідно визна-
читись: спір ґрунтується на реальній, 
негайній шкоді або загрозі майбутньої 
шкоди, викликаної діями відповіда-
ча. Не може бути задоволений чисто 
суб’єктивний або спекулятивний страх 
перед можливістю майбутньої шкоди. 
Шкода зазвичай не виникає просто на 
підставі того, що одна зі сторін дізна-
ється про існування патенту, що нале-
жить іншій стороні, або навіть якщо 
вважається, що виник ризик порушен-
ня патенту, без будь-яких переконли-

вих остаточних наслідків для патен-
товласника, що відомо з [8].

6) Причинно-наслідковий зв’язок 
збитків. Вимога причинно-наслідко-
вого зв’язку означає, що повинні бути 
докази того, що порушення завдає 
шкоду, яка є непоправною для влас-
ника патенту. Передача причинно-на-
слідкового зв’язку вимагає, щоб влас-
ник патенту продемонстрував зв’язок 
між запатентованими характеристи-
ками і попитом саме на продукти, пра-
ва якого порушені, що відомо з [9]. 

7) Відмінності судових рішень. В 
судовому спорі необхідно визначи-
ти , чи порушується попереднє судо-
ве рішення новим (модифікованим) 
спірним продуктом, для чого необ-
хідна двоетапна перевірка. По-пер-
ше, сторона, яка прагне застосувати 
патентні права, повинна довести, що 
новий спірний продукт не відрізня-
ється від того продукту, який вже був 
визнаний продуктом з  порушенням. 
Дослідження повинно бути зосередже-
но на тих аспектах спірного продукту, 
які раніше вважалися підставою для 
попереднього виявлення порушення, 
а  також на доопрацьованих (модифі-
кованих) властивостях нового спірно-
го продукту.

Якщо один або кілька елементів, 
раніше визнаних такими, що порушу-
ють, були змінені або видалені, необ-
хідне визначення, чи є ця зміна значи-
ма. Якщо так, то новий обвинувачений 
продукт значно відрізняється від про-
дукту, що порушував авторські права, 
і  нехтування цими обставинами не є 
підходящим засобом правового за-
хисту. Замість цього мають бути роз-
глянуті нові порушення щодо нового 
спірного продукту.

Проте, якщо можливо прийти до 
висновку, що відмінності продуктів 
несуттєві, необхідно перейти до дру-
гого етапу і визначити, чи дійсно но-
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вий спірний продукт порушує відпо-
відні вимоги, що відомо з [10]. 

8) Зв’язок продажу та втраченого 
прибутку. Для обґрунтування упущеної 
вигоди при супутніх продажах товарів, 
відповідні продукти повинні бути функ-
ціонально пов’язані з  запатентованим 
продуктом, а  наслідок втрати повинен 
бути обґрунтованим. Недостатньо що 
запатентована складова продукту про-
давалась (надавалась) додатково (супут-
ньо), просто для «зручності або ділово-
го переваги». Якщо супутньо проданий 
продукт використовується незалежно 
від запатентованого пристрою, це пе-
редбачає нефункціональний зв’язок, що 
відомо з [11].

9) Економічно обґрунтовані витра-
ти на роялті (гіпотетичну ліцензію). 
Вимога про оцінку розміру компен-
сації за використання запатентованої 
технології може бути виконано, якщо 
власник патенту компетентно (об-
ґрунтовано) доводить, що встановле-
ний розмір порушення відповідача 
(гіпотетична ліцензія) дозволяє уник-
нути іншого, більш затратного шляху 
вирішення питання.

Ціна на гіпотетичну ліцензію може 
бути відповідним чином заснована на 
обліку витрат, доступність альтерна-
тив які не порушують патентні права 
та на економію витрат потенційного 
порушника, що відомо з [12].

10) При визначені втраченого при-
бутку, обов’язково необхідно встанови-
ти попит на запатентований продукт. 

Першочергова основна вимога 
(фактор) – це наявність попиту на за-
патентований продукт. Цей фактор не 
потребує будь-якого розподілу різних 
обмежень на споживання продукту. За-
мість цього, першим фактором першо-
чергово визначається, чи існував по-
пит на запатентований продукт, тобто 
продукт, на який поширюється патент 
в  позові, або на продукт який безпо-

середньо конкурує з продуктом, права 
якого порушені, що відомо з [13]. 

11) «Правило застосування для 
повної ринкової вартості» при обґрун-
товані роялті та втраченого прибутку.

Коли власник патенту вимагає 
відшкодування збитків від непатен-
тованих компонентів, що продаються 
з запатентованим пристроєм, застосо-
вується поняття «правило повної рин-
кової вартості», щоб визначити, чи слід 
вносити такі компоненти в  розраху-
нок збитку, будь то для обґрунтованих 
цілей роялті або з метою встановлен-
ня упущеної вигоди. «Правило засто-
сування повної ринкової вартості» за-
стосовується для всього пристрою, що 
містить кілька ознак, коли особливість 
пристрою, пов’язана з  патентами, є 
основою для споживчого попиту на 
продукт. Непатентовані компоненти 
повинні аргументовано функціону-
вати разом із запатентованим ком-
понентом для отримання бажаного 
кінцевого продукту або результату. 
Всі компоненти разом повинні бути 
аналогічні компонентам єдиної збір-
ки, що є частинами всієї машини, або 
вони повинні складати функціональну 
одиницю, що відомо з [14]. 

12) Втрачений прибуток. Повна 
компенсація, за порушення патен-
ту, включає будь-яку передбачувану 
упущену вигоду, яку власник патенту 
може довести. Щоб повернути втра-
чену вигоду, власник патенту повинен 
показати «фактичну причинність», до-
водячи що за відсутності порушення 
він отримав би додатковий прибуток. 
При обґрунтуванні передбачуваної 
упущеної вигоди від втрачених про-
дажів власник патенту має початко-
вий обов’язок (тягар), щоб показати 
розумну ймовірність того, що він зро-
бив би заявлені продажі за відсутно-
сті патентного порушення. Як тільки 
власник патенту встановлює розумну 
ймовірність причинно-наслідкового 



118

зв’язку, тоді обов’язок (тягар) перехо-
дить до обвинуваченого порушника 
щодо доказів того, що вимоги власни-
ка патенту в аспекті причинно-наслід-
кового зв’язку є необґрунтованим для 
деяких або всіх втрачених продажів» , 
що відомо з [14].

Сформовано чотирьох-факторний 
тест, прийнятий як корисний. Тест 
Panduit вимагає, щоб власник патенту 
встановив: (1) попит на запатентова-
ний продукт; (2) відсутність прийнят-
них (без певних обмежень) замін-
ників; (3) виробничі і  маркетингова 
здатність (можливість) для викори-
стання попиту та (3) розмір прибутку, 
який би міг бути отриманим.

13) Розмита ціна (ерозія цін) від-
носно втраченого прибутку. 

Щоб відновити втрачену вигоду 
з теорії ерозії цін, власник патенту по-
винен показати, що якби не порушен-
ня, він продав би свій продукт по більш 
високій ціні. Також патентовласник 
повинен надати суду докази щодо 
розміру імовірного зменшення кіль-
кості продукту, який власник патенту 
продав би за вищою ціною. Крім того, 
теорія зниження ціни патентовласни-
ка повинна враховувати природу або 
визначення ринку, схожість між будь-
яким еталонним ринком, на якому пе-
редбачається зниження ціни, на мож-
ливу кількість продажів на ринку під 
впливом гіпотетично збільшеної ціни, 
що відомо з [15]. 

14) Обґрунтоване роялті. Власник 
патенту, який переважає у доказуван-
ні відповідальності, може отримати 
або обґрунтоване роялті або упущену 
вигоду, але не обидві компенсації за 
одне й те ж порушення права на одну 
одиницю продукту. Немає бути пере-
пон до застосування загального під-
ходу гіпотетичних переговорів для 
розрахунку розумних роялті, відпо-
відно до якого з’ясується розмір роял-
ті, який задовольнить обидві сторони, 

про який би вони успішно домовилися 
про угоду до початку патентного пору-
шення, що відомо з [16]. 

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. 

Для подальшого вдосконалення 
судового процесу в  Україні щодо па-
тентних збитків, необхідно закріпити 
нормативними та законодавчими ак-
тами наступні поняття.

1) Упущена вигода відносно при-
йнятних альтернативних продуктів, 
що не порушують патентні права. 
Стосується існування альтернативних 
продуктів інтелектуальної власно-
сті, що не порушують патентні права 
власника, щодо продукту який покуп-
ці вважали б прийнятним для при-
дбання. Відповідно власник патенту 
не може отримати упущену вигоду від 
конкретно цієї продажі. Наприклад, 
якщо покупець придбав би продукт 
без запатентованих функцій, який по-
рушує авторські права, то альтерна-
тивний продукт не порушує прав на 
запатентовані функції, тоді власник 
патенту не може встановити право на 
упущену вигоду для конкретно цього 
продажу. І це визначення приймається 
на індивідуальній основі [5]. 

2) Актуальні дані, щодо виду про-
дукту в  позові. Дані щодо порушення 
повинні бути досить конкретними, 
щоб надати об’єктивне розуміння 
того, що відповідач може бути поруш-
ником. Звинувачення в  порушенні 
певних патентів повинно містити кон-
кретні продукти або групу продуктів. 
Коли буде визначена специфічна межа 
характеристик запатентованого про-
дукту, можливе подальше виявлення 
інших моделей, схожих з таким запа-
тентованим продуктом. Тільки наяв-
ність чіткої схожості продуктів може 
привести до звинувачення [6]. 

3) Пропорційний розподіл упуще-
ної вигоди, обґрунтоване роялті. Про-
порційний розподіл є важливим при 
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відшкодуванні збитків в  цілому, що 
необхідно як для обґрунтованого роз-
міру роялті, так і для аналізу упущеної 
вигоди. Обґрунтованим є те коли влас-
ник патенту позивається тільки на ті 
збитки, які пов’язані з  порушенням 
прав, порівнюючи збиток з  вартістю 
запатентованих функцій [5]. 

4) Враховується виробництво про-
дукту, визначається прибуток поруш-
ника щодо запатентованого виробу. 
Таким чином, отримання компенсації 
за шкоду включає два етапи. Спочатку 
визначається продукт, щодо якої саме 
патентної розробки застосовано пору-
шення. По-друге, визначається загаль-
ний прибуток порушника, отриманий 
від цього продукту (продукт, прода-
ний споживачеві або компонент цього 
продукту) , що відомо з [7].

5) Потребує визначення чи ґрун-
тується судовий спір на вірогідності 
події або на реальному спорі з наслід-
ками. Наприклад, для випадку, коли 
позивач не виробляє та не продає за-
патентований продукт.

Якщо встановлена лише подія по-
рушення патенту, необхідно визна-
читись спір ґрунтується на реальній, 
негайній шкоді або загрозі майбутньої 
шкоди, викликаної діями відповіда-
ча. Не може бути задоволений чисто 
суб’єктивний або спекулятивний страх 
перед можливістю майбутньої шкоди. 
Шкода зазвичай не виникає просто на 
підставі того, що одна зі сторін дізна-
ється про існування патенту, що нале-
жить іншій стороні, або навіть якщо 
вважається що виник ризик порушен-
ня патенту, без будь-яких переконли-
вих остаточних наслідків для патен-
товласника, що відомо з [8].

6) Причинно-наслідковий зв’язок 
збитків. Вимога причинно-наслідко-
вого зв’язку означає, що повинні бути 
докази того, що порушення завдає 
шкоду, яка є непоправною для влас-
ника патенту. Передача причинно-на-

слідкового зв’язку вимагає, щоб влас-
ник патенту продемонстрував зв’язок 
між запатентованими характеристи-
ками і попитом саме на продукти, пра-
ва якого порушені [9]. 

7) Відмінності судових рішень. В 
судовому спорі необхідно визначи-
ти , чи порушується попереднє судо-
ве рішення новим (модифікованим) 
спірним продуктом, для чого необ-
хідна двоетапна перевірка. По-пер-
ше, сторона, яка прагне застосувати 
патентні права, повинна довести, що 
новий спірний продукт не відрізня-
ється від того продукту, який вже був 
визнаний продуктом з  порушенням. 
Дослідження повинно бути зосередже-
но на тих аспектах спірного продукту, 
які раніше вважалися підставою для 
попереднього виявлення порушення, 
а  також на доопрацьованих (модифі-
кованих) властивостях нового спірно-
го продукту.

Якщо один або кілька елементів, 
раніше визнаних такими, що порушу-
ють, були змінені або видалені, необ-
хідне визначення, чи є ця зміна значи-
ма. Якщо так, то новий обвинувачений 
продукт значно відрізняється від про-
дукту, що порушував авторські права, 
і  нехтування цими обставинами не є 
підходящим засобом правового за-
хисту. Замість цього мають бути роз-
глянуті нові порушення щодо нового 
спірного продукту.

Проте, якщо можливо прийти до 
висновку, що відмінності продуктів 
несуттєві, необхідно перейти до дру-
гого етапу і визначити, чи дійсно но-
вий спірний продукт порушує відпо-
відні вимоги, що відомо з [10]. 

8) Зв’язок продажу та втрачено-
го прибутку. Для обґрунтування упу-
щеної вигоди при супутніх продажах 
товарів, відповідні продукти повинні 
бути функціонально пов’язані з  за-
патентованим продуктом, а  наслідок 
втрати повинен бути обґрунтованим. 
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Недостатньо що запатентована скла-
дова продукту продавалась (надава-
лась) додатково (супутньою), просто 
для «зручності або ділового переваги». 
Якщо супутньою проданий продукт 
використовується незалежно від запа-
тентованого пристрою, це передбачає 
нефункціональний зв’язок [11].

9) Економічно обґрунтовані витра-
ти на роялті (гіпотетичну ліцензію). 
Вимога про оцінку розміру компен-
сації за використання запатентованої 
технології може бути виконано, якщо 
власник патенту компетентно (об-
ґрунтовано) доводить, що встановле-
ний розмір порушення відповідача 
(гіпотетична ліцензія) дозволяє уник-
нути іншого, більш затратного шляху 
вирішення питання.

Ціна на гіпотетичну ліцензію може 
бути відповідним чином заснована на 
обліку витрат, доступність альтерна-
тив, які не порушують патентні права, 
та на економію витрат потенційного 
порушника, що відомо з [12].

10) При визначені втраченого при-
бутку, обов’язково необхідно встано-
вити попит на запатентований про-
дукт. 

Першочергова основна вимога 
(фактор) – це наявність попиту на за-
патентований продукт. Цей фактор не 
потребує будь-якого розподілу різних 
обмежень на споживання продукту. 
Замість цього, першим фактором пер-
шочергово визначається, чи існував 
попит на запатентований продукт, 
тобто продукт, на який поширюється 
патент в  позові, або на продукт який 
безпосередньо конкурує з  продуктом, 
права якого порушені [13]. 

11) «Правило застосування для 
повної ринкової вартості» при обґрун-
товані роялті та втраченого прибутку.

Коли власник патенту вимагає 
відшкодування збитків від непатен-
тованих компонентів, що продаються 
з  запатентованим пристроєм, засто-

совується поняття «правило повної 
ринкової вартості», щоб визначи-
ти, чи слід вносити такі компоненти 
в  розрахунок збитку, будь то для об-
ґрунтованих цілей роялті або з метою 
встановлення упущеної вигоди. «Пра-
вило застосування повної ринкової 
вартості» застосовується для всього 
пристрою, що містить кілька ознак, 
коли особливість пристрою, пов’язана 
з патентами, є основою для споживчо-
го попиту на продукт. Непатентовані 
компоненти повинні аргументовано 
функціонувати разом із запатенто-
ваним компонентом для отримання 
бажаного кінцевого продукту або ре-
зультату. Всі компоненти разом по-
винні бути аналогічні компонентам 
єдиної збірки, що є частинами всієї 
машини, або вони повинні складати 
функціональну одиницю [14]. 

12) Втрачений прибуток. Повна 
компенсація, за порушення патен-
ту, включає будь-яку передбачувану 
упущену вигоду, яку власник патенту 
може довести. Щоб повернути втра-
чену вигоду, власник патенту повинен 
показати «фактичну причинність», до-
водячи що за відсутності порушення 
він отримав би додатковий прибуток. 
При обґрунтуванні передбачуваної 
упущеної вигоди від втрачених про-
дажів власник патенту має початко-
вий обов’язок (тягар), щоб показати 
розумну ймовірність того, що він зро-
бив би заявлені продажі за відсутно-
сті патентного порушення. Як тільки 
власник патенту встановлює розумну 
ймовірність причинно-наслідкового 
зв’язку тоді обов’язок (тягар) перехо-
дить до обвинуваченого порушника, 
щодо доказів того, що вимоги власни-
ка патенту в аспекті причинно-наслід-
кового зв’язку є необґрунтованим для 
деяких або всіх втрачених продажів» , 
що відомо з [14].

Сформовано чотирьох-факторний 
тест, прийнятий як корисний. Тест 
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Panduit вимагає, щоб власник патенту 
встановив: (1) попит на запатентова-
ний продукт; (2) відсутність прийнят-
них (без певних обмежень) замін-
ників; (3) виробничі і  маркетингова 
здатність (можливість) для викори-
стання попиту та (3) розмір прибутку, 
який би міг бути отриманим.

13) Розмита ціна (ерозія цін) від-
носно втраченого прибутку. Щоб від-
новити втрачену вигоду з теорії ерозії 
цін, власник патенту повинен показа-
ти, що якби не порушення, він продав 
би свій продукт по більш високій ціні. 
Також патентовласник повинен нада-
ти суду докази щодо розміру імовір-
ного зменшення кількості продукту, 
який власник патенту продав би за 
вищою ціною. Крім того, теорія зни-
ження ціни патентовласника повинна 
враховувати природу або визначення 
ринку, схожість між будь-яким еталон-
ним ринком, на якому передбачається 
зниження ціни, на можливу кількість 
продажів на ринку під впливом гіпо-
тетично збільшеної ціни [15]. 

14) Обґрунтоване роялті. Власник 
патенту, який переважає у доказуван-
ні відповідальності, може отримати 
або обґрунтоване роялті або упущену 
вигоду, але не обидві компенсації за 
одне й те ж порушення права на одну 
одиницю продукту. Немає бути пере-
пон до застосування загального під-
ходу гіпотетичних переговорів для 
розрахунку розумних роялті, відпо-
відно до якого з’ясується розмір роял-
ті, який задовольнить обидві сторони, 
про який би вони успішно домовилися 
про угоду до початку патентного пору-
шення, що відомо з [16]. 
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