Методические рекомендации по проведению патентных исследований при выполнении НИР

1. Особенности патентной информации

Патентная информация представляет собой совокупность сведений о результатах научно-исследовательской, проектно-конструкторской и других видах творческой деятельности, заявленных и/или признанных изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами и товарными знаками. Она включает также сведения об охране прав изобретателей, заявителей, патентообладателей. Специфический состав и свойства патентной информации сформировались как следствие ее функционального назначения: извещать о новых технических решениях и других перечисленных выше объектах, о форме и состоянии их правовой охраны.

Патентная информация предназначена, в первую очередь, для обеспечения изобретательских правоотношений. Но после опубликования содержащих эту информацию патентных документов у них появляется назначение информационного обеспечения научно-технического прогресса в целом. Указанному применению патентной информации соответствует и двойственное содержание патентно-информационных документов, в которых происходит слияние сведений научно-технического и правового характера.

Патентная информация является наиболее полной информационной базой о мировом уровне техники и каждой из ее областей, а также тенденций развития. Она имеет и другие преимущества. Так, патентная информация существенно опережает другие источники и характеризует современное состояние той или иной области техники и новейшие научно-технические разработки. В подавляющем числе случаев (более 80%) патентная информация не раскрывается в традиционных источниках (статьях, книгах, материалах конференций и семинаров и т.п.). Ее достоинством являются достоверность (патентная документация издается после экспертизы патентных ведомств), полнота и конкретность сведений о технической и технологической сущности изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Содержательной ценностью патентной информации является наличие в патентных документах сведений о заявителе, патентообладателе, авторе, а также о правовых и экономических аспектах, которые имеют значение, например, при приобретении лицензии, выявлении конкурентов и анализе их патентной активности и технической политики.

Наконец, при современном развитии информационных компьютерных технологий она, по существу, стала наиболее доступным источником информации, поскольку создание и международный обмен патентными базами данных обеспечили к ней широкий доступ.

2. Работа с базами данных патентной информации

В последние годы патентные ведомства и информационные центры патентной информации различных стран перешли на современную технологию обработки и издания патентной и непатентной документации — оптические диски и автоматизированные базы данных, и обмениваются ими.

Роль указателей в базах данных на оптических дисках выполняют поля поиска, состав которых различен в зависимости от программного обеспечения. Существуют традиционные поля поиска, которые присутствуют практически во всех базах данных (поиск по регистрационному номеру заявки и дате её подачи, номеру опубликованного охранного документа и дате его публикации, по имени изобретателя и наименованию заявителя, сведениям о приоритетных данных, основным и смежным классификационным индексам, ключевым словам из названия или реферата изобретения или его формулы) на одном, двух или трех языках. Многие страны с большим объемом фондов издают две базы данных - реферативную и описаний изобретений. Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ), отраслевые библиотеки и библиотеки в крупных городах располагают библиографическими и реферативными базами данных, которые можно использовать как справочно-поисковый аппарат для проведения быстрого поиска.

С 2000г. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) на своем сайте предлагает пользователям доступ через сеть Интернет к базам данных, созданным на основе официальной информации Роспатента:

Полнотекстовая база данных по изобретениям. В состав документа входят следующие структурные части: библиографическое описание, реферат, формула изобретения, описание изобретения, чертежи и таблицы. Пополнение ежемесячное. Предоставление в доступ платное на основе договора.

Реферативная база данных по изобретениям. Содержит информацию о патентах и заявках на изобретения РФ с 1994 г. по н. в. В состав реферативного документа входят библиографическое описание, реферат, основной чертеж. БД пополняется ежеквартально, доступ бесплатен.

Реферативная база данных полезных моделей с 1994 г. по н.в. В состав реферативного документа входят библиографическое описание, реферат, основной чертеж. Пополнение - ежеквартальное. Предоставление в доступ платное на основе договора.

Реферативная база данных товарных знаков. Содержит информацию о товарных знаках РФ с 1994 г по н. в. В состав реферативного документа входят библиографическое описание (включая описание и словесное воспроизведение знака), графическое воспроизведение знака, описание классов. Пополнение — 1 раз в два месяца. Предоставление в доступ платное на основе договора.

С помощью Интернета российским пользователям доступны и БД патентной информации основных зарубежных патентных ведомств как на платной, так и на бесплатной основе.

Поиск других видов информации с использованием Интернета сопряжен с определенными трудностями. Так, достаточно сложно обнаружить информацию, опубликованную в научных отчетах и препринтах лабораторий и институтов. Информация быстро «покидает» Сеть. Еще одна проблема — неполнота приведенных библиографических данных, препятствующая ознакомлению с первоисточником. В то же время анализ непатентной литературы является необходимой составляющей исследований, особенно в высокотехнологичных областях науки и техники.

Определенная сложность поиска и достаточно высокая стоимость доступа к платным полнотекстовым базам России не может служить причиной ограничения патентного поиска реферативными базами, тем более, что существует возможность бесплатного ознакомления с полнотекстовыми документами «в два приема»: сначала отбирают документы по нескольким поисковым признакам, прежде всего, по рубрикам Международной патентной классификации, а затем, зная номер патента, обращаются к реестру патентов РФ, доступном на сайте Роспатента.

К наиболее полным базам данных патентной информации на бесплатной основе относятся базы, доступ к которым возможен через сайт Европейской патентной организации. Здесь можно получить и доступ к полнотекстовым описаниям патентов РФ.

Особую роль при анализе патентной информации имеют патентные документы США (БД USPTO). Причиной этого является сложившаяся в США практика подробного описания в патенте уровня техники и большого числа ссылок на патентные и другие открытые публикации. «Жесткая» экспертиза, характерная для патентного ведомства США, является серьезным барьером на пути слабых патентов, в связи с чем наличие американского патента важно не только  для владельцев и приобретателей патентных прав в США, но и при покупке патентов –аналогов, выданных и приобретаемых в других странах.

 3. Аналитическая обработка патентной информации

Аналитическая обработка патентной информации – это не только и не столько требование отчетности, но и действенный инструмент любого НИР. Так, исследование на новизну помогает предотвратить оформление заявок на уже запатентованные ОИС, приобрести на них лицензии, усовершенствовать существующие технические решения с меньшими затратами на НИОКР, найти деловых партнеров, определить или расширить направления применения технологии.

 Еще более наглядна роль качественных патентных исследований для НИР, ориентированных на создание коммерческого продукта. Здесь они являются составной частью маркетинговых исследований.

Чрезвычайно эффективным методом маркетинга является выявление требований потребителей к продукции конкретного вида на основе анализа описаний изобретений (полезных моделей). Метод состоит в следующем. Анализируется раздел описания, в котором изобретатель отражает предшествующее состояние развития объекта техники, раскрывает недостатки известных технических решений и формулирует требования к усовершенствованию данного объекта путем формирования целей и задач изобретения. Для многих патентов, особенно зарубежных, характерно предвидение изобретателями новых требований к продукции. На основе анализа описаний составляются перечень выявленных технических требований к продукции и перечень технико-экономических показателей (ТЭП). По каждому из выявленных ТЭП объекта составляются динамические ряды патентования изобретений.

Данные, отображающие динамику изобретательской активности, связанную с улучшением каждого из выявленных ТЭП, используют для определения тенденций изменения соответствующих показателей во времени и для определения относительной значимости каждого из параметров (коэффициентов весомости ТЭП). С помощью такого анализа на стадии формирования идеи нового продукта можно составить так называемый «профиль потребностей», служащий основой принятия решений в области технической и коммерческой политики предприятия- производителя данного вида продукции. 

Изучение патентной информации позволяет прогнозировать ситуацию на рынке, поскольку информация об изобретениях становится доступной еще до момента появления самого изобретения на рынке. Одним из наиболее эффективных методов анализа тенденций развития отдельных технических направлений, связанных с совершенствованием продукции конкретного вида, является метод анализа изобретательской активности, основанный на допущении, что изобретательская активность в конкретной области техники прямо пропорциональна капиталовложениям в этой области и, в частности затратам на НИР и ОКР. Для проведения исследований, связанных с анализом тенденций развития, проводится тематический поиск патентной информации за период не менее 10 последних лет по фондам ведущих стран с отбором всех изобретений, направляемых на совершенствование продукции или технологии. Отобранные изобретения и полезные модели классифицируют по техническим направлениям. По каждому выявленному техническому направлению формируются динамические ряды патентования. На основе кумулятивных динамических рядов патентования, характеризующих рост общего количества изобретений и полезных моделей, связанных с выявленными техническими направлениями, строят графики изобретательской активности по каждому техническому направлению. Анализ кривых динамики изобретательской активности по каждому техническому направлению позволяет оценить перспективы развития каждого из направлений.

Быстро развивающиеся отрасли техники можно выявлять путем расчета процентного соотношения роста числа документов, например, за прошедшие 1-3 года, по сравнению с предыдущими 5-10 годами. На основе таких сопоставлений можно определять перспективные направления развития отечественной науки и техники, выявлять проблемы, требующие оперативного принятия решений о перераспределении усилий разработчиков и производителей новой техники.

Необходимо помнить, что исследования, основанные на патентной статистике, носят вероятностный характер. Достоверность выводов тем выше, чем больше количество отобранных для анализа документов.

Емкость рынка является одним из важнейших критериев, которые необходимо учитывать при разработке маркетинговой программы при выходе на рынок ОИС. Для оценки емкости рынка используют метод определения структуры взаимного патентования. Согласно методу, проводится тематический поиск изобретений, на которые выданы патенты за последние 5-7 лет в странах, представляющих интерес для целей исследования, затем массив отобранных охранных документов по каждой стране систематизируют и заполняют таблицу взаимного патентования. Анализ структуры взаимного патентования позволяет определить страны, ведущие в разработке и производстве данной продукции, и страны, обладающие емким рынком сбыта.

Еще одно важное направление исследований связано с выявлением фирм-лидеров, определяющих техническую политику в данной предметной области. Для выявления фирм - потенциальных конкурентов проводят тематический поиск изобретений (полезных моделей), связанных с совершенствованием данной продукции, по патентным фондам стран, рынок которых представляет интерес для целей исследования. Отобранные в процессе поиска изобретения систематизируются по фирмам - патентовладельцам.

Получение списка активных фирм, ранжированных по убыванию числа их заявок или патентов, а также с разбивкой данных по годам требуемого временного интервала позволяет определить степень участия той или иной фирмы в разработке данной технологии. Учитывая то, что существует прямая связь между изобретательской активностью и затратами на НИОКР, а также то, что затраты на НИОКР составляют определенную долю от объема продаж этой продукции, можно ориентировочно оценить долю фирмы, занимаемую ею на рынке продукции в конкретной стране. После выявления фирм-конкурентов необходимо оценить их патентные портфели. На основе сопоставлений выявляются потенциальные конкуренты или партнеры в совместном предпринимательстве, отслеживаются направления их усилий, возможные инновации на рынке продукции данного назначения, оценивается привлекательность разработки для потенциальных инвесторов.

4. О подходах к экспертизе отчетов о патентных исследованиях

При экспертизе отчета о патентных исследованиях (в каких бы объемах и с  какой бы целью они не проводились) рассматриваются  полнота и достоверность поиска, качество аналитической обработки полученной информации, оценка влияния сделанных выводов на дальнейшее проведение собственных исследований и разработок, доказательность правильности их постановки.

Формально выполненные патентные исследования обычно содержат большие списки случайно выбранных патентов или, в лучшем случае, рефератов на языках оригиналов, после чего проводится поверхностная аналитическая обработка и делается вывод о преимуществах собственного подхода. При этом часто отсутствие в названии выявленных патентных документов задач и приемов разработки выдается за основание для ее продолжения (как правило, названия не содержат сущности изобретения, и это является повсеместно принятым).

Регламент поиска, определенный Государственным стандартом «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», предусматривает различные цели и задачи проведения патентных исследований. В то же время экспертиза регламента может установить, соответствует ли он предусмотренным контрактом целям НИР. Так, проведение предварительного ознакомления с состоянием предметной области, скорее всего, свидетельствует о поисковом характере НИР и несоответствии целям, предусмотренным контрактом. 

Понятно, что отобрать и проанализировать полный мировой фонд патентных документов по определенному направлению невозможно. Однако тем большее значение имеет выборка. Представительная выборка по странам, которые приняты в качестве основных при проведении поиска и экспертизы в патентных ведомствах мира - так называемым странам минимума Договора о патентной кооперации (РСТ) позволяют выявить общие тенденции развития и отобрать для последующего анализа аналоги и прототип. Таким образом, уже экспертиза регламента даст представление об аналитической ценности этого этапа работ и перспективах работы в целом.

Составленный исполнителями регламент дает представление об ожидаемой полноте и достоверности информации. Здесь следует обратить внимание на недопустимость отступления от методики поиска, определенной Гостом, согласно которой разработка должна быть отнесена к соответствующим рубрикам Международной патентной классификации (МПК). Анализ документов по указанным рубрикам целесообразно дополнять другими видами поиска, но не заменять его. Это особенно важно в случае нового для исполнителя направления даже в рамках его основной деятельности. 

Наиболее ясную картину для эксперта, позволяющую оценить качество патентных исследований, дает аналитическая часть отчета. Здесь настораживающими являются подмена при сопоставлении своего предложения и известного уровня техники конкретных ожидаемых результатов характеристиками рекламного характера, выводы об уникальности собственной работы, заниженные оценки научно-технического потенциала лидеров. Целесообразно также оценивать «идеальные» ожидаемые результаты с позиции возможного потребителя, который вправе не следовать логике авторов работы и предпочесть иной путь решения задачи с меньшим риском освоения технологии и масштабирования производства.      


Стандартом и Методическими рекомендациями по оформлению технических заданий и календарных планов работ,   планируемых к выполнению в рамках федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы  не регламентируются сроки выполнения исследований, и это объяснимо невозможностью унификации этой деятельности. Однако экспертно реалистические сроки можно установить. Так, в случае если первичное ознакомление с состоянием в данной предметной области по данным патентной информации все-таки предусмотрено контрактом, поиск может потребовать усилий 2-3 исполнителей в течение 1-1,5 месяцев. За это время будут выявлены источники, отобраны и получены в полнотекстовом виде наиболее важные из них, при необходимости полностью или частично переведены на русский язык, будет проведена обработка с позиций статистического и сущностного анализа. 

Дальнейшее обращение к патентным базам данных уже не требует выделения в особый этап. Например, при подаче заявок на изобретения потребуется более широкий поиск с целью определения соответствия условиям патентоспособности, но эта работа может проводиться параллельно с выполнением НИР. Если данный вид поиска проводится после проведенного ознакомительного поиска вне рамок контракта, это может потребовать до 1 месяца с момента, когда идея нового технического решения будет осознана и проверена. Очень важно, чтобы в проведении поиска участвовал изобретатель, корректируя и направляя его.  

Патентные исследования на завершающих стадиях НИР имеют целью определение конкретных рыночных перспектив продукции и выработку предложений о ее использовании. Срок такой работы зависит от квалификации и опыта исполнителей и может составить до 2 месяцев. Важным на этом этапе является внутреннее оппонирование со стороны участников разработки, что поможет избежать одностороннего подхода, и избыточного оптимизма выводов.

Более подробные рекомендации по экспертизе могут быть даны для отдельных видов патентных исследований, предусмотренных контрактами. Например, если существующие или планируемые контракты предусматривают проведение прогнозных исследований – наиболее сложного вида исследований – могут быть предложены соответствующие рекомендации на основании опыта подобных исследований. Методики отдельных видов маркетинговых исследований и проведения поиска на патентную чистоту экспортируемой продукции достаточно сложны, и не представляется возможным априори предусмотреть все возможные недостатки таких работ. Наиболее общие и распространенные недостатки прогнозных исследований – неполная и недостоверная выборка, некачественная статобработка, несоответствие базы наблюдения и срока прогноза, недостаточно широкая эрудиция авторов патентных исследований в данной области, отсутствие нескольких дополняющих мнений о существе запатентованных решений.

5. Рекомендации по содержанию и срокам выполнения патентных исследований в рамках НИР, проводимым по государственным контрактам

В соответствии с ГОСТом 15.011-96  содержание патентных исследований определяют исходя из характера решаемых задач. Учитывая специфику НИР, выполняемых по государственному контракту, прежде всего временной фактор, круг задач может быть сужен, при этом обязательными являются:

1. Определение основных тенденций развития направления исследований и изучение динамики патентования.

2. Определение ведущих стран, фирм, разработчиков.

3. Нахождение технических решений, близких по сущности и достигаемому эффекту к собственным, определение патентоспособности созданных решений.

Как видно из перечисления, из перечня возможных задач патентных исследований исключены задачи маркетингового характера, поскольку ни фундаментальные, ни прикладные исследования в рамках федеральной целевой научно-технической программы, как правило, не завершаются созданием материальной продукции. Однако в ходе выполнения НИР создается интеллектуальная собственность, и критерием успешного выполнения НИР является ее доведение до стадии оформления заявок на изобретения, в отдельных случаях – кроме того, на полезные модели, промышленные образцы. Это будет свидетельствовать о возможности коммерциализации уже созданной нематериальной собственности и развития этого направления.

Указанное ограничение не касается контрактов, например, с долевым участием инвесторов, предусматривающих весь цикл НИОКР вплоть до создания полупромышленного производства. В этом случае ПИ включают изучение состояния рынков данной продукции, характера национального производства в странах исследования (задача №4).

Патентные исследования (ПИ)* в соответствии с их задачами следует проводить поэтапно, как это показано в таблице 6.1.:

Табл. 6.1.

	Задача ПИ
	Этап НИР
	Результат
	Срок выполнения

	Контракты, не предусматривающие в его рамках создание товаров и услуг 

	№1
	Начальный этап
	Регламент поиска, соответствующий задаче ПИ. Аналитическая записка, в которой, помимо обсуждения результатов патентно-информационного поиска, выявляются и обосновываются преимущества собственных подходов или даются предложения по их корректировке. Уточняется возможная ниша для применения результатов НИР.
	1-1,5 месяца после начала действия контракта**.

	№2
	Без выделения в качестве самостоятельного этапа
	  Результатом выполнения данной задачи ПИ является своевременное получение исполнителем информации о возможных конкурентах и партнерах, о целесообразности и виде возможных партнерских отношений, в том числе, при продолжении НИР. Оформляется в виде аналитической записки.
	В течение первого полугодия выполнения НИР.

	№3
	Этап завершения НИР
	Отчет о патентно-информационном поиске по странам минимума РСТ с изложением сущности аналогов и прототипа и обоснование соответствия заявляемого изобретения условиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости. 
	Одновременно с подачей заявки, но не позднее, чем за 1 месяц до завершения календарного срока договора.

	Для контрактов, предусматривающих создание в его рамках товаров и услуг, кроме задач №№1-3, ПИ включают задачу №4

	№4


	Выполняется без выделения в самостоятельный этап
	На основании данных ПИ прогноз ситуации на рынке в целом и его сегментах с акцентом на рыночных перспективах собственной продукции.
	Результаты предоставляются в итоговом отчете****.


* По усмотрению исполнителя, например, в случае недостатка времени или персонала, в соответствии с п. 4.6 ГОСТа 15.011-96 для выполнения ПИ могут быть привлечены сторонние организации, участие которых оформляется договором.           

** Если ТЗ контракта не предусматривает иной срок.

*** За исключением случаев, когда контрактом предусмотрено иное.  

**** В соответствии с ГОСТом 7.32-91 (ИСО 5966-82) Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. 
