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ВВЕДЕНИЕ 
 
1. На своей тридцать шестой сессии, состоявшейся 14–18 октября 2024 года в Женеве, 

Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) постановил, что Секретариат 
подготовит на основе информации, полученной от государств-членов и региональных 
патентных ведомств, исследование, посвященное  материально-правовым и 
процедурным требованиям, предъявляемым к добровольному разделению патентных 
заявок, и данное исследование будет представлено на тридцать седьмой сессии 
ПКПП. Члены Комитета согласились с тем, что, помимо требований в отношении 
добровольного разделения патентных заявок (заявителями), к исходным данным 
также можно отнести вопросы, связанные с запретом двойного патентования, и любую 
другую релевантную информацию.  
 

2. Во исполнение упомянутого выше решения государствам-членам и региональным 
патентным ведомствам циркулярным письмом C.9260 от 31 января 2025 года было 
предложено представить в Международное бюро информацию об упомянутых выше 
элементах согласно применимому праву.  Сведения о своем применимом праве и 
практике в отношении требований о добровольном разделении патентных заявок 
представили в общей сложности 21 государство-член и одно региональное патентное 
ведомство1. Принимая во внимание представленную информацию, Секретариат 
подготовил исследование, посвященное материально-правовым и процедурным 
требованиям, предъявляемым к добровольному разделению патентных заявок; 
исследование содержится в настоящем документе2.  

 
 
[Приложение следует] 

 
1  Информация, полученная от государств-членов и региональных патентных ведомств, представлена на 

веб-сайте электронного форума ПКПП по адресу: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-
forum/meetings/session_37/comments_received. 

2  Полученная информация включает национальное и региональное законодательство, судебные 
решения, пособия и руководства по патентной экспертизе.  Если необходимость уточнять вид 
правового источника отсутствует, в отношении всей совокупности информации используется понятие 
«применимое право».  Что касается пособий и руководств по патентной экспертизе, то, несмотря на их 
широкое использование в настоящем документе, они не являются примерами субстантивного 
нормотворчества и поэтому не имеют силы закона.  В целом такие пособия и руководства 
представляют собой лишь вспомогательный инструмент для персонала ведомств, помогающий им в 
анализе заявляемого объекта на предмет его соответствия материальному праву. 
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I. ДОБРОВОЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И 
ПРИНЦИПЫ 

A. ОБЗОР ПОНЯТИЯ «ВЫДЕЛЕННАЯ ЗАЯВКА» 

1. В патентном праве выделенной заявкой называется патентная заявка, 
происходящая от более ранней находящейся на рассмотрении заявки, которая 
называется основной.  Ключевая характеристика выделенной заявки состоит в том, что 
она в общем случае полностью основана на объекте, изначально раскрытом в основной 
заявке, и не предполагает введение нового объекта.  Подав выделенную заявку, 
заявитель фактически разделяет основную заявку на две (или более) отдельные заявки, 
каждая из которых обеспечивает охрану раскрытых ранее конкретных изобретений.  
Выделенная заявка сохраняет ту же дату подачи и, при наличии таковых, те же даты 
приоритета, что и основная заявка.  Подобная преемственность дат гарантирует, что 
выделенная заявка будет рассматриваться в сравнении с уровнем техники, известным на 
действительную дату подачи основной заявки, защищая последнюю от потенциального 
эффекта раскрытия более поздних материалов или патентных заявок. 

2. После подачи выделенные заявки в общем случае считаются независимыми от 
основной заявки; по ним ведется отдельное делопроизводство, в том числе заново 
проводится экспертиза, выдается патент или происходит отказ в таковом, что 
обусловливает возникновение независимо осуществимых патентных прав.  Следует 
обратить внимание на то, что выделенные заявки в рамках одного семейства патентов — 
то есть происходящие от одной основной заявки — не могут сравниваться между собой 
по уже известному уровню техники в соответствии с принципом, часто называемым 
«семейственным иммунитетом». Этот принцип поддерживает довод, согласно которому 
выделенные заявки являются дополнением к основной заявке, а не независимыми 
материалами, раскрывающими информацию и тем самым создающими конкурирующий 
известный уровень техники.  Срок действия патента, выданного по выделенной заявке, 
обычно отсчитывается от наиболее ранней даты подачи заявки в рамках семейства, 
поэтому в общем случае такие патенты истекают в ту же дату, что и основной патент. 

3. В патентных системах может быть предусмотрена возможность создавать 
множественные поколения выделенных заявок, то есть выделенная заявка сама может 
выступать в качестве основной для последующих выделенных заявок.  Для обеспечения 
ясности используемой в настоящем документе терминологии следует обозначить, что 
«каскадно выделенными заявками» называются цепочки выделенных заявок, 
подаваемых одна за другой (с соблюдением условия о незавершенном рассмотрении 
основных заявок), а в некоторых юрисдикциях альтернативным термином для их 
обозначения является «последовательность выделенных заявок»; обе формулировки 
концептуально соответствуют процессу создания множественных поколений выделенных 
заявок.  Однако условия, на которых происходит создание множественных поколений 
таких заявок, а также доступность механизмов их создания значительно отличаются в 
каждой конкретной юрисдикции.  Обыкновенно в юрисдикциях, где такая практика 
разрешена, каждая последующая выделенная заявка должна подаваться с соблюдением 
условия о нерассмотрении основной заявки; как правило, под этим подразумевается то, 
что в момент подачи выделенной заявки патентная заявка, непосредственно являющаяся 
основной по отношению к выделенной, должна находиться на рассмотрении и по ней не 
должно быть принято окончательного решения — будь то решение о выдаче, отказе, 
оставлении без движения или истечении срока.  В случае если создание 
последовательных выделенных заявок разрешено, им обычно присваивается наиболее 
ранняя возможная дата подачи оригинальной заявки, благодаря чему продлевается срок 
действия изначально установленных стратегических и практических преимуществ. Тем не 
менее в некоторых патентных системах действуют ограничения или дополнительные 
условия, призванные предотвратить или ограничить стратегическое злоупотребление 
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патентными правами или их ненадлежащее продление посредством чрезмерно активного 
использования выделенных заявок.  Таким образом, простота создания множественных 
поколений выделенных заявок, а также конкретные условия и процессуальные 
требования к таким заявкам, в разных юрисдикциях значительно отличаются. 

4. В большинстве юрисдикций объем выделенной заявки не может выходить за 
пределы содержания более ранней заявки; в ней могут заявляться изобретения, 
отличные от раскрытых в основном патенте, но не может вводиться новая техническая 
информация.  Если возникает потребность заявить новый объект, обычно требуется 
подать новую заявку с более поздней датой подачи.  «Патент на добавление» (в 
юрисдикциях, где таковые признаются), напротив, предназначен для регистрации 
усовершенствований и изменений в основном изобретении; он может включать в себя 
технические характеристики, отличные от содержания основной заявки, является 
юридически зависимым по отношению к основному патенту или заявке, а срок его 
действия обычно не может превышать срок действия основного патента.  Поэтому 
выделенные заявки и патенты на добавление имеют разные цели: выделенные заявки 
разделяют на части уточненный и уже раскрытый объект, а патенты на добавление 
фиксируют более поздние усовершенствования одного и того же изначального 
изобретения.  В некоторых юрисдикциях признаются соответствующие виды заявок, часто 
называемые «продолжающими заявками» или «частичными продолжающими заявками».  
В общих чертах продолжающая заявка предназначается для регистрации 
дополнительных пунктов формулы объекта, ранее уже раскрытого в рамках отдельной 
заявки, без добавления новой технической информации, в то время как частичные 
продолжающие заявки позволяют добавлять новую техническую информацию; в 
подобных системах добавленные объекты обычно регистрируется с более поздней 
действительной датой подачи заявки или датой приоритета в сравнении с объектом, 
раскрытым ранее.  Терминология и правовой режим в отношении подобных 
«продолжающих» заявок могут различаться, и в некоторых юрисдикциях их относят к той 
же категории, что и выделенные заявки. 

B. ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ЗАЯВОК 

5. Практика подачи выделенных патентных заявок проистекает из принципа «один 
патент на одно изобретение», который оформился в конце XIX — начале XX века ввиду 
всё более активной регламентации патентных систем.  В некоторых юрисдикциях данная 
формулировка была напрямую введена в законодательство, которое гласило, что патент 
должен выдаваться «лишь на одно изобретение».  Начиная рассмотрение заявок, 
патентные ведомства всё чаще требовали, чтобы каждая из них содержала один 
изобретательский замысел.  Необходимость работать с заявками, раскрывающими более 
одного изобретения, привела к возникновению концепции разделения заявки3.  

6. На международном уровне выделенные заявки были кодифицированы Парижской 
конвенцией по охране промышленной собственности.  В статью 4 Парижской конвенции 
по охране промышленной собственности при пересмотре в Гааге в 1925 году было 
добавлено обязательство стран разрешить разделение заявок, содержащих более одного 
изобретения.  Упомянутая версия конвенции устанавливала: если экспертиза обнаружит, 
что заявка на патент является комплексной, патентное ведомство обязано разрешить 
заявителю разделить заявку на условиях, изложенных в национальном праве, сохранив в 
качестве даты каждой из выделенных заявок дату первоначальной заявки и в 
соответствующих случаях — преимущество права приоритета4. Некоторое время спустя 
Парижская конвенция была пересмотрена еще раз — для явного признания добровольно 

 
3  Соединенное Королевство: Patents, Designs and Trade Marks Act 1883, s.33; Theodore A. Seegrist, Delay 

in Claiming, 21 J. PAT. OFF. SOC'y 741 (October 1939). 
4  Парижская конвенция по охране промышленной собственности, в соответствии с положениями, 

пересмотренными в Гаагском соглашении (6 ноября 1925 года), ст. 4(f). 
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выделенных заявок. Пересмотр Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности в 1958 году в Лиссабоне подтвердил право заявителя по своей инициативе 
разделить патентную заявку, сохранив, как ранее уже обозначалось, в качестве даты 
каждой выделенной заявки дату основной заявки и ее приоритет.  Другими словами, 
заявители получили право добровольно подавать выделенные заявки даже при 
отсутствии у экспертов возражений касательно единства изобретения5. 

C. ДОБРОВОЛЬНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 

7. В патентных системах обычно проводится различие между добровольными и 
обязательными (вынужденными) выделенными заявками, исходя из условий или 
обстоятельств, в которых было инициировано разделение.  Такое разграничение 
отражает отличающиеся роли каждого из двух видов выделенных заявок, а также 
различные условия, в которых они возникают. 

8. Обязательная выделенная заявка обычно подается в связи с запросом 
проводящего экспертизу патентного ведомства, после того как последнее устанавливает, 
что патентная заявка не соответствует требованию о единстве изобретения.  Единство 
изобретения — это один из основополагающих принципов патентного права, который 
гласит, что каждая патентная заявка должна относиться только к одному изобретению 
или к группе изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый 
изобретательский замысел.  Если патентное ведомство заключает, что заявка содержит в 
себе несколько отдельных изобретений, не связанных между настолько, чтобы можно 
было говорить об их единстве, заявитель обычно вынужден выбрать только одно 
изобретение для продолжения рассмотрения изначальной заявки6.  

 

9. Следовательно, заявителю приходится подавать одну или несколько выделенных 
заявок, чтобы добиться патентной охраны каждого из остальных выявленных патентным 
ведомством изобретений по отдельности.  В таком случае разделение заявки является 
вынужденным, поскольку заявитель действует в ответ на официальное возражение или 
заключение патентного ведомства.  Обязательный характер такого разделения 
подчеркивает и то, что оно происходит по итогам экспертизы соответствия патентной 
формулы субстантивным требованиям, а не в связи со стратегическими соображениями 
заявителя. 

10. Особенности процедуры подачи обязательных выделенных заявок, в том числе 
применимые сроки, пошлины и требования к документации, в разных юрисдикциях могут 
значительно отличаться.  В некоторых юрисдикциях невыполнение требования об 
обязательном разделении заявки может привести к тому, что невыбранные (то есть 
дополнительные) изобретения, раскрытые в первоначальной заявке, будут признаны 
отозванными или оставленными без движения, а экспертиза продолжится в отношении 
выбранного (часто — первого упомянутого) изобретения.  Таким образом, обязательные 
выделенные заявки представляют собой вынужденный процессуальный этап 
патентования, необходимый для распространения патентной охраны на отдельные 
изобретения, раскрытые в основной заявке, но признанные не удовлетворяющими 
требованию о единстве изобретения. 

11. Добровольные выделенные заявки, напротив, подаются исключительно по 
желанию патентного заявителя, независимо от каких-либо официальных требований или 

 
5  Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Лиссабонское соглашение (31 октября 

1958 года), ст. 4 (G)(2). 
6  Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Постоянный комитет по патентному 

праву, Исследование о единстве изобретения, SCP/36/4. 
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заключений об отсутствии единства изобретения.  Заявители подают эти заявки по 
собственной инициативе в целях стратегического управления собственными 
изобретениями и их формулами.  Подобные заявки являются полностью добровольными 
и демонстрируют намерение заявителя отделить друг от друга различные аспекты, 
воплощения или объемы изобретения путем создания отдельных патентных заявок.  Это 
позволяет добиться большего пространства для маневров и получить несколько 
осуществимых независимо друг от друга патентов, проистекающих из одного 
изначального акта раскрытия. 

12. Если обязательные выделенные заявки в основном являются последствием 
официальных заключений и процессуальных обязанностей, то добровольные 
выделенные заявки дают заявителям инструментарий возможностей для стратегического 
управления их портфелем патентов.  Тем не менее конкретные процессуальные 
механизмы, сроки и ограничения в контексте подачи добровольных выделенных заявок в 
различных юрисдикциях значительно отличаются.  В некоторых юрисдикциях для 
выделенных заявок устанавливаются достаточно широкие временны́е рамки, что 
позволяет подавать их практически на любом этапе экспертизы, в том числе в течение 
периода апелляции при отказе в удовлетворении основной заявки, но в то же время в 
других юрисдикциях существуют строгие временны́е, процессуальные или другие 
законодательные ограничения, направленные на предотвращение стратегического 
злоупотребления или несанкционированного затягивания экспертизы и увеличения 
периода неопределенности применительно к патентоспособности.  

13. В большинстве юрисдикций отказ или отзыв основной заявки, произошедший уже 
после подачи выделенной заявки, не влияет на содержание или статус последней как 
находящейся на рассмотрении; ее рассмотрение продолжается независимо от основной.  
Кроме того, во многих патентных системах существует условие, согласно которому 
подача выделенной заявки должна осуществляться в период, когда основная заявка 
находится на рассмотрении.  В случае если патент становится просроченным или 
остается без движения, многие ведомства предусматривают коррекционный механизм, 
при активации которого права могут быть ретроспективно восстановлены таким образом, 
что основная заявка будет признана рассматриваемой на всем протяжении процедуры.  В 
таких системах выделенная заявка, поданная в «недействительном промежутке», может 
быть одобрена после восстановления прав.  В других же системах взаимозависимость 
заявок, напротив, трактуется весьма строго: выделенная заявка не может надлежащим 
образом истребовать приоритет, если в момент ее подачи основная заявка находилась 
без движения7.  

D. ОБОСНОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ И ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 

14. Прибегнув к использованию выделенных патентных заявок, заявители получают 
значительное стратегическое пространство для маневра, что позволяет им 
оптимизировать управление своим портфелем интеллектуальной собственности.  В 
отличие от обязательных выделенных заявок, подаваемых в связи с официальными 
заключениями об отсутствии единства изобретения, добровольные выделенные заявки 
подаются по инициативе самих заявителей, давая им возможность осуществлять 
процедуры патентного производства с учетом деловых целей, юридических стратегий и 
коммерческих соображений.  Ниже описаны наиболее важные обоснования 
добровольных выделенных заявок и стратегические задачи, которые они выполняют. 

 
7  EPO, Guidelines for Examination, A-IV, 1.1.1 “Pendency of the earlier application; U.S. Patent & Trademark 

Office, Manual of Patent Examining Procedure § 211.01(b), I (“Copendency”) (Rev. 01.2024). 
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Упреждающий подход к единству изобретения 

15. Заявители могут использовать добровольные выделенные заявки для 
заблаговременного урегулирования вопроса единства изобретения путем выполнения 
соответствующих требований до получения возражений от патентного ведомства.  
Вместо того чтобы ожидать от экспертов распоряжений о необходимости подачи 
обязательной выделенной заявки, заявители могут заранее придать своим заявкам 
форму явно унифицированного набора пунктов формулы изобретения8.  

Сохранение прав благодаря сохранению статуса «на рассмотрении» 

16. Подав добровольную выделенную заявку, можно добиться сохранения статуса 
заявки как находящейся на рассмотрении, за счет чего заявители могут более 
эффективно реагировать на изменение конъюнктуры рынка и технологического 
ландшафта или на стратегии конкурентов.  При грамотном выборе времени и стратегии 
подачи патентных заявок выделенные заявки помогают поддерживать непрерывное и 
адаптируемое присутствие патентов, что бывает весьма полезно в динамично 
развивающихся и конкурентных технологических отраслях9. 

Ускорение получения патентной охраны для определенных изобретений или наборов 
формул  

17. Подав добровольную выделенную заявку, заявитель может отделить четко 
определенные изобретения или формулы, имеющие больше шансов на быстрое 
прохождение экспертизы.  За счет этого более специализированные или простые 
изобретения могут быстрее получить охраняемый статус, что немедленно создает 
осуществимые права и потенциальные коммерческие и конкурентные преимущества.  
Таким образом становится возможным одновременное, но при этом отдельное патентное 
производство по более широким или сложным формулам, без задержек в обеспечении 
общей охраны ключевых коммерчески значимых элементов10. 

Повышение эффективности управления временны́ми рамками и процедурами патентного 
производства 

18. Патентное производство часто осложняется различными процедурами или 
затягивается, особенно если по той или иной формуле возникают существенные 
возражения или требуется исчерпывающая аргументация.  Добровольное разделение 
заявок дает возможность избежать процессуальных препятствий, выделив проблемные 
или жестко оспариваемые формулы в отдельные патентные заявки.  Это фактически 
позволяет перезапустить экспертизу заново в рамках нового дела и создает 
дополнительные возможности с точки зрения внесения поправок, предоставления 
доказательств и ведения переговоров с патентными экспертами11. 

 
8  См. комментарии, полученные от Чешской Республики в ответ на циркулярное письмо C.9260.; M. 

Sakthivel and N. Sharma, “Interpretational Dilemma on Divisional Patent Applications in India,” NTUT Journal 
of Intellectual Property Law and Management, vol. 11, no. 2, pp. 1–11, 2022; K. Foss-Solbrekk, “The 
Divisional Game: Using Procedural Rights to Impede Generic/Biosimilar Market Entry,” IIC – International 
Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 53, pp. 1007–1037, 2022.  

9  K. Rizzuto, “Fixing Continuing Application Practice at the USPTO,” Marquette Intellectual Property Law 
Review, vol. 13, no. 2, p. 411, 2009. 

10  См. комментарии, полученные от Германии в ответ на циркулярное письмо C.9260.; E. Arezzo, 
“Divisional Applications and Patent Portfolios in Europe: Will Patenting Strategies Change after the 
Introduction of the Unitary Patent and the UPC?” GRUR International, vol. 74, no. 3, pp. 205–216, 2025. 

11  См. комментарии, полученные от Бразилии в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
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Снижение риска и увеличение исковой силы  

19. Иногда добровольные выделенные заявки используются для распределения 
связанных между собой наборов формул по нескольким патентам.  Такая мера позволяет 
сохранить патентную охрану в том случае, если один патент сужается, оспаривается или 
признаётся утратившим силу, тем самым оставляя в руках патентообладателя 
коммерческие рычаги и сокращая его зависимость от одного акта выдачи.  Однако же 
подобные практики зачастую приводят к возникновению «зарослей» патентов и 
провоцируют рост издержек у конкурентов, а также могут повышать издержки самого 
заявителя на подачу заявок, патентное делопроизводство и управление портфелем.  Во 
многих юрисдикциях их воздействие намеренно ограничивается посредством правил о 
единстве изобретения и двойном патентовании, а также за счет детализации структуры 
пошлин12. 

Стратегическая маневренность при лицензировании и коммерческом использовании 

20. При отсутствии единства изобретения добровольное разделение упрощает 
выработку специальных коммерческих стратегий, поскольку позволяет получать 
множественные патенты, охватывающие связанные между собой, но при этом разные 
изобретения.  Подобная фрагментация особенно полезна, когда изобретения могут 
применяться в разных сегментах рынка, относятся к разным категориям продуктов или 
имеют неодинаковое техническое воплощение.  Владение несколькими 
соответствующими патентами дает заявителю возможность структурировать 
лицензионные соглашения с учетом конкретных целей, лицензировать области 
применения, выборочно применять исковую силу конкретных патентных формул и 
приводить свой портфель интеллектуальной собственности в соответствие с различными 
рыночными потребностями, международными стандартами, нуждами потенциальных 
лицензиатов или особенностями тех или иных географических регионов13. 

Реагирование на изменение правовых норм или появление новых прецедентов 

21. Изменения в способах судебного толкования и руководствах по патентной 
экспертизе способны быстро модифицировать определения критериев, применяемых к 
патентным формулам, достаточности раскрытия и анализу изобретательского уровня.  
Добровольные выделенные заявки представляют собой адаптивный механизм, который 
позволяет заявителям скорректировать объем патентных притязаний и вспомогательных 
аргументов в соответствии с наиболее актуальными юридическими требованиями, не 
вмешиваясь каким-либо образом в производство по основной заявке.  Начиная новое 
патентное производство, заявитель может внести точечные поправки, обновить 
доказательную базу и взаимодействовать с экспертами в рамках новых уточненных 
стандартов14.  

E. ЗАПРЕТ ДВОЙНОГО ПАТЕНТОВАНИЯ 

22. Одним из основополагающих принципов, которые признаются во всех патентных 
системах, является запрет двойного патентования, то есть получения одним 

 
12  См. комментарии, полученные от Германии и Бразилии в ответ на циркулярное письмо C.9260.; C. 

Righi and T. Simcoe, “Patenting inventions or inventing patents?  Continuation practice at the USPTO,” RAND 
J. Econ., vol. 54, no. 3, pp. 416-442, Fall 2023. 

13  См. комментарии, полученные от Германии и Бразилии в ответ на циркулярное письмо C.9260.; C. 
Righi and T. Simcoe, “Patenting inventions or inventing patents?  Continuation practice at the USPTO,” RAND 
J. Econ., vol. 54, no. 3, pp. 416-442, Fall 2023. 

14  U.S. PTO Office of the Chief Economist, Adjusting to Alice: USPTO Patent Examination Outcomes after Alice 
Corp. v. CLS Bank International, Apr. 2020.; E. Arezzo, “Divisional Applications and Patent Portfolios in 
Europe: Will Patenting Strategies Change after the Introduction of the Unitary Patent and the UPC?,” GRUR 
International, vol. 74, no. 3, pp. 205-216, Mar. 2025. 
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заявителем двух или более патентов, охватывающих идентичные или в сущности 
идентичные изобретения.  Цель доктрины о двойном патентовании — предотвратить 
необоснованное продление патентной исключительности после истечения срока 
действия того или иного патента.  В целом можно выделить две разновидности двойного 
патентования: точное двойное патентование и двойное патентование по принципу 
очевидности15. 

23. Точным двойным патентованием называется ситуация, когда два отдельных 
патента идентичны друг другу и обеспечивают излишнюю охрану ровно одного и того же 
изобретения 16. 

24. Двойное патентование по принципу очевидности имеет место, когда патентные 
формулы не являются строго идентичными, но отличия между ними настолько очевидны 
или тривиальны, что нельзя говорить о двух различных патентуемых изобретениях17. 

25. Обе формы двойного патентования служат источником значительных нормативных 
и практических проблем в патентных системах.  В первую очередь, в случаях когда даты 
подачи патентных заявок отличаются, двойное патентование нарушает 
основополагающий патентный принцип ограниченной исключительности, фактически 
продлевая действие охраны сверх регламентированного срока.  Такое продление 
несправедливо ограничивает рыночную конкуренцию и замедляет переход технологии в 
сферу общественного достояния.  Кроме того, оно создает юридическую неясность для 
конкурентов и других участников рынка, усложняя процедуры оценки рисков и принятие 
решений об инвестициях ввиду возникновения накладывающихся друг на друга и 
неоднозначных патентных прав.  Двойное патентование также создает неоправданную 
нагрузку на административные и судебные инстанции вследствие необходимости 
проводить процедуры, связанные с принудительным осуществлением, возражениями и 
аннулированием, по идентичным в своей сущности изобретениям. 

26. Таким образом, запрет на двойное патентование с точки зрения политики обоснован 
стремлением сохранить справедливость, ясность и предсказуемость работы патентных 
систем.  Обеспечение того, что каждая патентная заявка и выдаваемый по ней патент 
охватывают лишь различимые с точки зрения патентования изобретения, способствует 
правовой ясности, упрощает изучение патентной конъюнктуры и содействует 
справедливому функционированию конкурентных рынков. 

Двойное патентование и выделенные заявки 

27. Запрет двойного патентования особенно актуален в контексте выделенных заявок, 
так как последние всегда возникают в ситуации совместного раскрытия в рамках единой 
основной заявки.  Однако связь двойного патентования с выделенными заявками носит 
различный характер в зависимости от того, является ли разделение соответствующих 
патентных заявок добровольным или обязательным.  

Обязательные выделенные заявки и двойное патентование 

28. Обязательные выделенные заявки обычно создаются в ответ на официальное 
заключение органа патентной экспертизы о том, что в одной конкретной патентной заявке 

 
15  United States (USPTO) – Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) § 804, “Definition of Double 

Patenting” (R-07.2022; rev. Feb. 2023); European Patent Office, Guidelines for Examination in the EPO, Part 
G-IV, 5.4 “Double patenting” (1 March 2024); См. комментарии, полученные от ЕПВ в ответ на 
циркулярное письмо C.9260. 

16  United States (USPTO) – Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) § 804, “Definition of Double 
Patenting” (R-07.2022; rev. Feb. 2023). 

17  United States (USPTO) – Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) § 804, “Definition of Double 
Patenting” (R-07.2022; rev. Feb. 2023). 
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содержится более одного отдельного изобретения, а значит, она не соответствует 
требованию о единстве изобретения.  В таком случае заявитель обязан распределить эти 
изобретения по разным выделенным заявкам, по каждой из которых будет проведена 
независимая экспертиза18. 

29. В силу своего характера обязательные выделенные заявки сами по себе 
значительно снижают риск двойного патентования, поскольку орган патентной экспертизы 
четко выявляет и разграничивает отдельные изобретения, которые следует заявлять 
независимо друг от друга.  Патентные ведомства — в рамках процесса коммуникации и 
посредством официальных возражений — уточняют границу между отдельными 
изобретениями, указывая заявителю, как именно тот должен разделить и дополнить их 
формулы.  За счет этого каждая выделенная заявка относится к отдельному 
патентуемому изобретению, а вероятность возникновения ситуаций обоих видов 
двойного патентования сводится к минимуму19. 

30. Тем не менее грамотное составление формулы остается критически важным даже в 
контексте обязательных выделенных заявок.  Патентные ведомства обычно требуют, 
чтобы пункты формулы в каждой выделенной заявке были явно отличны от пунктов 
формулы в основной заявке, а также в других выделенных из нее заявках.  Если пункты 
формулы не разграничены надлежащим образом, патентные эксперты обычно выдвигают 
официальные возражения или выносят решение об отказе в связи с риском двойного 
патентования.  После этого от заявителя может потребоваться дополнить пункты 
формулы, исключить дублирующийся объект из заявки или, в некоторых юрисдикциях, 
принять другие коррекционные меры, такие как отказ от претензий.  Таким образом, даже 
при подаче обязательных выделенных заявок необходимо осмотрительно и четко 
описывать отдельные патентуемые изобретения, чтобы избежать возможных конфликтов 
и сохранить исковую силу и действительность патентов, которые будут в результате 
получены. 

Добровольные выделенные заявки и двойное патентование 

31. Добровольные выделенные заявки подаются заявителями независимо и по 
собственной инициативе, без какого-либо указания или официального заключения со 
стороны патентного ведомства касательно отсутствия единства изобретения.  Причиной 
подачи таких заявок обычно являются стратегические решения, направленные на 
оптимизацию охраны патентов, повышение эффективности управления портфелем и 
адаптивности к условиям рынка.  Однако именно потому, что добровольные выделенные 
заявки подаются по желанию заявителя, а не в ответ на предметное указание патентного 
ведомства, они сопряжены с повышенным риском непреднамеренного создания проблем, 
связанных с двойным патентованием. 

32. Если разделение одного изобретения на несколько отдельных не продиктовано 
каким-либо официальным распоряжением, вся ответственность за составление четко 
разграничивающих изобретения формул в основной и выделенных заявках лежит на 
заявителе.  Без тщательного описания границ изобретений пункты формул могут 
непреднамеренно (а иногда и намеренно) частично дублировать друг друга, что 
заставляет задуматься, не имеют ли место в данном случае копирующее двойное 
патентование или двойное патентование с тривиальными различиями. 

33. При рассмотрении добровольных выделенных заявок патентные ведомства 
тщательно изучают объем притязаний и сравнивают его с объемом притязаний в 

 
18  См. комментарии, полученные от Бразилии в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
19  Руководство по вопросам работы патентного ведомства, Канадское ведомство интеллектуальной 

собственности, глава 18: Новизна, очевидность и двойное патентование, § 18.06.04 «Разделение по 
указанию ведомства». 
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основной и других выделенных заявках.  Если обнаруживаются дублирующие или 
существенно схожие формулы, эксперты обычно выносят официальные возражения, 
обязывающие заявителей дополнить или уточнить свои пункты формулы для устранения 
повторений или неясности.  Такие меры имеют решающее значение для нормального 
функционирования патентной системы, обеспечивая охват каждого отдельного 
изобретения или изобретательского замысла отдельным патентом и тем самым 
предотвращая ненадлежащее продление периодов исключительности. 

34. В некоторых юрисдикциях для урегулирования некоторых возражений касательно 
двойного патентования заявители могут прибегнуть к подаче отказа от патентных 
притязаний.  Отказ от патентных притязаний — это официальное обладающее 
юридической силой заявление, которым патентообладатель прекращает действие любого 
патента, истекающего позже даты истечения срока действия связанного с ним более 
раннего патента, фактически синхронизируя сроки их действия.  За счет этого механизма 
обеспечивается сосуществование дублирующих друг друга или тесно связанных между 
собой патентов при условии, что заявитель соглашается с одновременным 
прекращением действия соответствующих патентов, устраняя тем самым риск 
необоснованного продления патентной монополии. На практике подобный отказ наиболее 
актуален, если в противном случае патент с более поздней датой истечения срока 
действия будет действовать дольше. В то же время в ситуациях, когда срок действия 
патентов и так истекает в одну дату, отказ от патентных притязаний часто является 
излишним.  

35. Некоторые заинтересованные стороны выражают беспокойство по поводу того, что 
частое использование отказа от патентных притязаний во избежание двойного 
патентования может приводить к возникновению множественных патентов с тесно 
связанными формулами, описывающими единый изобретательский замысел, а это 
потенциально увеличивает число накладывающихся друг на друга прав и усложняет 
структуру портфеля, а также повышает издержки на получение разрешений, 
лицензирование и урегулирование споров.  Кроме того, отмечается, что, хотя отказ от 
патентных притязаний унифицирует сроки истечения патентов и может дополняться 
условиями, увязывающими родственные права, он совсем не обязательно ведет к 
сокращению числа патентов в семействе. Соответственно, работа с множественными 
тесно связанными между собой правами не становится проще.  В некоторых юрисдикциях 
в этой связи поднимаются дополнительные вопросы, в том числе о том, как отказ от 
патентных притязаний сочетается с административными или нормативными 
корректировками срока патента или его продлением, и о том, как управление связанными 
между собой патентными семействами может со временем отразиться на исковой силе и 
стратегии ведения портфеля20. 

36. Стоит также отметить, что отказ от патентных притязаний и подобные ему 
инструменты доступны не везде.  Во многих патентных системах вместо них существует 
требование, согласно которому заявители должны по собственной инициативе дополнить 
свои патентные формулы или явным образом исключить дублирующийся объект до 
момента выдачи патента.  В связи с этим заявители, использующие добровольные 
выделенные заявки, должны досконально продумывать стратегии составления формул и 
ведения патентного производства, четко разграничивая объем каждой выделенной заявки 
от связанных с ней патентов-аналогов, чтобы обеспечить соблюдение установленных в 
конкретной юрисдикции требований, призванных предотвращать двойное патентование. 

37. В некоторых юрисдикциях нескольким одновременно находящимся на рассмотрении 
заявкам может быть дан ход, даже если они содержат одинаковое описание, при условии, 
что их формулы относятся к разным объектам.  Если одновременно находящиеся на 

 
20  Mark A. Lemley & Lisa Larrimore Ouellette, Fixing Double Patenting, 74 Am. U. L. Rev. 1013 (2025). 
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рассмотрении заявки от одного и того же заявителя имеют одинаковую дату подачи и 
заявляют одно и то же изобретение, патентные ведомства обычно требуют сделать 
выбор в пользу какой-то одной заявки, отказывая в выдаче патентов по любым 
неисправленным дублирующим заявкам.  Частичное совпадение объема патентных 
притязаний, напротив, зачастую считается приемлемым и не приводит к вынесению 
возражений по факту двойного патентования.  В определенных юрисдикциях допускается 
независимое рассмотрение двух заявок с одинаковой датой подачи от разных 
заявителей21.  

F. ПРОБЛЕМЫ, ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ДОБРОВОЛЬНЫМИ 
ВЫДЕЛЕННЫМИ ЗАЯВКАМИ 

38. Добровольные выделенные заявки позволяют заявителям получить стратегическое 
пространство для маневра и доступ к важным процессуальным опциям в ходе управления 
своими правами интеллектуальной собственности.  При этом использование таких заявок 
вызывает у некоторых заинтересованных сторон обеспокоенность относительно 
возможных последствий с точки зрения конкуренции, предсказуемости поведения рынка и 
общего равновесия внутри патентных систем.  В то же время следует признать, что 
высказываются весьма разные точки зрения, и среди заинтересованных сторон нет 
всеобщего консенсуса касательно того, действительно ли выявленные проблемы 
являются случаями ненадлежащего использования или же представляют собой 
допустимые методы стратегического управления согласно действующей правовой базе.  
Несмотря на то что в некоторых юрисдикциях упомянутые проблемы были признаны 
требующими решения, подход к ним всё еще значительно различается, а какого-либо 
всеобщего консенсусного мнения об их четком характере или о способах их решения не 
выработано.  В связи с этим добровольные выделенные заявки остаются спорным 
элементом патентных систем, что свидетельствует о неотъемлемой сложности и 
нюансированности процесса уравновешивания законных интересов патентных 
заявителей, более широких политических целей и соображений защиты общественных 
интересов.  Некоторые из упомянутых потенциальных проблем описаны ниже. 

Стратегическое затягивание и неопределенность на рынке 

39. Добровольные выделенные заявки дают заявителям практический инструмент для 
поддержания как минимум одного патента-аналога из семейства в статусе «на 
рассмотрении», по мере того как более ранние заявки в рамках семейства проходят 
этапы экспертизы или апелляции.  Подавая новую заявку, проистекающую из того же 
изначального раскрытия, заявитель перезапускает отсчет времени экспертизы и 
возвращает себе возможность дополнять формулы, предоставлять данные или 
корректировать рамки изобретения по мере развития ситуации на рынке. 

40. Сторонники такой практики указывают, что правомерные выделенные заявки 
помогают учесть более поздние результаты испытаний или дифференциацию 
коммерческих воплощений — те факторы, которые нельзя было предвидеть при 
составлении патентной заявки. 

41. Однако ее критики отмечают, что цепочка добровольных выделенных заявок может 
быть использована для увеличения периода, на протяжении которого конкуренты не 
располагают информацией о том, каков будет окончательный охват охраны изобретения.  
Подобная неясность стимулирует консервативные стратегии разработки продуктов, 
повышает издержки в связи с необходимостью проявлять должную осмотрительность и 
замедляет вывод продукта на рынок, особенно в отраслях, где циклы исследовательской 

 
21  European Patent Office, Guidelines for Examination in the EPO, Part G-IV, 5.4 “Double patenting” (1 March 

2024); См. комментарии, полученные от Бразилии в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
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работы и процедуры регуляторного одобрения и без того затягиваются на многие годы.  
Регулятивные органы обычно позволяют подавать выделенные заявки при условии, что 
они не вводят новый объект, однако отсутствие четкого временно́го или частотного 
ограничения извне для таких заявок означает, что период нахождения на рассмотрении 
— в контексте некоторых технологических областей — может превышать по 
продолжительности жизненный цикл соответствующего продукта.  Вопрос о том, 
составляют ли такие действия злоупотребление, остается спорным: некоторые 
специалисты видят в продлении статуса заявки как находящейся на рассмотрении 
предсказуемые результат функционирования сложных процессов НИОКР, другие же 
трактуют его как тактический рычаг, переносящий риск и информационные издержки на 
будущих новаторов. 

42. Для того чтобы в некоторой степени смягчить данную проблему, ряд судов 
выработали дискретный механизм деклараторной защиты для снижения уровня 
неопределенности, вызванной продолжительным производством по выделенным 
заявкам.  Например, в Соединенном Королевстве постановление типа «Эрроу» позволяет 
суду объявить, что конкретный продукт или процесс, применяемый новым участником 
рынка, был устаревшим или очевидным по состоянию на релевантную дату приоритета, 
тем самым предоставив новому потенциальному участнику рынка превентивную защиту 
Gillette (то есть если якобы нарушающее патентные права действие было устаревшим 
или очевидным на дату приоритета, то патент либо недействителен, либо не нарушен) от 
одобренных впоследствии выделенных заявок.  Аналогичный механизм защиты был 
также внедрен в судебной системе Нидерландов22. 

«Заросли» патентов и сложность портфеля 

43. Выделение нескольких заявок из единственной основной может приводить к 
образованию скученных патентных кластеров, которые иногда называются «зарослями 
патентов». В подобных ситуациях каждый отдельный патент отвечает формальным 
требованиям, но портфель в целом представляет собой паутину сложно переплетенных 
между собой прав, в устройстве которой приходится разбираться конкурентам.  Работа по 
проверке патентной чистоты отнимает больше времени, поскольку патентному 
поверенному приходится сопоставлять каждую формулу в каждом из патентов-аналогов в 
семействе с характеристиками, условиями лицензирования или вариантами конструкции 
перспективного продукта.  Более крупные предприятия, располагающие собственными 
специалистами, имеют возможность заложить издержки, связанные с этим сложным 
анализом, в плановые операционные расходы и даже получать выгоду от потенциального 
перекрестного лицензирования.  При этом с позиции малых предприятий эта громоздкая 
юридическая структура может показаться столь непрозрачной, что они решат либо 
отказаться от исследований по некоторым направлениям, либо перераспределить 
непропорциональную часть ресурсов на получение заключений о выдаче разрешений.  
Оценка этого явления вызывает споры: сторонники подчеркивают, что тщательно 
детализированный портфель позволяет с точностью обозначить границы изобретений и 
способствует выработке точечных стратегий лицензирования, соответствующих 
различным ценностным предложениям.  Их оппоненты утверждают, что уже упомянутая 

 
22   См. комментарии, полученные от Колумбии, Бразилии и Германии в ответ на циркулярное письмо 

C.9260.; K. Rizzuto, “Fixing Continuing Application Practice at the USPTO,” Marquette Intellectual Property 
Law Review, vol. 13, no. 2, p. 411, 2009; Y. Hou, I. P. L. Png, and X. Xiong, “When stronger patent law 
reduces patenting: Empirical evidence,” Strategic Management Journal, vol. 44, no. 4, pp. 977–1012, 2023; K. 
Foss-Solbrekk, “The divisional game: Using procedural rights to impede generic/biosimilar market entry,” IIC – 
Int. Rev. IP & Competition L., vol. 53, pp. 1007–1037, 2022; C. Righi, D. Cannito, and Theodor Vladasel, 
“Continuing patent applications at the USPTO,” Research Policy, vol. 52, no. 4; Arrow Generics Ltd. v Merck & 
Co Inc [2007] EWHC 1900 (Pat); Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Company Ltd v Abbvie Biotechnology Ltd 
[2017] EWHC 395 (Pat); District Court of The Hague held it had jurisdiction to hear Arrow-type claims (e.g., 
Pfizer v Roche, 8 May 2019). 
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детализация, наоборот, является сдерживающим фактором и создает препятствия к 
выходу на рынок, не имеющие отношения к реальным технологическим достоинствам 
продуктов.  Ввиду того что «заросли патентов» формируются постепенно в результате 
множества действий, а не в рамках одного акта получения патента, регламентирующие 
органы пока не смогли предложить действенных ответных мер.  В то же время участники 
рынков, на которых активно используется интеллектуальная собственность, часто 
самоорганизуются вокруг таких издержек, используя сети перекрестного лицензирования, 
патентные пулы и процедуры лицензирования на основе стандартов для упрощения 
работы в случае возникновения «зарослей», поскольку у них имеются значительные 
стимулы и возможности разрабатывать точечные решения при совершении сделок, 
которые помогают нивелировать проявления трагедии антиобщин23. 

Уход от судебного надзора и «вечнозеленые патенты» 

44. Добровольные выделенные заявки также могут оказывать влияние на весьма тонкие 

аспекты судебных разбирательств.  Патентообладатель, оказываясь перед перспективой 

неизбежного оспаривания действительности конкретных пунктов формулы, может — в 

отведенные для этого в соответствии с процедурой сроки — исключить их из основной 

заявки, включив пересмотренные или расширенные варианты пунктов формулы в 

подаваемую новую выделенную заявку.  После разделения заявки экспертиза начинается 

заново, причем часто выполняется уже другой экспертной комиссией, и оспариваемый 

объект вновь проходит все стадии административного производства, будучи 

изолированным от непосредственных материалов судопроизводства.  Критики такого 

метода считают, что он является формой «вечнозеленных патентов», ссылаясь на 

возможность продления периода исключительности без замены соответствующего 

изобретательского замысла путем последовательного переформулирования патентных 

притязаний.  Симпатизирующие этому методу подчеркивают, что научный прогресс носит 

поступательный характер, и новые данные, такие как результаты клинических 

исследований, усовершенствованные методы производства или улучшенные профили 

безопасности, могут потребовать реального изменения объема патентных притязаний в 

целях управления жизненным циклом продукта.  Следовательно, то, является ли подача 

конкретной выделенной заявки недобросовестной уловкой или проявлением 

ответственного управления портфелем, зависит от контекста: времени подачи, степени 

наложения формул и того, насколько прозрачной является информация о намерениях 

заявителей, раскрываемая ими как экспертам, так и конкурирующим участникам рынка.  

Здесь стоит напомнить, что само понятие «вечнозеленных патентов» не имеет 

однозначного восприятия, а заинтересованные стороны определяют его по-разному.  На 

этом фоне некоторые заинтересованные стороны выступают за введение обязательного 

отказа от патентных притязаний или ужесточение правил, касающихся лишения права на 

возражение, для прекращения злоупотреблений, в то время как другие предупреждают, 

что чрезмерно жесткие и статичные ограничения могут препятствовать последующим 

полезным исследованиям и сужать пространство для маневра, столь необходимое в 

быстроразвивающихся технологических областях24. - 

 
23  См. комментарии, полученные от Колумбии, Бразилии и Германии в ответ на циркулярное письмо 

C.9260.; View of The Long CON: An Empirical Analysis of Pharmaceutical Patent Thickets,” 2024; Jonathan 
M. Barnett, The Anti-Commons Revisited, 29 Harv.  J.L. & Tech. 127, (2015). 

24  См. комментарии, полученные от Бразилии в ответ на циркулярное письмо C.9260.; K. Rizzuto, “Fixing 
Continuing Application Practice at the USPTO,” Marquette Intellectual Property Law Review, vol. 13, no. 2, p. 
411, 2009; Erika Lietzan, The “Evergreening” Metaphor in Intellectual Property Scholarship, 53 Akron L. Rev. 
805 (2019). 
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Проблема двойного патентования и неясные границы формул 

45. Поскольку выделенные заявки проистекают из того же первоначального раскрытия, 
что и основные заявки, их подача может быть сопряжена с риском двойного 
патентования, если в формулах отдельных патентов-аналогов из одного семейства 
содержится изложение в сущности одного и того же изобретательского замысла.  
Большинство патентных систем предусматривают границу между правомерной 
дифференциацией, такой как регистрация прав на метод производства в одном патенте, 
а на состав продукта — в другом, и получением множественных патентов на идентичные 
неотличимые друг от друга объекты.  Однако четко определить, где именно она проходит, 
чрезвычайно сложно.  С точки зрения заявителей, даже умеренные изменения языковых 
формулировок отражают значимые отличия изобретений, хотя оппоненты будут 
возражать и охарактеризуют эти же изменения как декоративные.  В своей работе 
патентные эксперты и судьи пользуются доктринами статутного или общего права, цель 
которых состоит в предотвращении необоснованного продления срока действия 
исключительных прав, но сами эти доктрины отличаются между собой в формулировках, 
охвате и процессуальных подходах.  В контексте судебного производства данные 
доктрины функционируют как правила толкования формулы изобретения (например, 
доктрина эквивалентов, лишение права на возражение исходя из истории рассмотрения 
заявки / материалов заявки, целенаправленное толкование и сущностный (pith-and-
marrow) подход) и используются для того, чтобы разграничить объем притязаний до 
оценки степени дублирования и патентуемого различия.  В результате, поскольку 
материальные нормы, касающиеся двойного патентования, и инструменты толкования 
формул отличаются в каждой конкретной юрисдикции, два патента, которые в одной 
юрисдикции объявили бы дублирующими, в другой успешно пройдут экспертизу и будут 
раздельно осуществимы, увеличивая разнородность юридических прецедентов.  На 
практике потенциал двойного патентования неразрывно связан со стратегиями 
составления формул: если совместить пространную формулу в одном патенте из 
семейства с более узкой альтернативной формулой в другом, конкуренты не смогут с 
уверенностью вычислить, где именно проходит граница исключительного права.  
Некоторые специалисты предлагают ввести требование о раскрытии большего объема 
информации или создать гармонизированные руководства по экспертизе, чтобы четко 
понимать, где заканчивается правомерное выделение заявок и начинается недопустимое 
избыточное патентование.  Другие предупреждают, что если принять универсальное 
правило, то это непреднамеренно создаст проблемы для заявителей, чьи изобретения 
действительно охватывают несколько отдельных аспектов конкретной технологии25. 

Рост издержек на судебные разбирательства и осуществление прав 

46. Наличие в патентном портфеле множественных выделенных заявок может привести 
к увеличению объема, продолжительности и стоимости патентных споров.  Каждый 
дополнительный патент представляет собой законное право, которое можно отстаивать, 
оспаривать или лицензировать. В связи с этим увеличивается число потенциальных 
судебных прений, слушаний по вопросам о толковании формулы, экспертных докладов и 
путей урегулирования.  С позиции патентообладателя набор связанных между собой 
патентов обеспечивает стратегическую глубину: если один набор пунктов формулы будет 
признан недействительным, другой может сохранить свое действие и таким образом дать 
новые рычаги воздействия в ходе переговоров.  С точки зрения предполагаемых 
нарушителей патента, этот множественный характер патентов ведет к нарастанию 
издержек на защиту, создает потребность в более масштабном поиске сведений об 
известном уровне техники и в увеличении численности групп технических специалистов, а 
также приводит к усложнению доводов о действительности патента или отсутствии его 

 
25  См. комментарии, полученные от Колумбии, Чешской Республики, Бразилии, Германии, Сингапура и 

ЕПВ в ответ циркулярное письмо C.9260.  



SCP/37/4 
Приложение, стр. 17 

 
 

  

нарушения.  Упомянутые издержки не обязательно бывают бесполезны; 
диверсифицированный портфель может отражать реальную технологическую широту 
изобретения и оправдывать фрагментацию осуществимых прав.  Тем не менее 
наблюдатели обеспокоены тем, что судебное разбирательство по нескольким  
выделенным заявкам, инициируемое поочередно, аналогично войне на истощение, 
которая заставит более мелких оппонентов согласиться на условия, продиктованные 
отнюдь не основополагающими достоинствами изобретений.  В качестве 
профилактической меры против увеличения издержек предлагаются альтернативные 
механизмы разрешения споров, правила возложения обязанности по уплате пошлин на 
проигравшую сторону или процедуры совместного ведения нескольких дел, позволяющие 
избежать неправомерного ограничения права патентообладателя на защиту каждого 
аспекта его инновации.  Необходимость таких преобразований остается предметом 
горячих споров среди юристов, ученых и практикующих отраслевых специалистов, что 
свидетельствует о том, насколько хрупко равновесие между эффективным 
осуществлением прав и сохранением открытого и конкурентного рынка26. 

G. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ И ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ВЫДЕЛЕННЫЕ ЗАЯВКИ  

47. В последнее время органы защиты конкуренции и суды провели оценку того, какое 
влияние способно оказать стратегическое применение добровольных выделенных 
патентных заявок на рыночную конкуренцию.  Точки соприкосновения практики 
разделения патентов и законодательных норм о защите конкуренции особенно заметны 
на примере фармацевтической промышленности, где патентные портфели являются 
инструментом затягивания вывода на рынок дженериков.  Государственные 
исследования и иски о принудительном осуществлении прав свидетельствуют о 
растущем уровне беспокойства по поводу того, что получение множественных патентов, в 
том числе по выделенным заявкам, на базе одного изобретения может препятствовать 
конкуренции.  

48. В 2009 году в исследовании Европейской комиссии о ситуации в фармацевтическом 
секторе (European Commission’s Pharmaceutical Sector Inquiry), посвященном стратегиям 
производителей оригинальных (брендированных) лекарственных средств относительно 
патентования и судебных разбирательств, эти вопросы были изучены фундаментальным 
образом.  В итоговом докладе по результатам исследования было отражено, что 
компании — производители оригинальных лекарственных средств всё чаще подавали 
множество патентных заявок для защиты одного продукта, в том числе в значительной 
доле — добровольных выделенных заявок, создавая, согласно формулировкам 
Европейской комиссии, «патентные кластеры».  Важно, что в докладе проводилось 
разграничение между теми выделенными заявками, которые подавались по требованию 
эксперта, и теми, которые подавались добровольно.  Авторы исследования выяснили, что 
наибольшая часть выделенных заявок была добровольной: к 2007 году около 80 % 
выделенных заявок в фармацевтической промышленности ЕС подавались по инициативе 
заявителей, а не по требованию экспертов.  Европейская комиссия отметила резкий рост 
числа подобных заявок в период с 2000 по 2007 год, охарактеризовав его как тенденцию в 
отраслевых алгоритмах работы с патентами27. 

 
26  См. комментарии, полученные от Бразилии и Германии в ответ на циркулярное письмо C.9260.; 

K. Foss-Solbrekk, “The Divisional Game: Using Procedural Rights to Impede Generic/Biosimilar Market Entry,” 
IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 53, pp. 1007-1037, Aug. 2022; 
A. Galasso and M. Schankerman, “Patent Thickets and the Market for Innovation: Evidence from Settlement of 
Patent Disputes,” CEP Discussion Paper 889, London School of Economics, Aug. 2008. 

27  European Commission, Directorate-General for Competition.  (2009, July 8).  Pharmaceutical sector inquiry: 
Final report. 
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49. Европейская комиссия воздержалась от осуждения выделенных заявок как явления. 
Тем не менее она выразила обеспокоенность по поводу их использования в 
определенных обстоятельствах.  Согласно исследованию, некоторые компании — 
производители оригинальных лекарственных средств создавали множественные 
поколения выделенных заявок, формируя плотные патентные кластеры вокруг наиболее 
коммерчески успешных препаратов.  Анализ, проведенный Европейской комиссией, помог 
установить, что такая практика «по всей видимости, имеет своей целью предотвращение 
или затягивание вывода дженериков на рынок».  Выяснилось, что патентные кластеры и 
выделенные заявки создавались для обеспечения одинакового эффекта: создания 
запутанной сети прав ИС, в которой любой конкурент, желающий выпустить дженерик-
аналог, должен был сначала разобраться или найти слабые места для оспаривания в 
суде.  По словам авторов исследования, «чем гуще сеть, сформированная патентными 
кластерами и/или выделенными заявками, тем сложнее компании — производителю 
препарата-дженерика будет вывести его на рынок».  Даже если каждый патент в 
отдельности является действительным, огромное количество таких патентов само по 
себе может создавать правовую неопределенность для конкурентов.  Подобное 
отсутствие определенности останавливает компании — производители дженериков от 
выхода на рынок «на удачу» (например, до того, как все патенты истекут или будут 
признаны недействительными) из опасений по поводу потенциального судебного 
разбирательства в связи с нарушением патентных прав по одному из множества 
патентов.  В силу своего не правоохранительного характера исследование не содержало 
заявлений о неправомерности такой практики, но в нем были приведены рекомендации 
об их более тщательной проверке с точки зрения законодательных норм о защите 
конкуренции.  Выводы, сделанные Европейской комиссией в итоговом докладе, 
содержали предложение об ужесточении законодательных норм о защите конкуренции 
применительно к такой практике патентования, как множественные выделенные заявки 
или стратегическая подача судебных исков, когда те используются для неправомерного 
продления доминирующего положения на рынке28. 

50. Спустя некоторое время после выхода упомянутого исследования Европейское 
патентное ведомство ввело правило двухлетнего окна подачи заявок.  С апреля 2010 
года в большинстве случаев выделенные заявки разрешалось подавать только в течение 
24 месяцев с момента вынесения первого заключения об экспертизе по основному 
патенту.  Одной из целей принятия данной меры было ограничить число каскадно 
подаваемых выделенных заявок, направленных на поддержание объекта в статусе «на 
рассмотрении» в течение неопределенно долгого времени.  Однако позднее, в апреле 
2014 года, она была отменена после жалоб на то, что ее действие приводило к утрате 
правомерной защиты.  В качестве замены была введена система дополнительных 
пошлин, размер которых повышался с каждым последующим поколением патентов и 
которые были призваны дестимулировать каскадную подачу выделенных заявок.  Хотя 
инициатором введения таких пошлин было патентное ведомство, а не орган защиты 
конкуренции, правило 2014 года можно рассматривать как структурную меру в рамках 
системы патентования, отражающую проблемы защиты конкуренции, которые были 
обозначены в исследовании Европейской комиссии о ситуации в фармацевтическом 
секторе29.  

51. Примером последующего судебного разбирательства, в котором непосредственно 
рассматривалась проблема выделенных заявок в контексте законодательных норм о 
защите конкуренции, может служить дело Pfizer/Xalatan: в 2012 году итальянский орган по 

 
28  European Commission, Directorate-General for Competition.  (2009, July 8).  Pharmaceutical sector inquiry: 

Final report. 
29  CA/D 2/09 of 25 March 2009 amending Rules 36, 38 and 135 EPC, OJ EPO 2009, 296; CA/D 14/13 of 13 

December 2013 amending Article 2 of the Rules relating to Fees, OJ EPO 2014, A5 – с 1 апреля 2014 года 
введена нарастающая «дополнительная пошлина» за подачу выделенных заявок второго и 
последующих поколений. 
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защите конкуренции оштрафовал Pfizer на 10,6 млн евро за подачу выделенной заявки 
второго поколения и получение основанного на ней сертификата дополнительной охраны 
(SPC) с более поздней датой — действия, которые указанный орган счел 
«искусственным» продлением патентной охраны латанопроста, — и за препятствование 
выводу дженериков на рынок с помощью предупредительных писем.  В решении суда 
выделенная заявка была охарактеризована как часть единой дискриминационной 
стратегии, что превратило в остальном правомерную заявку в инструмент закрепления 
доминирующего положения на рынке. Это был первый случай, когда суды ЕС в своем 
решении по делу о нарушении патентных прав указали, что выделенная заявка сама по 
себе является злоупотреблением30. 

52. Долгий апелляционный процесс завершился 2 января 2024 года, когда Верховный 
суд Италии оставил в силе как решение, так и размер возмещения ущерба по 
вышеописанному делу.  Отвергнув аргументы Pfizer о действительности выделенной 
заявки и сертификата дополнительной охраны, эта инстанция признала «нерелевантной» 
их законность в соответствии с Европейской патентной конвенцией, поскольку было 
доказано, что целью подачи выделенной заявки было воспрепятствование конкуренции.  
Таким образом, Верховный суд обязал Pfizer выплатить Национальной службе 
здравоохранения Италии 13,36 млн евро в качестве компенсации за понесенные ею 
излишние расходы в течение периода действия исключительных прав на препарат.  Это 
судебное решение подтверждает, что злоупотребление выделенными заявками в 
контексте антимонопольного законодательства может привести к необходимости 
возмещения вреда по гражданскому делу, а также государственным штрафам, создавая 
дополнительные финансовые риски для компаний — производителей оригинальных 
лекарственных средств, прибегающих к использованию выделенных заявок с целью 
недопущения конкуренции31. 

53. Наиболее свежее аналогичное решение было вынесено по делу Teva/Copaxone, в 
рамках которого Европейская комиссия назначила компании Teva штраф в размере 
462,6 млн за ненадлежащее использование выделенных патентных заявок, поскольку 
компания поочередно подавала дублирующие друг друга выделенные заявки на 
патентование формул процесса производства и дозировки глатирамера ацетата, а также 
стратегически отказывалась от патентов непосредственно перед их вероятным отзывом, 
чтобы производителям дженериков приходилось каждый раз начинать процедуру 
получения разрешений заново.  Европейская комиссия заявила, что «споры о 
действительности патентов являются важным средством обозначения конкуренции 
между производителями оригинальных лекарственных средств и дженериков» и что 
«действия Teva отрицательно сказались на их эффективности, поскольку искусственно 
продлили правовую неопределенность относительно действительности остальных 
патентов компании».  Решение по делу Teva/Copaxone стало первым для Европейской 
комиссии, в котором ненадлежащее использование добровольных выделенных заявок 
само по себе было объявлено злоупотреблением доминирующим положением. Решение 
также демонстрирует, что введенная ЕПВ система нарастающих дополнительных пошлин 
оказалась недостаточной для нейтрализации стратегий подачи патентных заявок в целях 
недопущения конкуренции32. 

 

 
30  Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Italian Competition Authority), Decision No. 23194, Case 

A431 – Ratiopharm/Pfizer (Xalatan), 11 January 2012, published in Bollettino 2/2012. 
31  Corte Suprema di Cassazione (Italy), Sezione I Civile, Ordinanza n. 9, 2 January 2024, Pfizer Italia S.r.l. v 

Ministero della Salute & Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
32  European Commission, Decision C(2024) 7448 final of 31 October 2024, Case AT.40588 – Teva Copaxone, 

summary published in OJ 2025/C 1680, 19 March 2025. 
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54. В Соединенных Штатах Америки законодательство в сфере защиты конкуренции 

функционирует несколько иначе.  Важнейшим прецедентом, влияющим на ход дискуссии 

о соприкосновении повторных заявок и антимонопольного законодательства в США, 

является решение Апелляционного суда седьмого округа США по делу о препарате 

Humira.  Согласно материалам этого дела, производитель лекарственного средства 

организовал «защитное ограждение» из более чем 130 повторных и выделенных 

патентных заявок, для того чтобы увеличить номинальный срок действия 

исключительных прав по сравнению с основным патентом на молекулу действующего 

вещества (адалимумаб).  Истцы-покупатели выдвинули претензию относительно того, что 

сеть связанных между собой патентов была создана в рамках тактики 

воспрепятствования, призванной отпугнуть потенциальных инвесторов в биологические 

аналоги препарата от их запуска «на удачу», а затем, согласно жалобе истца, этот 

неправомерный защитный механизм был закреплен синхронными сделками об 

урегулировании патентных тяжб в ЕС и США, которые позволили вывести препарат на 

рынок ЕС раньше в обмен на перенос рассмотрения дела в США на 2023 год. Учитывая 

актуальные тенденции в политике ВПТЗ и Федеральной торговой комиссии США, 

согласно которым подобное наслоение патентов всё чаще воспринимается с 

подозрением, многие ожидали, что решение по данному делу продемонстрирует, пойдут 

ли суды США по пути европейских инстанций, классифицировав множественные заявки 

как самостоятельный источник потенциального злоупотребления патентными правилами.  

Ожидания, однако, не оправдались: в решении подчеркивалось, что, в соответствии с 

текущей федеральной доктриной, одного лишь количества патентов недостаточно для 

того, чтобы переквалифицировать правомерное заявление патентных прав в нарушение 

антимонопольного законодательства.  Пресловутое решение опирается на два основных 

довода.  Во-первых, суд заявил следующее: «Патентное законодательство не 

устанавливает предельно допустимого числа патентов, которыми может владеть одно 

лицо, как вообще, так и относительно одного объекта», приведя в качестве примеров ряд 

патентообладателей — от Томаса Эдисона до современных технологических компаний, 

чтобы продемонстрировать, что плодотворная изобретательская деятельность не 

является ни подозрительной, ни необычной.  Во-вторых, было указано, что подаваемые в 

ВТПЗ США заявки в любом случае пользуются защитой, за исключением «объективно 

необоснованных» или «обусловленных мошенническими мотивами».  Ввиду того что 

истцы-плательщики отказались от обвинений в мошенничестве, не смогли сослаться на 

какие-либо недействительные или подложные патенты и жаловались исключительно на 

общий размер и методы ведения патентного портфеля, их претензии были отклонены.  

Тем самым Апелляционный суд седьмого округа США полностью отказал истцам в 

удовлетворении их требований, подкрепив вывод о том, что построение «защитной 

конструкции» из повторных и выделенных заявок в целом остается законным в 

соответствии с антимонопольным законодательством США, за исключением случаев 

получения патента мошенническим путем, — даже в свете того, что аналогичные 

регуляторы в других странах всё чаще считают такую тактику препятствующей 

конкуренции33. 

55. Различия в подходах органов по защите конкуренции и судов к этому вопросу 
означают, что стратегии, основанные на серийной подаче выделенных или повторных 
заявок, теперь необходимо оценивать не только с точки зрения действительности 
патентов, но и с точки зрения их законности в рамках правовых механизмов защиты 
конкуренции на каждом ключевом рынке в отдельности.  

 
33  Источник опубликованной цитаты: Mayor & City Council of Baltimore v. AbbVie Inc., 42 F.4th 709 

(7th Cir. 2022) (No. 20-2402, decided Aug. 1, 2022). 
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II. ПРАВОВЫЕ БАЗЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОДАЧУ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ВЫДЕЛЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК  

A. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 

56. На международном уровне принципы, на которые опирается процедура 
добровольного разделения патентов, закреплены в ряде многосторонних международных 
договоров.  Эти международные юридические документы обеспечивают общую 
гармонизацию и устанавливают универсальные стандарты, применимые к выделенным 
заявкам, формируя основополагающую правовую базу, которая служит ориентиром для 
национальных и региональных патентных систем.  Подробный порядок и процессуальные 
нюансы подачи таких заявок остаются в ведении национальных компетентных органов, но 
при этом существует ряд ключевых международных договоров, где изложены важнейшие 
обязательства и минимальные стандарты практики разделения патентных заявок. Они 
прямо или косвенно оказывают влияние на суть и доступность этого правового явления 
по всему миру. 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

57. Право заявителей воспользоваться выделенными заявками недвусмысленно 
признаётся в статье 4G Парижской конвенции, которая гласит: 

(1) Если экспертиза обнаружит, что заявка на патент является комплексной, 
заявитель может разделить заявку на некоторое число отдельных заявок, сохраняя 
в качестве даты каждой из них дату первоначальной заявки и в соответствующих 
случаях преимущество права приоритета.  

(2) Заявитель может также по своей инициативе разделить заявку на патент, 
сохраняя в качестве даты каждой отдельной заявки дату первоначальной заявки и в 
соответствующих случаях преимущество права приоритета.  Каждой стране Союза 
предоставляется право определить условия, при которых разрешается такое 
разделение. 

58. Статья 4G(1) предоставляет заявителям гибкость в плане преодоления возражений 
касательно единства изобретения путем деления заявки на несколько выделенных заявок 
в том случае, если на этапе экспертизы выносится заключение об отсутствии единства 
изобретения.  Каждая выделенная заявка сохраняет дату приоритета первоначальной 
заявки, тем самым обеспечивая, что заявитель не теряет право приоритета, основанное 
на дате подачи первоначальной заявки.  Следует также отметить, что в тексте Парижской 
конвенции на французском языке (который имеет преимущественную силу в сравнении с 
текстами переводов) в статье 4G(1) используется термин «комплексная», а в 
англоязычном тексте в этом месте используется формулировка «содержащая более 
одного изобретения».  Поэтому возможны ситуации, когда в соответствии с 
законодательством страны, где проводится экспертиза, патентная заявка будет считаться 
«комплексной» в силу причин, отличных от отсутствия единства изобретения, например 
потому, что она содержит запрещенное сочетание пунктов формулы, касающихся 
производства и использования одного и того же изобретения34. 

59. Кроме того, статья 4G(2) Парижской конвенции поддерживает концепцию 
добровольных выделенных заявок.  Заявители могут по собственной инициативе делить 

 
34  Статья 29(1)(c) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (с учетом поправок, 

внесенных по состоянию на 28 сентября 1979 года); G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the 
Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967 pages 55–57 
(WIPO, WIPO Pub. No. 611, 1968). 
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свои патентные заявки на любом этапе и претендовать на дату приоритета 
первоначальной заявки. 

60. Важно отметить, что каждая страна — участница Парижской конвенции вправе 
определять конкретные условия или требования для подачи выделенных заявок.  Это 
означает, что правила, регулирующие выделенные заявки, могут существенно 
различаться между разными юрисдикциями.  Некоторые страны могут иметь более 
строгие требования, а другие могут предоставлять больше гибкости, что сказывается на 
том, как заявители подходят к подаче выделенных заявок. 

Договор о патентной кооперации  

61. Договор о патентной кооперации (PCT) явно не регламентирует выделенные заявки 
как таковые; однако он оказывает на них значительное косвенное влияние посредством 
положений о единстве изобретения и последующем патентном производстве на 
национальном этапе. 

62. Согласно статье 3(4)(iii) PCT международная патентная заявка должна отвечать 
требованию о единстве изобретения.  Этому принципу посвящено правило 13 Инструкции 
к PCT, где уточняются условия, при которых международная заявка будет отвечать 
критерию единства изобретения.  А именно, правило 13.1 гласит: 

«Международная заявка должна относиться только к одному изобретению или к 
группе изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый 
общий изобретательский замысел („требование единства изобретения“)». 

63. Если в ходе международного поиска или международной предварительной 
экспертизы обнаруживается отсутствие единства изобретения, заявителю может быть 
предложено уплатить дополнительную пошлину за получение отчета о поиске по всем 
выявленным изобретениям или же внести изменения в формулы с учетом возражений 
касательно единства изобретения, то есть ограничить объем каждой формулы одним 
выявленным изобретением.  Если он не принимает ни одну из двух предложенных мер, то 
поиск проводится только по первому изобретению, после чего остаются не охваченные 
поиском объекты, которые могут быть позже заявлены с помощью выделенной заявки на 
национальном этапе.  При этом, что важнее всего, PCT сам по себе не предусматривает 
возможность подачи международных выделенных заявок на международном этапе 
патентного производства: вместо этого допускается подача таких заявок в адрес 
национального или регионального патентного ведомства в соответствии с 
установленными этим ведомством сроками. 

64. Таким образом, влияние PCT на выделенные заявки в основном проявляется на 
этапе, когда международная заявка переходит на национальный или региональный этап 
патентного производства.  После перехода производства на эти этапы каждое 
назначенное или выбранное ведомство — в соответствии  с национальным правом — 
уполномочено разрешить заявителям подавать выделенные заявки, производные от 
международной.  Поданные на национальном этапе выделенные заявки обычно имеют ту 
же дату подачи и дату приоритета, что и основная международная заявка, основанная на 
PCT. 

65. Следовательно, PCT в контексте выделенных заявок в основном выполняет 
процессуальную и поддерживающую функцию, но не влияет на них по существу.  Он 
задает унифицированный стандарт для экспертизы единства на международном уровне, 
косвенно стимулируя заявителей к превентивному предотвращению или решению 
проблем, не связанных с единством изобретения.  Закрепляя единство изобретения как 
международно признанный стандарт, PCT способствует гармонизации процессов, 
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обеспечивая для заявителей бо́льшую предсказуемость в рамках дальнейшей 
экспертизы, по мере того как они готовят выделенные заявки к подаче в нескольких 
юрисдикциях на национальном или региональном этапах. 

66. Действующая версия PCT не содержит положений, которые бы допускали подачу 
выделенных заявок на международном этапе, однако в ранней проектной документации 
по этому договору такой механизм предусматривался.  Проектная версия Договора и 
Инструкции от 1968 года в случае принятия позволяла бы заявителю при отсутствии 
единства изобретения выбрать из следующих двух вариантов на свое усмотрение: «i) 
ограничить формулы или ii) уплатить дополнительные пошлины, или разделить заявку, 
или и то, и другое», но приведенные положения были исключены из проекта в 1969 году и 
не вошли в окончательный текст, утвержденный в 1970 году.  В рамках дискуссий по 
поводу дальнейших поправок к PCT поднимался вопрос о разрешении «выделенных 
международных заявок» или процедуры «внутреннего разделения»; такие предложения 
отражали возможную модель реализации этого механизма, но не были приняты35. 

67. Итак, хотя сам PCT не допускает подачу выделенных заявок на международном 
этапе, детальная регламентация требований к единству изобретения и его положения, 
гармонизирующие процессуальные основы разных патентных систем, в значительной 
степени обусловливают стратегии подачи заявок заявителями на последующих 
национальном или региональном этапах.  

Договор о патентном праве  

68. В Договоре о патентном праве (PLT) проблема выделенных заявок получила 
непосредственное освещение.  Статья 3(1) гласит: 

(a) Положения настоящего Договора и Инструкции применяются к национальным 
и региональным заявкам на патенты на изобретение и на дополнительные патенты, 
которые подаются в ведомство или для ведомства Договаривающейся стороны, и 
которые представляют собой: 
 

(i) виды заявок, которые разрешается подавать как международные заявки 
в соответствии с Договором о патентной кооперации; 
 
(ii) отдельные заявки на патенты на изобретение или на дополнительные 
патенты, как указано в статье 4G(1) или (2) Парижской конвенции, из числа тех 
видов заявок, которые упоминаются в подпункте (i). 

69. Эта статья обеспечивает согласованность выделенных заявок, в форме, 
признаваемой в Парижской конвенции, в частности в ее статье 4G, с административной и 
процессуальной рамочной основой PLT.  В данном положении уточняется, что 
выделенные заявки — как созданные в связи с возражениями об отсутствии единства 
изобретения, так и добровольно поданные заявителем — подпадают под 
стандартизованные процессуальные правила, определяемые договором. 

70. Кроме того, статья 5(8) PLT явным образом охраняет права заявителя в отношении 
выделенных заявок согласно Парижской конвенции: 

«Ничто в настоящей статье не ограничивает:  
 

 
35  WIPO, Divisional Applications under the PCT, PCT/R/WG/5/6 (Aug. 21, 2003), paras. 8–10 (1968 draft 

allowing restriction or division; deletion in 1969 draft) and Annex IV (excerpts of 1968 draft Arts. 17, 34; draft 
Rules 37, 62); see also paras. 13–19 and Annexes I–III. 
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(i) право заявителя согласно статье 4G(1) или (2) Парижской конвенции 
сохранять в качестве даты подачи отдельной заявки, упомянутой в этой 
статье, дату первоначальной заявки, упомянутой в этой статье, и в 
соответствующих случаях преимущество права приоритета; 
 

(ii) право Договаривающейся стороны применять любые требования, 
необходимые для предоставления преимущества даты подачи 
предшествующей заявки заявке любого вида, предписанного 
Инструкцией». 

71. Данное положение выполняет охранную функцию, прямо подтверждая 
существующее у заявителя право на сохранение первоначальной даты подачи и 
преимущества права приоритета для выделенных заявок в порядке, установленном 
Парижской конвенцией.  Благодарю этому положению PLT невозможно трактовать как 
источник каких-либо ограничений или процессуальных требований, которые бы 
противоречили этим основным правам. 

72. Кроме того, Инструкция к PLT, а именно правило 2(6), определяет выделенные 
заявки как один из видов заявок, указанных в статье 5(8)(ii): 

 «Видами заявок, указанными в статье 5(8)(ii), являются:  
 

(i) отдельные заявки». 

73. Данное нормативное уточнение однозначно классифицирует выделенные заявки, 
подчеркивая их признанный статус элемента соответствующих процессов, а также 
обязанность Договаривающихся сторон разрешать заявителям сохранять 
первоначальную дату подачи. 

74. Помимо этого, правило 3(1)(a) Инструкции к PLT позволяет Договаривающимся 
сторонам конкретизировать определенные процессуальные формальности касательно 
выделенных заявок: 

«Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы заявитель, желающий, чтобы 
заявка рассматривалась как отдельная заявка согласно правилу 2(6)(i), указал:  

(i) что он желает, чтобы заявка рассматривалась в качестве таковой; 
(ii) номер и дату подачи заявки, от которой заявка отделена».  

75. Данная норма дает Договаривающимся сторонам возможность по своему 
усмотрению устанавливать четкие процессуальные требования, в том числе о явном 
указании заявителями выделенного характера их заявок и об обязательном сообщении 
идентификационных данных по изначальной основной заявке.  Подобная четкость 
регламентации критически важна для эффективной обработки выделенных заявок и 
обеспечения возможности заявителей полноценно осуществлять права, возникающие в 
соответствии с рамочной основной этого договора. 

76. Таким образом, хотя PLT и не устанавливает существенных стандартов 
патентоспособности, он содержит комплексные сведения об административной работе и 
четкие процессуальные защитные механизмы, обеспечивая единообразие 
процессуальных формальностей и охраняя основные права заявителей согласно 
Парижской конвенции. 
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Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

77. В Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС) не содержится ни явного упоминания выделенных заявок, ни обязательных или 
добровольных критериев, напрямую связанных с их подачей, обработкой или экспертным 
рассмотрение по существу.  Тем не менее статья 2(1) ТРИПС содержит ссылку на 
некоторые положения Парижской конвенции, а именно на статьи с 1 по 12 и статью 19.  
Подобная ссылка косвенно обязывает государства — члены ТРИПС придерживаться 
статьи 4G Парижской конвенции, где явным образом признаётся право заявителя на 
подачу выделенных заявок, будь то по доброй воле или в ответ на заключение об 
отсутствии единства изобретения. 

78. Практическое воздействие этого косвенного обязательства ограничивается тем, что 
государства-члены вынуждены соблюдать правило о сохранении даты приоритета, 
изложенное в статье 4G Парижской конвенции. ТРИПС не устанавливает каких-либо 
правил относительно подачи выделенных заявок помимо этого основного требования.  
Следовательно, субстантивные и процессуальные подробности норм, регулирующих 
выделенные заявки, включая необходимые для подачи условия, допустимые сроки, 
порядок экспертизы, структуру пошлин и подход к двойному патентованию, остаются 
целиком и полностью на усмотрение руководства национальных или региональных 
патентных систем. 

79. Соответственно, хотя ТРИПС косвенно обеспечивает сохранение основных прав 
приоритета в связи с выделенными заявками за счет ссылки на Парижскую конвенцию, 
оно дает государствам-членам значительное пространство для маневра при определении 
конкретных процессуальных основ и сущностных критериев, которые будут применяться к 
выделенным патентным заявкам. 

B. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И ПРАКТИКА 

Австралия 

Правовая база 

80. В Австралии процедура разделения патентных заявок регулируется статьей 79B 
закона «О патентах» от 1990 года (федеральный закон).  Это положение позволяет 
заявителям разделить стандартную («основную») патентную заявку на две или более 
заявок, сохранив при этом права приоритета основной заявки.  

Статья 79B гласит:  

«1). Если:  
(a) подана полная заявка (первая заявка) на патент; и  
(b) первая заявка не является выделенной заявкой на патент на инновацию, 
описанный в статье 79C, —  
заявитель может подать дополнительную полную заявку на патент на 
изобретение, раскрытое в спецификации, поданной в связи с первой заявкой.  

2). Дополнительная полная заявка:  
(a) должна быть подана в соответствии с правилами, установленными для 
целей настоящего подраздела; и  
(b) должна содержать предписанные сведения.  

3). Дополнительная полная заявка может быть подана только в течение периода:   
(a) начинающегося со дня подачи первой заявки; и  
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(b) заканчивающегося при наступлении любого из следующих событий:   
(i)  истечение срока действия первой заявки;  
(ii)  отказ в удовлетворении первой заявки;   
(iii) отзыв первой заявки;   
(iv) истечение периода, установленного правилами для целей 

настоящего подпункта». 

81. Статья 64(2) закона «О патентах» предупреждает двойное патентование путем 
запрета на выдачу патента по стандартной заявке, если в ней заявлено изобретение, 
идентичное какому-либо изобретению, являющемуся объектом другого патента и 
созданному тем же изобретателем с той же датой приоритета.  Статья 64(2) гласит:   

«Если: 

(a) заявка на стандартный патент содержит формулу изобретения, 
идентичного изобретению, являющемуся объектом какого-либо патента и 
созданному тем же изобретателем; и 

(b) соответствующая(-ие) формула(-ы) в каждой из полных спецификаций 
имеет(-ют) одинаковую(-ые) дату(-ы) приоритета, — 

 выдача стандартного патента по такой заявке невозможна. 

Принципы толкования и процедурный подход  

82. Для подачи выделенной заявки основная заявка должна удовлетворять нескольким 
условиям.  В частности, это может быть либо заявка на стандартный патент или патент на 
инновацию, либо более ранняя выделенная заявка.  Кроме того, она может происходить от 
заявки, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT), но не может 
являться предварительной заявкой.  Важно, что на момент подачи выделенной заявки 
основная заявка должна по-прежнему находиться на рассмотрении и не должна быть 
просрочена, отклонена или отозвана36.  

83. Сама выделенная заявка должна удовлетворять другим специфическим критериям.  
Она должна содержать по крайней мере одну формулу, четко и в достаточном объеме 
раскрытую в основной заявке, которая позволяла бы специалисту в соответствующей 
области осуществить изобретение.  Кроме того, выделенная заявка должна подаваться 
от имени того же заявителя(-ей), что и основная, но может содержать упоминание других 
изобретателей.  Допустимо, если выделенная заявка происходит от двух или более 
отдельных основных заявок.  Наконец, выделенная заявка должна быть подана не 
позднее чем через три месяца с даты объявления о принятии основной заявки — в 
зависимости от текущего статуса основной заявки37. 

84. Ни одно из положений не предусматривает возможности подачи выделенной заявки 
после того, как основная заявка уже завершилась выдачей патента.  Для того чтобы 
преобразовать существующую заявку в выделенную заявку до или во время экспертизы, 
заявитель имеет право изменить ходатайство о выдаче патента в соответствии со 
статьей 104 закона «О патентах».  Однако в таких случаях действуют определенные 
ограничения.  В частности, изменение с целью преобразования заявки не допускается: 
если основная заявка была подана позднее заявки, которую планируется преобразовать; 
если заявка, которую планируется преобразовать, уже была принята или если 
изначальный допустимый срок подачи выделенной заявки истек.  Кроме того, в 
ходатайстве о выдаче патента должно быть четко указано, что заявка является 

 
36  См. комментарии, полученные от Австралии в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
37  Там же. 
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выделенной в соответствии со статьей 79B, и должен быть указан номер основной 
заявки38. 

85. Статья 64(2) закона «О патентах» запрещает двойное патентование, не допуская 
выдачу стандартного патента по заявке на изобретение, идентичное другому 
изобретению, для которого уже выдан патент тому же изобретателю с той же датой 
приоритета.  Этот запрет в равной степени применяется к выделенным заявкам и их 
соответствующим основным заявкам, а также к не связанным между собой заявкам.  
Точно так же возражения при рассмотрении патентов на инновации в соответствии со 
статьей 101B распространяются как на выделенные, так и на не связанные между собой 
заявки39. 

86. Кроме того, основанная на Договоре о патентной кооперации (PCT) заявка, в 
которой указана Австралия, может служить основной заявкой для выделенной заявки 
независимо от того, начался ли национальный этап ее рассмотрения в Австралии. 
Однако это актуально лишь при условии, что основанная на PCT заявка по-прежнему 
находится на рассмотрении на момент подачи выделенной заявки, то есть она не была 
просрочена или отозвана, а если такая заявка уже находится на национальном этапе — 
при условии, что она не была отклонена40. 

87. В Австралии соответствие требованию о наилучшем способе оценивается исходя из 
знаний заявителя на момент подачи полной спецификации.  Если впоследствии 
заявитель обнаруживает более совершенный способ, ему не нужно вносить изменения в 
спецификацию.  В недавнем решении австралийского суда было разъяснено, что в 
контексте выделенных заявок датой, имеющей значение для оценки «элемента знаний» о 
наилучшем способе осуществления изобретения, является дата подачи самой ранней 
полной спецификации в семействе патентов, а не дата подачи выделенной заявки41.  

Беларусь 

Правовая база 

88. В Беларуси разделение патентных заявок и проблемы двойного патентования 
регулируются пунктом 8 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года 
«О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы», который 
гласит: 

«Если заявки на идентичные изобретения и (или) полезные модели либо заявки на 
идентичные промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем и имеют 
одну и ту же дату приоритета, то патент может быть выдан только по одной заявке, 
которая будет им выбрана». 

89. Более детальные указания приводятся в главе 451 Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2011 года № 119 «Об утверждении 
Положения о порядке составления заявки на выдачу патента на изобретение, проведения 
по ней экспертизы и принятия решения по результатам экспертизы»:  

5341. Если установлено соответствие заявленного изобретения всем условиям 
патентоспособности, но имеется другая заявка на идентичное изобретение (при 
этом другая заявка не отозвана, а если по ней было принято решение об отказе в 

 
38  Там же. 
39  Там же. 
40  Там же. 
41  IP Australia, Patent Manual of Practice and Procedure, ‘5.6.7.5 Best method’ ; The NOCO Company v Brown 

and Watson International Pty Ltd [2025] FCA 887. 
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выдаче патента в соответствии с пунктом 5 статьи 19 или пунктом 3 статьи 21 
Закона — пропущенный заявителем срок восстановлен) с такой же датой 
приоритета, то патентный орган уведомляет заявителей данных заявок, что в 
соответствии с пунктом 8 статьи 16 Закона патент может быть выдан только по 
одной заявке, определенной соглашением между заявителями. 

5342. В случае, если совпадают даты приоритета идентичных изобретения и 
полезной модели по заявкам одного и того заявителя, по заявке на полезную 
модель уже выдан патент и он действует, заявитель уведомляется о том, что 
решение о выдаче патента по заявке на идентичное изобретение может быть 
принято только при условии подачи в патентный орган обладателем патента на 
полезную модель в трехмесячный срок с даты направления уведомления заявления 
о прекращении его действия. 

5343. Идентичность изобретений устанавливается на основании формул, в 
отношении которых получен вывод о соответствии изобретения условиям 
патентоспособности, а идентичность изобретения и полезной модели — на 
основании формулы изобретения, в отношении которой получен вывод о 
соответствии изобретения условиям патентоспособности, и формулы полезной 
модели, с которой выдан патент. 

Принципы толкования и процедурный подход 

90. В случае подачи нескольких патентных заявок на идентичные изобретения, 
полезные модели или промышленные образцы одним и тем же заявителем с одинаковой 
датой приоритета патентное ведомство уведомляет заявителя о том, что патент может 
быть выдан только по одной из поданных заявок42. 

91. В течение трех месяцев с момента получения такого уведомления заявитель 
должен указать, по какой именно заявке следует продолжить производство для выдачи 
патента.  После того как принимается решение о выдаче патента по выбранной заявке 
все авторы (то есть изобретатели), названные в данных заявках, указываются в качестве 
соавторов.  Если заявитель не предоставляет ответ в трехмесячный срок, патентное 
ведомство выносит решение об отказе в выдаче патента по соответствующим заявкам43. 

92. С точки зрения патентного ведомства Беларуси случаем двойного патентования 
изобретений или полезных моделей является ситуация, в которой содержание 
независимых друг от друга формул идентично.  Если независимые друг от друга 
патентные формулы (или одна из них) имеют характеристики, описанные с помощью 
альтернативных концепций, изобретения или полезные модели признаются идентичными, 
когда как минимум одна концепция в таких формулах описана идентичной совокупностью 
характеристик44.  

Бразилия 

Правовая база 

93. В Бразилии разделение патентных заявок регулируется статьями 26, 27 и 28 закона 
«О промышленной собственности» № 9279 от 14 мая 1996 года, которые гласят:   

«Статья 26. Патентная заявка может до окончания рассмотрения быть разделена по 
инициативе органа, ее рассматривающего, 

 
42  См. комментарии, полученные от Республики Беларусь в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
43  Там же. 
44  Там же. 
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или по ходатайству заявителя на две или более заявок при условии, что 
выделенная заявка: 

I. содержит конкретную ссылку на основную заявку; и 
II. не превышает объем объекта, раскрытого в основной заявке. 

Пункт единственный. Ходатайство о разделении, не соответствующее положениям 
настоящей 
статьи, будет оставлено без движения. 

Статья 27. Выделенные заявки сохраняют дату подачи основной заявки 
и ее право приоритета, если таковое имеется. 

Статья 28. Каждая выделенная заявка сопряжена с обязанностью по уплате 
соответствующих 
пошлин. 

94. В сентябре 2024 года Национальный институт промышленной собственности 
Бразилии (INPI) повторно опубликовал два постановления, которые, среди прочего, 
касаются административного порядка рассмотрения выделенных заявок, изменив 
толкование термина «окончание рассмотрения» в статье 26 закона «Об 
интеллектуальной собственности»:   

— Постановление INPI/DIRPA № 16 от 2024 года «Руководство по рассмотрению 
патентных заявок» (блок I), в частности пункт 3.133, который гласит:   

«3.133. Для целей статьи 26 закона «Об интеллектуальной 
собственности» заявка, поданная первой, считается „основной заявкой“.  
Заявка может быть разделена по ходатайству заявителя до окончания 
рассмотрения в первой инстанции.  Это временно́е ограничение не 
распространяется на случаи разделения заявки по инициативе INPI (ex 
officio).  Ходатайства о разделении уже выделенных заявок не принимаются. 

— Постановление INPI/DIRPA № 14 от 29 августа 2024 года «Общие 
процессуальные правила по поводу толкования и соблюдения положений закона 
„Об интеллектуальной собственности“ в отношении спецификаций, касающихся 
формы и содержания патентных заявок и дополнительных свидетельств».  В 
частности, статьи 50 и 63 определяют термин «окончание рассмотрения» 
следующим образом:   

«Ст. 50.  Патентная заявка может быть разделена только до даты окончания 
рассмотрения первоначальной заявки в первой инстанции, то есть до даты 
публикации решения о выдаче,  
отказе или окончательном оставлении без движения. 

§ 1. Первая поданная заявка считается «основной заявкой». 
§ 2. Несвоевременные ходатайства о разделении будут оставлены без 
движения в соответствии с первым предложением настоящей статьи. 
§ 3. Ходатайство о разделении заявки, которая уже была разделена, 
будет оставлено без движения. 
§ 4. Содержание первого предложения настоящей статьи не 
распространяется на случаи разделения патентной заявки по инициативе 
ведомства. 
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Ст. 63.  Для целей статей 26 и 31 закона «Об интеллектуальной 
собственности» датой окончания рассмотрения в первой инстанции следует 
считать дату публикации в Вестнике промышленной собственности Бразилии 
(RPI) решения о выдаче, отклонении или окончательном оставлении без 
движения. 

Пункт единственный. Срок, установленный в первом предложении настоящей 
статьи, не применяется к разделению патентной заявки по инициативе 
ведомства. 

95. В бразильском законе «Об интеллектуальной собственности» нет специальной 
статьи, которая бы вводила запрет двойного патентования. Несмотря на это, в ситуации 
двойного патентования возможно вынесение отказа на основании статьи 6 закона «Об 
интеллектуальной собственности».  Статья 6 гласит:  

«Автору изобретения или полезной модели гарантируется право на получение 
патента, который обеспечивает ему право собственности на условиях, 
установленных настоящим законом». 

Принципы толкования и процедурный подход  

96. Для целей статьи 26 закона «Об интеллектуальной собственности» заявка, 
поданная первой, считается «основной заявкой» и может быть разделена на две или 
более заявок только до окончания процедуры рассмотрения (процедура первой 
инстанции)45. 

97. В Бразилии выделенная заявка может быть подана добровольно или с целью 
преодоления возражения об отсутствии единства изобретения, выдвинутого в ходе 
экспертизы по существу.  Выделенная заявка может быть подана до даты публикации 
решения о выдаче, отклонении или окончательном оставлении без движения 
первоначальной заявки.  Под «датой публикации» решения здесь подразумевается дата 
публикации в Вестнике промышленной собственности Бразилии (RPI).  Эти временны́е 
ограничения не распространяются на выделенные заявки, созданные по инициативе INPI 
в ходе экспертизы первоначальной заявки по существу.  Подача ходатайства о 
разделении выделенной заявки не допускается.  Выделенная заявка считается 
независимой от основной заявки, несмотря на то, что они имеют одинаковую дату подачи 
или дату приоритета.  В ходе экспертизы по существу патентный эксперт проверяет, 
превышает ли объект, содержащийся в выделенной заявке, объем объекта, раскрытого в 
основной патентной заявке (пункт II статьи 26 закона «Об интеллектуальной 
собственности»).  Объем выделенной заявки не может превышать объем объекта, 
раскрытого в основной заявке.  Если этот критерий соблюден, экспертиза по существу 
продолжается.  В противном случае выделенная патентная заявка остается без 
движения46. 

98. Кроме того, если ходатайство о подаче выделенной заявки подается позже даты 
ходатайства о рассмотрении первоначальной заявки, патентный эксперт должен 
проверить, соответствует ли выделенная заявка положениям ст. 32 закона «Об 
интеллектуальной собственности», касающимся добровольного внесения изменений, как 
это определено в документе «Руководство INPI относительно применимости положений 
статьи 32 закона „Об интеллектуальной собственности“ при рассмотрении патентных 
заявок» (Резолюция INPI/DIRPA № 93 2013 года), в частности в пунктах 2.6, 2.7 и 3.3 этого 
документа. Объект заявки, выделенной из основной заявки, по своему объему не может 

 
45  См. комментарии, полученные от Бразилии в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
46  Там же. 
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превышать объем объекта основной заявки.  Вопросы, касающиеся требований 
относительно патентоспособности и двойной охраны выделенных заявок, 
рассматриваются в ходе процедуры экспертизы по существу на основе Руководства INPI 
по экспертизе патентных заявок, блоки I и II47. 

99. Для того чтобы избежать двойного патентования при подаче выделенной заявки, 
заявитель должен исключить из объекта заявки ту часть, которая фигурирует в 
первоначальной заявке.  Простое копирование части объекта, заявленного в основной 
заявке, при составлении выделенной заявки фактически представляет собой «умножение 
патентной заявки», а не ее разделение в смысле статьи 26 закона «Об интеллектуальной 
собственности».  Вопрос о том, заявляет ли выделенная заявка тот же объект (частично 
или полностью), что и основная заявка, не проверяется до начала процедуры экспертизы.  
Эксперт проверяет выделенную заявку на предмет двойного патентования (двойной 
охраны) путем сравнения формулы изобретения в ней с формулой изобретения в 
первоначальной патентной заявке, а также с формулами изобретения других выделенных 
заявок, если таковые имеются.  Если эксперт выявляет попытку обеспечения двойной 
охраны, ходатайство о подаче выделенной заявки отклоняется, поскольку та не 
соответствует положениям статьи 6 закона «Об интеллектуальной собственности»48. 

100. В случае если в выделенной заявке заявлен более узкий предмет, чем заявленный 
в основной заявке, она будет отклонена, поскольку не соответствует положениям статьи 6 
закона «Об интеллектуальной собственности» (двойная охрана): более широкий объект, 
заявленный в основной заявке, уже включает в себя более узкий предмет, заявленный в 
выделенной заявке.  С другой стороны, альтернативная реализация изобретения может 
быть исключена из набора пунктов формулы изобретения первоначальной заявки, чтобы 
ее можно было заявить в выделенной заявке, даже если такая альтернативная 
реализация имеет тот же изобретательский замысел, что и объект, заявленный в 
первоначальной патентной заявке.  Если выделенная заявка содержит только объект, 
который уже был рассмотрен и отклонен в ходе экспертизы по существу первоначальной 
патентной заявки, она будет отклонена на тех же правовых основаниях, что и 
первоначальная патентная заявка49. 

101. В последние годы Национальный институт промышленной собственности Бразилии 
(INPI) наблюдает значительный рост числа случаев добровольной подачи выделенных 
патентных заявок, особенно в стратегических областях технологий.  По мнению INPI, 
многие из таких выделенных заявок не представляют собой акт подлинного разделения 
объекта первоначальной заявки, а скорее повторяют первоначальную заявку целиком или 
частично.  Данная тенденция привела к ненужному увеличению нагрузки на патентное 
ведомство, усугубив задержки в рассмотрении поданных заявок.  Данные INPI 
показывают, что выделенные заявки преимущественно подаются в таких секторах, как 
фармацевтика, биофармацевтика, биотехнологии, электроника, агрохимия и 
телекоммуникации.  После устойчивого роста числа таких заявок, который начался в 2018 
году и достиг пика в 2020-м, в последние годы наблюдается его постепенное снижение, 
однако общий объем выделенных заявок остается значительным.  Исследования причин 
роста выявили ряд стратегий, которые реализуют заявители, подавая выделенные 
заявки.  К таким стратегиям относятся использование выделенных заявок для 
затягивания дискуссий по спорным вопросам экспертизы, создание возможности 
заключать эксклюзивные лицензионные соглашения на одно и то же изобретение с 
несколькими лицензиатами, а также попытки повлиять на результаты экспертизы 
патентов путем вовлечения в процесс нескольких экспертов.  Среди других выявленных 
проблемных практик — искусственное расширение патентных портфелей для улучшения 

 
47  Там же. 
48  Там же. 
49  Там же. 
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позиции в ходе переговоров о роялти в рамках патентных фондов, инициирование 
нескольких исков о нарушении патентных прав через разных правопреемников, а 
ранее — и продление срока действия патентов за счет затягивания процедуры 
рассмотрения заявок50. 

102. По мнению INPI, неизбирательная подача выделенных заявок представляет собой 
значительную угрозу для конкуренции, поскольку ожидающие рассмотрения выделенные 
заявки создают правовую неопределенность, которая может несправедливо ограничивать 
вывод новых продуктов на рынок.  В фармацевтической промышленности этот прием 
вызывает особенно острые проблемы — задержку вывода дженериков на рынок и 
снижение доступности медицинской помощи для населения.  Подобная ситуация 
наблюдается отнюдь не только в Бразилии — аналогичные проблемы возникают в 
различных патентных юрисдикциях по всему миру.  В рамках противодействия этой 
проблеме INPI повысил уровень прозрачности административных процедур и 
эффективность работы с выделенными заявками.  Были приняты в том числе следующие 
новые меры: публичное объявление о выделенных заявках в официальном вестнике INPI, 
обязательное детальное отслеживание изменений в формуле изобретения при 
сравнении первоначальной и выделенной заявок, а также корректировка формулы в 
первоначальной заявке во избежание дублирования в выделенных заявках.  Кроме того, 
предпринимаются усилия для того, чтобы выделенные и основные заявки попадали на 
рассмотрение к одному и тому же эксперту, а сроки рассмотрения были 
синхронизированы с целью одновременного или почти одновременного принятия 
решений по таким заявкам.  Эти административные усовершенствования направлены на 
снижение риска стратегических злоупотреблений, оптимизацию процесса экспертизы и 
содействие честной конкуренции в рамках патентной системы Бразилии51. 

Китай 

Правовая база 

103. В отношении сроков и требований к выделенным заявкам правило 48 инструкции по 
применению Закона «О патентах» Китайской Народной Республики определяет 
следующее: 

«Если патентная заявка включает в себя два или более изобретения, две или более 
полезные модели или два или более промышленных образца, заявитель имеет 
право до истечения срока, указанного в пункте 1 правила 60 настоящей инструкции, 
подать в Управление по патентам Государственного совета КНР ходатайство о 
разделении; однако, если патентная заявка уже была отклонена, отозвана или 
считается отозванной, ходатайство о разделении подать невозможно. 

104. Кроме того, правило 49 предусматривает, что: 

«выделенная заявка, поданная в соответствии с правилом 48 настоящей 
инструкции, может сохранить дату подачи и, если в ее отношении заявлен 
приоритет, дату приоритета первоначальной заявки при условии, что выделенная 
заявка не превышает объем сведений, раскрытых в первоначальной заявке. 

105. Более подробное описание субстантивных и процессуальных требований к 
добровольному разделению патентных заявок заявителями содержится в части I, главе 5, 
разделе 5.1.1 документа «Руководство по экспертизе патентов, 2023 год». 

 
50  Там же. 
51  Там же. 
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Принципы толкования и процедурный подход 

106. В Китае подача выделенной заявки невозможна, если патентная заявка была 
отклонена, отозвана или сочтена отозванной.  Выделенная заявка может сохранить дату 
подачи и, если в ее отношении заявлен приоритет, дату приоритета первоначальной 
заявки при условии, что выделенная заявка не превышает объем сведений, раскрытых в 
первоначальной заявке.  Выделенная заявка должна пройти все процедуры, 
предусмотренные положениями закона «О патентах» и инструкции по его применению.  
Номер и дата подачи первоначальной заявки должны быть отражены в ходатайстве о 
подаче выделенной заявки52. 

Колумбия 

Правовая база 

107. Разделение заявок предусмотрено статьей 36 Решения № 486 Комиссии Андского 
сообщества «Об установлении общих положений в области промышленной 
собственности» (от 14 сентября 2000 года), в которой говорится:   

«Заявитель может на любом этапе рассмотрения разделить свою заявку на две или 
более выделенных заявок, но ни одна из них не может подразумевать какого-либо 
расширения охраны, которая относится к информации, раскрытой в первоначальной 
заявке.  

Компетентное национальное ведомство на любом этапе рассмотрения может 
потребовать от заявителя разделить заявку, если та не соответствует критерию 
единства изобретения.   

Любая выделенная заявка имеет ту же дату подачи и, в соответствующих случаях, 
ту же дату приоритета, что и первоначальная заявка.  

В случае заявления множественного или частичного приоритета заявитель или 
компетентное национальное ведомство указывают дату или даты приоритета, 
относящиеся к объекту, который должен быть охвачен каждой из выделенных 
заявок. 

Для целей разделения заявки заявитель должен подать документы, которые могут 
быть потребоваться для создания соответствующих выделенных заявок.   

108. Выделенные заявки на патент, находящийся на рассмотрении, не должны 
подразумевать какого-либо расширения охраны, которая относится к информации, 
раскрытой в первоначальной заявке — в соответствии со статьей 34 Решения. 

Принципы толкования и процедурный подход 

109. Разделение рассматриваемой заявки на патент может быть запрошено до тех пор, 
пока заявка находится на рассмотрении.  В Колумбии заявка на патент считается 
находящейся на рассмотрении до тех пор, пока по ней не будет принято окончательное 
решение, будь то решение о выдаче, отказе или любое другое решение, которое 
завершает процедуру или делает продолжение рассмотрения невозможным.  Если 
заявление о разделении подается после того, как было принято окончательное решение, 
выделенная заявка считается ходатайством о разделении патента.  Разделение заявки 
подразумевает, что одна заявка отделяется от другой и новая заявка рассматривается 
отдельно от первоначальной.  В результате появляются две отдельные заявки, каждая со 

 
52  См. комментарии, полученные от Китая в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
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своим объектом и отдельным патентным производством.  Разделение патентной заявки 
не должно приводить к расширению объекта, раскрытого в первоначальной заявке; 
выделенные заявки, не отвечающие этому требованию, к рассмотрению не принимаются 
53. 

110. Заявитель, желающий создать выделенную заявку, должен выполнить формальные 
процессуальные требования, в частности подать саму заявку, уплатить соответствующие 
пошлины и предоставить необходимые сопроводительные документы в соответствии с 
национальными правилами, установленными компетентным ведомством.  Если поданная 
выделенная заявка не удовлетворяет этим требованиям, компетентное национальное 
ведомство просит заявителя внести необходимые исправления.  Если заявитель не 
устраняет указанные недостатки, выделенная заявка считается отозванной, а 
ходатайство о разделении отменяется.  Подача выделенной заявки не влияет на процесс 
рассмотрения первоначальной (основной) заявки.  В Колумбии установлены руководящие 
принципы рассмотрения выделенных заявок с учетом того, на какой стадии находится 
производство по соответствующей основной заявке на момент подачи выделенной54. 

111. В целях предотвращения двойного патентования формула изобретения, заявленная 
в выделенной заявке, не может охватывать точно такой же объект, что и формула, 
заявленная в основной заявке.  Если от одной основной заявки происходит несколько 
выделенных заявок, объект каждой выделенной заявки должен отличаться.  Кроме того, 
основная и выделенная заявки должны содержать одинаковое описание/спецификацию55. 

112. Опыт колумбийского патентного ведомства указывает на то, что существует риск 
неправомерного использования выделенных заявок заявителями, чьи намерения могут 
противоречить применимым нормам.  В таких случаях требуется принятие правовых и 
административных мер.  Сложности возникают в тех случаях, когда заявители подают 
выделенные заявки, осознавая, что эти заявки содержат несколько групп изобретений, 
которые не обладают свойством единства.  В таком случае компетентное ведомство 
должно выпустить новые ходатайства, вновь указав на отсутствие единства в 
выделенных заявках.  Подобная ситуация может привести к повторному разделению 
выделенных заявок, что влечет за собой неоправданное затягивание процедур, 
дополнительную административную нагрузку на патентное ведомство и искусственное 
расширение патентных портфелей56. 

Чешская Республика 

Правовая база 

113. В Чешской Республике разделение патентных заявок регулируется разделом 13 
Указа № 550/1990 Coll. «О порядке действий в вопросах изобретений и промышленных 
образцов» в сочетании с разделом 26(1) Закона № 527/1990 Coll. «Об изобретениях и 
рационализаторских предложениях» (закон «О патентах»). 

114. Согласно пункту 1 этой нормы, если Ведомство по промышленной собственности 
устанавливает, что патентная заявка не отвечает требованию о единстве изобретения, 
заявителю предлагается устранить этот недостаток в течение определенного срока.  
Выделенные патентные заявки сохраняют право приоритета первоначальной заявки, 
если они поданы в течение трех месяцев с даты устранения заявителем упомянутого 
недостатка путем подачи исправленных документов заявки, охватывающей только один 

 
53  См. комментарии, полученные от Колумбии в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
54  Там же. 
55  Там же. 
56  Там же. 
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объект.  Кроме того, заявители могут добровольно, по собственной инициативе, 
разделить свою заявку в любое время до даты выдачи патента. 

115. В соответствии с пунктом 2, если основная заявка разделяется после начала полной 
экспертизы, выделенная заявка автоматически считается заявкой, по которой подано 
ходатайство о полной экспертизе.  

116. Пункт 3 предусматривает, что административные пошлины за выделенные заявки 
определяются в соответствии с процессуальным статусом первоначальной заявки на 
момент разделения.   

117. Статья 35 закона «О патентах» служит для предотвращения двойного патентования 
одного и того же изобретения. Согласно ей, если подано более одной заявки на 
изобретение и эти заявки относятся к одному и тому же объекту, может быть выдан 
только один патент. 

Принципы толкования и процедурный подход 

118. В Чешской Республике заявители могут добровольно разделить патентную заявку 
по своему усмотрению в любой момент в ходе экспертизы — до даты выдачи патента.  
Для того чтобы выделенные заявки сохранили приоритет основной заявки, разделение 
должно быть обусловлено соответствующими причинами, такими как отсутствие единства 
изобретения.  В таких случаях заявители должны обеспечить, чтобы объем выделенной 
заявки не превышал объема сведений, раскрытого в первоначальной заявке.  Если 
Ведомство по промышленной собственности выявляет отсутствие единства изобретения, 
оно должно четко определить недостаток, конкретно перечислив затронутые пункты 
формулы изобретения, и предоставить обоснование того, почему объект не 
соответствует требованиям о единстве изобретения.  Если какие-либо возражения 
относительно патентоспособности способствуют или обусловливают отсутствие единства 
изобретения, Ведомство одновременно сообщает об этих возражениях заявителю57. 

119. Если в Чешской Республике до публикации первой заявки независимо друг от друга 
подано несколько патентных заявок на один и тот же объект, ведомство выдаст патент на 
заявку с самой ранней датой приоритета. Затем ведомство отклонит остальные заявки.  
Если первоначальная патентная заявка уже была опубликована, выделенные из нее 
заявки повторно не публикуются.  Кроме того, заявители обязаны уплатить 
административные пошлины за выделенные заявки, соответствующие процессуальному 
статусу первоначальной заявки на момент ее разделения.  При подаче одной или 
нескольких выделенных заявок могут возникнуть и несколько заявок в отношении одного 
и того же объекта. Поэтому необходимо убедиться в том, что объем и содержание 
патентных формул выделенных заявок не идентичны объему и содержанию формулы 
первоначальной заявки (т. е. они не должны совместно охранять один и тот же объект).  
Формулы изобретения первоначальной заявки и выделенных заявок (или нескольких 
выделенных заявок) следует существенно скорректировать, чтобы избежать 
дублирования.  Однако на практике может возникнуть очень редкая ситуация, когда две 
заявки на один и тот же объект, независимо созданные двумя изобретателями, подаются 
в ведомство в один и тот же день.  В таком случае обе заявки будут иметь одинаковое 
право приоритета, т. е. одинаковую дату приоритета. Если две заявки с одинаковой датой 
подачи поступают от двух разных заявителей, каждая из них должна быть рассмотрена 
так, как если бы другая не существовала. В практическом смысле данная ситуация 
представляет собой редкий случай, когда двойное патентование предотвратить 
невозможно58. 

 
57  См. комментарии, полученные от Чешской Республики в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
58  Там же. 
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Доминиканская Республика 

Правовая база 

120. В Доминиканской Республике добровольное разделение патентных заявок 
регулируется статьей 18 «Разделение заявки» закона «О промышленной собственности», 
в которой указано следующее: 

 
(1) Заявитель может разделить заявку на две или более выделенных заявок, но ни 
одна из выделенных заявок не может превышать объем информации, раскрытой в 
первоначальной заявке. 
 
(2) Каждой выделенной заявке присваивается дата подачи первоначальной заявки. 
 
(3) За подачу каждой выделенной заявки уплачивается соответствующая пошлина, 
при этом сумма пошлины, уплаченной за первоначальную заявку, учитывается в 
счет последующей уплаты. 

Принципы толкования и процедурный подход 

121. В Доминиканской Республике заявители могут добровольно подавать выделенные 
патентные заявки при условии, что те не превышают объем объекта, первоначально 
раскрытого в основной заявке.  Каждая выделенная заявка сохраняет первоначальную 
дату подачи исходной заявки.  Заявители обязаны уплачивать стандартные пошлины за 
подачу патентной заявки по каждой выделенной заявке, хотя пошлины, уплаченные 
ранее за первоначальную заявку, учитываются соответствующим образом при 
последующей уплате.  Другими словами, при подаче выделенной заявки и 
соответствующем появлении двух отдельных заявок, необходимо уплатить только один 
дополнительный комплект пошлин, поскольку пошлины за первоначальную заявку уже 
были уплачены59 

122. Добровольные выделенные заявки проходят ту же процедуру экспертизы по 
существу, что и первоначальные заявки.  Кроме того, эксперт может потребовать от 
заявителя разделить патентную заявку, если будет установлено, что в ней отсутствует 
единство изобретения.  В таких случаях эксперт явно указывает на отсутствие единства 
изобретения и просит заявителя решить эту проблему путем подачи одной или 
нескольких выделенных заявок60. 

Сальвадор 

Правовая база 

123. В Сальвадоре добровольное разделение патентных заявок регулируется статьями 
214 и 260 закона «Об интеллектуальной собственности». 

124. Статья 214 касается принципа единства изобретения и причин разделения.  В 
соответствии со статьей 214:  

«Патентная заявка должна относиться к одному изобретению или к группе 
связанных изобретений, образующих единый изобретательский замысел.  Если 
заявка содержит несколько изобретений, которые не имеют существенной 

 
59  См. комментарии, полученные от Доминиканской Республики в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
60  Там же. 
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технической связи друг с другом, заявитель может разделить ее на две или более 
выделенные заявки». 

125. Статья 260 определяет конкретные требования и ограничения для выделенных 
заявок: 

⎯ «Выделенная заявка должна содержать полное описания, формулу и чертежи 

для каждого отдельного изобретения. 

⎯ Нет необходимости повторно подавать документы, касающиеся права 
приоритета, переуступки прав или доверенностей, если они уже содержатся в 
первоначальной заявке. 

⎯ В выделенную заявку не могут быть включены дополнительные объекты, и в 
ней не может быть расширен объем первоначального изобретения. 

⎯ Изобретение, заявленное в выделенной заявке, должно отличаться от 
изобретения, содержащегося в основной заявке или в других выделенных 
заявках. 

⎯ В целях предотвращения чрезмерной и злонамеренной фрагментации процесса 
выдачи патентов дальнейшее деление других выделенных заявок не 
допускается. 

⎯ Если выделенная заявка не соответствует вышеуказанным требованиям, за ней 
не признаётся дата подачи основной заявки.  Вместо этого датой подачи 

считается ее собственная дата подачи, и право приоритета, таким образом, не 
применяется. 

 

Принципы толкования и процедурный подход  

126. Заявители в Сальвадоре могут добровольно разделить свои патентные заявки, если 
будет установлено, что в одной заявке содержится несколько различных изобретений, что 
нарушает принцип единства изобретения.  Такое разделение может быть произведено 
либо по инициативе заявителя, либо по запросу компетентного ведомства 
интеллектуальной собственности.  Выделенные заявки должны строго соответствовать 
первоначальному объему раскрытия информации, не вводя новых объектов и не 
расширяя первоначально запрошенный объем охраны.  Каждая выделенная заявка 
должна быть полной, содержать собственное описание, формулу изобретения и 
необходимые чертежи, четко отличающиеся от объекта первоначальной заявки или 
любой другой выделенной заявки, полученной на ее основе61. 

127. Согласно позиции Института интеллектуальной собственности Сальвадора 
требование о том, чтобы выделенные заявки не расширяли первоначальный объем 
раскрытия информации, необходимо для обеспечения прозрачности и предотвращает 
«вечнозеленые патенты» — попытки заявителей продлить срок действия патента путем 
стратегического разделения заявок62. 

Эстония 

Правовая база 

128. В Эстонии разделение патентных заявок регулируется в первую очередь законом 
«О патентах», в частности разделами 9(2), 11(4), 21(3), 42(10) и 50(2), который 

 
61  См. комментарии, полученные от Сальвадора в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
62  Там же. 
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дополняется разделом 66(2) Постановления Министра юстиции Эстонии, касающимся 
содержания и формата патентных заявок. 

129. Согласно статье 9(2) закона «О патентах» выделенные патентные заявки можно 
подать в течение шести месяцев после завершения рассмотрения первоначальной 
патентной заявки. 

130. В соответствии со статьей 21(3) закона «О патентах» датой подачи выделенной 
заявки считается дата подачи первоначальной патентной заявки. 

131. В соответствии с разделом 11(4) закона «О патентах» приоритет для патентной 
заявки, выделенной из более ранней патентной заявки, устанавливается (если заявлен 
приоритет) на основании даты приоритета более ранней патентной заявки. 

132. Статья 42(10) закона «О патентах» предусматривает, что при подаче выделенной 
патентной заявки заявитель должен в течение двух месяцев с фактической даты подачи 
выделенной заявки в Патентное ведомство уплатить государственные пошлины за все 
предыдущие годы действия патента, учитывая, что дата подачи первоначальной 
патентной заявки является базовой отметкой для расчета срока действия выделенной 
патентной заявки. 

133. В соответствии с разделом 50(2) закона «О патентах» отзыв патента может быть 
осуществлен в течение девяти месяцев с даты публикации уведомления о его выдаче, 
если изобретение, защищенное патентом, в том числе изобретение, выделенное из 
первоначальной патентной заявки, не соответствует объекту, раскрытому в 
первоначальной патентной заявке. 

134. Кроме того, двойное патентование прямо запрещено в соответствии с разделом 
66(2) Постановления Министра юстиции Эстонии, где от заявителей требуется удалить из 
первоначальной заявки любые части описания и пункты формулы, которые более не 
являются необходимыми для характеристики сохраненного в заявке изобретения. 

Принципы толкования и процедурный подход  

135. В Эстонии подача выделенной патентной заявки может быть инициирована либо 
добровольно заявителем, либо по ходатайству Патентного ведомства — если выявлено 
отсутствие единства изобретения.  В обоих случаях общий порядок патентного 
производства и требования остаются неизменными.  Выделенная патентная заявка 
наследует дату подачи и, если таковой заявлен, дату приоритета первоначальной 
патентной заявки.  Заявители должны обеспечить своевременную уплату 
соответствующих государственных пошлин за все предыдущие годы действия патента, 
рассчитанных на основе даты подачи первоначальной заявки.  В целях соблюдения 
запрета на двойное патентование заявители должны внести изменения в 
первоначальную заявку, удалив из нее части описания и пункты формулы, которые 
относятся исключительно к объекту, заявленному в выделенной заявке.  Необходимо 
обеспечить четкое распределение пунктов формулы между первоначальной и 
выделенной заявками63. 

 
63  См. комментарии, полученные от Эстонии в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
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Франция 

Правовая база 

136. Во Франции добровольное разделение патентных заявок регулируется в первую 
очередь статьями L612-4, R612-34 и R612-35 Кодекса интеллектуальной собственности 
(КИС). 

137. Статья L612-4 устанавливает принцип единства изобретения: 

«Патентная заявка должна относиться только к одному изобретению или к группе 
изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий 
изобретательский замысел». 

Заявка, не соответствующая положениям предыдущего абзаца, должна быть 
разделена на выделенные заявки в установленный срок; датой подачи и, в 
зависимости от случая, датой приоритета выделенных заявок является дата или 
даты первоначальной заявки». 

138. Добровольное разделение патентных заявок осуществляется в порядке, 
установленном статьей R612-34: 

«До уплаты пошлин за выдачу патента и печать патентной спецификации заявитель 
может по собственной инициативе подать выделенные заявки, производные от его 
первоначальной патентной заявки». 

139. В статье R612-35 определены требования для подачи выделенных заявок, в том 
числе формальные критерии (статьи R612-3—R612-5), которые устанавливают общие 
требования для патентных заявок (по таким аспектам, как содержание заявки, 
соблюдение норм государственной политики, принципов общественной морали и 
обязанностей по уплате пошлин). 

Принципы толкования и процедурный подход 

140. В соответствии с положениями КИС и руководящими принципами Национального 
института интеллектуальной собственности Франции выделенные заявки сохраняют дату 
подачи и дату приоритета основной заявки.  Основная заявка может быть либо патентной 
заявкой, либо заявкой на полезную модель, но выделенные заявки сохраняют 
принадлежность к той же категории, что и основная заявка.  Каждая выделенная заявка, 
включая и основную заявку, может быть подразделена при условии, что объект таких 
последующих заявок не превышает объем объекта основной заявки.  Если 
присутствующие в выделенной заявке абзацы описания или элементы чертежей не были 
включены в основную заявку, заявителю предлагается удалить их из выделенной заявки. 
В противном случае такая заявка будет отклонена.  В частности, не допускается 
добавление или изменение абзацев с целью включения в текст описания новых пунктов 
формулы.  Если описание первой выделенной заявки имеет ограниченный характер, 
публикуется полное описание основной заявки, а ограниченное описание публикуется 
только после удовлетворения первой выделенной заявки64.  

141. В том, что касается формулы изобретения, возможны два сценария.  Первый: если 
выделенная заявка подается в течение периода, когда заявители могут по собственной 
инициативе вносить изменения в формулу в основной заявке, формулы в выделенных 
заявках не обязательно должны совпадать с формулой из основной заявки.  В них могут 
содержаться ранее не заявленные элементы, но только при условии, что они не 

 
64  См. комментарии, полученные от Франции в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
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превышают первоначальный объем раскрытия информации.  Второй: если разделение 
происходит после завершения периода, когда заявители могут по собственной 
инициативе вносить изменения в формулу, пункты формулы в выделенной заявке 
следует извлечь из формулы, содержащейся в основной заявке.  В таких ситуациях 
заявители имеют право удалять или урезать пункты формулы, но не могут заявить новые 
пункты формулы65. 

142. Начиная с 2011 года и до вынесения определения по делу Kubota, описанному 
ниже, во Франции существовала следующая практика: подача всех выделенных заявок в 
семействе, в том числе второго и последующих поколений, должна была осуществляться 
до уплаты пошлин за выдачу патента и печать спецификаций по самой первой основной 
заявке.  Однако после вынесения Кассационным судом решения от 30 августа 2023 года 
(т. н. определения по делу Kubota), где было разъяснено, что выделенные заявки второго 
поколения могут быть поданы до момента уплаты пошлин за выдачу патента и печать 
спецификаций по непосредственно предшествующей ей выделенной заявке, 
практический подход соответствующим образом изменился, благодаря чему текущая 
практика по этому вопросу во Франции стала в большей степени приближена к общей 
практике в Европе и более раннему французскому подходу, использовавшемуся до 2011 
года66. 

143. Кодекс интеллектуальной собственности Франции не содержит явного запрета на 
двойное патентование, возникающее в результате подачи выделенных заявок.  Ни одна 
статья нормативных документов не запрещает заявителю подать две выделенные заявки 
по одному и тому же объекту.  Таким образом, двойное патентование возможно даже 
между основными и последующими заявками.  Однако в последнем случае, хотя это и не 
является основанием для отклонения выделенной заявки, могут применяться положения 
R612-35 (2): «Заявитель имеет право выбирать, повторять ли в каждой выделенной 
заявке содержание первоначальной заявки, за исключением ситуации сведения формулы 
исключительно к объекту выделенной заявки». Тем не менее эти положения применяются 
только к отношениям между основной заявкой и выделенной заявкой, но не между двумя 
выделенными заявками, происходящими от одной и той же основной заявки.  Также стоит 
упомянуть, что Кассационный суд Франции 19 января 1988 года вынес решение по 
вопросам двойного патентования в более широком смысле.  Судьи посчитали, что в тех 
случаях, когда две заявки были поданы в один и тот же день (или имеют одну и ту же дату 
приоритета) одним и тем же лицом, патенты, полученные в результате указанных заявок, 
не будут конфликтовать друг с другом и могут существовать параллельно67.  

Германия 

Правовая база 

144. В Германии разделение патентных заявок регулируется разделом 39 закона «О 
патентах» (PatG), который гласит:  

(1) «Заявитель может разделить заявку в любое время.  О разделении объявляется в 
письменном виде.  Если о разделении сообщается после подачи ходатайства о 
проведении экспертизы (раздел 44), то отделяемая часть считается заявкой, в 
отношении которой подано ходатайство о проведении экспертизы.  Дата 
первоначальной заявки и любой заявленный в отношении нее приоритет остаются 
применимыми к каждой выделенной заявке».  
 

 
65  Там же. 
66  Там же. 
67  Там же. 
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(2) При подаче выделенной заявки за период до разделения уплачиваются те же 
пошлины, что и при подаче первоначальной заявки.  Это положение не относится к 
пошлине, уплачиваемой в соответствии с законом «О патентных издержках» за 
поиск, в значении раздела 43, если о разделении было заявлено до подачи 
ходатайства о проведении экспертизы (раздел 44), за исключением случаев, когда 
в отношении выделенной заявки также подано ходатайство в соответствии со 
статьей 43.  
 

(3) Если заявитель не подает документы, требуемые в соответствии с разделами 34, 
35, 35a и 36 для выделенной заявки, в течение трех месяцев после получения 
заявления о разделении или он не уплачивает пошлины по выделенной заявке в 
течение этого периода, заявление о разделении признаётся несуществующим. 

Принципы толкования и процедурный подход 

145. Особым требованием для разделения является статус основной заявки «на 
рассмотрении».  Согласно разделу 39 PatG заявитель может добровольно разделить 
заявку «в любое время», т. е. на любом этапе процедуры выдачи патента до тех пор, пока 
по основной заявке не будет вынесено окончательное решение, а именно на следующих 
этапах: сразу после подачи основной заявки (в том числе до подачи ходатайства о 
проведении экспертизы), во время экспертизы в отношении очевидных недостатков, в 
ходе отдельной процедуры поиска в соответствии с разделом 43 PagG, в ходе процедуры 
экспертизы, после решения об отклонении заявки или о выдаче патента Ведомством по 
патентам и товарным знакам Германии (DPMA) до истечения срока апелляции, в ходе 
апелляционного производства в Федеральном патентном суде (BPatG) до истечения 
срока апелляции, в ходе судебного апелляционного производства в Федеральном 
верховном суде (BGH)68. 

146. Действия, которые необходимо предпринять заявителю для осуществления 
разделения, описаны в разделе 39 PatG: подача заявления о разделении в письменной 
форме, уплата пошлин, подача документов для выделенной заявки.  Эти три требования 
не обязательно выполнять одновременно.  Требование об уплате пошлин и подаче 
документов возникает только после получения заявления о разделении.  В результате 
вышеописанных действий создается выделенная заявка, которая включает часть 
содержания, отделенную от первоначальной заявки.  По ней начинается новая, 
независимая процедура выдачи патента, которая автоматически переходит на стадию 
производства, на которой находилась основная заявка на момент разделения69. 

147. Добровольное разделение патентной заявки осуществляется путем предоставления 
одностороннего заявления о намерении заявителя в Ведомство по патентам и товарным 
знакам Германии (DPMA) или в Федеральный патентный суд (BPatG).  Это заявление 
обязательно предоставляется в письменной форме (раздел 39,  пункт 1 PatG).  Особых 
требований к его содержанию нет.  Однако из текста должно быть понятно, что заявка 
подлежит разделению и какая именно заявка.  Соответственно, достаточно заявить о 
разделении заявки без указания объекта выделенной заявки или объекта, который будет 
выделен из основной заявки.  Заявление о разделении вступает в силу с момента его 
получения соответствующим ведомством и немедленно учреждает новую патентную 
заявку, независимую от первоначальной заявки.  Это заявление не может быть оспорено, 
поскольку является чисто процессуальным актом.  Действительность заявления и, 
следовательно, существование выделенной заявки зависят от выполнения 
дополнительных требований раздела 39 (пункты 2 и 3).  Если заявитель не выполнит 

 
68  См. комментарии, полученные от Германии в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
69  Там же. 
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указанные требования в течение трех месяцев, заявление о разделении задним числом 
признаётся не поданным, и выделенная заявка не создается70. 

148. Обязанность по уплате пошлин вытекает из того факта, что объект выделенной 
заявки рассматривался в рамках первоначального патентного производства до момента 
разделения.  Таким образом, выделенная заявка наследует историю основной заявки.  
Пошлины, подлежащие уплате в связи с выделенной заявкой, идентичны пошлинам, 
которые были уплачены или должны были быть уплачены в связи с основной заявкой, в 
том числе: пошлины за подачу заявки (в том числе пошлины за дополнительные пункты 
формулы, если применимо), ежегодные пошлины (в том числе нарастающие пошлины, 
если применимо) и пошлины за ходатайство о проведении экспертизы/поиска.  Если 
заявка оказывается разделена в течение апелляционного разбирательства в BPatG, по 
выделенной заявке не уплачивается апелляционная пошлина, поскольку такая заявка 
находится на рассмотрении в рамках того же апелляционного разбирательства, что и 
основная заявка71. 

149. Документы, которые необходимо подать в течение трех месяцев с момента 
заявления о разделении, не отличаются от документов, подаваемых для создания любой 
патентной заявки: ходатайство о выдаче патента, формула(-ы) изобретения, описание, 
чертежи, аннотация и при необходимости — перевод на немецкий язык.  В случае когда 
разделение происходит не по инициативе заявителя, временны́е рамки подачи 
документов по выделенной заявке не применяются, поэтому недостающие документы 
могут быть поданы позднее по мере поступления запросов от DPMA или BPatG.  
Следовательно, в контексте критичности пропуска срока подачи документов важно то, 
было ли заявление о разделении сделано добровольно или ему предшествовало 
возражение об отсутствии единства изобретения72.  

150. После выполнения требований пункта 3 раздела 39  PatG выделенная заявка 
становится полноценно действительной независимой заявкой, которая может истечь 
независимо, например в результате подачи заявления или неуплаты пошлин.  
Выделенная заявка сохраняет дату подачи и дату приоритета основной заявки, без 
необходимости еще раз заявлять приоритет.  Заявители могут выделять из основной 
заявки несколько выделенных заявок, каждая из которых получает свой собственный 
номер при подаче в DPMA.  Если заявление о разделении признаётся не поданным ввиду 
несоблюдения срока, уже присвоенный номер дела аннулируется, а уже уплаченные 
пошлины возвращаются73. 

151. В выделенную заявку можно включать весь объем изначального раскрытия 
информации в основной заявке.  Содержание, выходящее за пределы этого объема 
информации, считается недопустимым расширением и не может служить основанием для 
получения каких-либо прав в соответствии с предложением 2 раздела 38 PatG, что ведет 
к отклонению заявки.  Если основная заявка находится на рассмотрении в BPatG, 
выделенные заявки, созданные на этом этапе, также поступают на рассмотрение в BPatG 
в рамках одного апелляционного производства, при этом по каждой заявке выносится 
отдельное решение.  BPatG может при необходимости разделить такие апелляции, а 
также может отклонить, удовлетворить или направить выделенные заявки обратно для 
дальнейшего рассмотрения в DPMA74. 

152. Ввиду того что выделенная заявка и основная заявка могут рассматриваться 
одновременно, возникают некоторые процессуальные сложности.  Это связано с тем, что 

 
70  Там же. 
71  Там же. 
72  Там же. 
73  Там же. 
74  Там же. 
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желаемый объем патентной охраны, запрашиваемой в различных заявках, должен 
рассматриваться в форме патентных формул для соответствующих заявок по 
отдельности, но, как и в случае с любыми заявками от одного и того же заявителя и с 
одинаковым приоритетом, необходимо соблюдать запрет на двойное патентование.  
Кроме того, заявление одного и того же объекта в основной и выделенной заявках не 
дает возможности выдать патент ни по одной из заявок на предмет, по которому уже 
было вынесено отрицательное решение в рамках другой заявки.  В обеих процедурах 
имеют значение только формулировки, содержащиеся в формуле изобретения на момент 
выдачи патента.  В ходе процедур подачи выделенной и основной заявок следует 
учитывать статус другой процедуры и, в зависимости от того, какая процедура будет 
завершена первой, принимать его во внимание.  Однако, если двойное патентование всё 
же имело место, это не является основанием для оспаривания патента или признания его 
недействительным75. 

Венгрия 

Правовая база 

153. В Венгрии разделение патентных заявок регулируется статьей 73 закона «О 
патентах», которая гласит: 

«Если заявитель запрашивает патентную охрану для более чем одного изобретения 
в одной заявке, он может разделить заявку, сохранив дату подачи и любой более 
ранний приоритет, до даты вынесения решения о выдаче патента. 

Принципы толкования и процедурный подход 

154. Согласно закону «О патентах», любое лицо, заявившее в Венгрии патентную охрану 
на несколько изобретений в одной заявке, может разделить свою заявку до дня принятия 
решения в отношении патента, сохранив дату подачи заявки и более ранний приоритет, 
если таковой имеется. Хотя в законе «О патентах» напрямую не упоминаются 
добровольно поданные выделенные заявки, в настоящее время Венгерское ведомство 
интеллектуальной собственности принимает их, с опорой на суждение о том, в 
соответствии с правовым контекстом подача выделенных заявок обусловлена желанием 
соблюсти требование о единстве изобретения76.  

155. Закон «О патентах» Венгрии не запрещает двойное патентование в явной форме.  
Это означает, что одному и тому же заявителю может быть выдано более одного патента, 
даже если заявки касаются одного и того же объекта и не составляют известный уровень 
техники.  Это особенно актуально в следующих типичных сценариях: при подаче двух 
заявок в один и тот же день или при подаче заявки и ее приоритетной заявки одним и тем 
же заявителем. Однако, если одна из заявок составляет известный уровень техники, 
отсутствие новизны может стать основанием для отказа77. 

Япония 

Правовая база 

156. Статья 39 закона «О патентах» содержит положения, касающиеся предшествующих 
заявок, и гласит:  

 
75  Там же. 
76  См. комментарии, полученные от Венгрии в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
77  Там же. 
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(1) Если две или более патентные заявки, в которых заявлены идентичные 
изобретения, были поданы в разные даты, только заявитель, подавший патентную 
заявку в наиболее раннюю дату, имеет право на получение патента на изобретение.   

(2) Если две или более патентные заявки, в которых заявлены идентичные 
изобретения, были поданы в один и тот же день, право на получение патента на 
заявленное изобретение имеет только один заявитель, выбираемый путем 
консультаций между заявителями, подавшими указанные заявки.  Если 
консультации не помогают достичь соглашения или не могут быть проведены, ни 
один из заявителей не имеет права на получение патента на изобретение.   

(3) Если изобретение и устройство, описанные в заявках на патент и регистрацию 
полезной модели, являются идентичными, а заявки на патент и регистрацию 
полезной модели поданы в разные даты, автор заявки на патент может получить 
патент на изобретение только в том случае, если заявка на патент подана до заявки 
на регистрацию полезной модели. 

(4) Если изобретение и устройство, описанные в заявках на патент и регистрацию 
полезной модели, идентичны (за исключением случая, когда изобретение, 
описанное в заявке на патент на основе регистрации полезной модели в 
соответствии со статьей 46-2(1) (включая заявку на патент, которая считается 
поданной на момент подачи указанной заявки на патент в соответствии со 
статьей 44 (2) (включая ее применение mutatis mutandis в соответствии со 
статьей 46(6)), и устройство, относящееся к указанной регистрации полезной 
модели, являются идентичными), а заявки на патент и регистрацию полезной 
модели поданы в один и тот же день, только один из заявителей, выбираемый 
путем консультаций между заявителями, имеет право на получение патента или 
регистрации полезной модели. Если консультации не помогают прийти к 
соглашению или не могут быть проведены, заявитель не имеет права на получение 
патента на изобретение, заявленное в соответствующем документе. 

(5) Если заявка на патент или регистрацию полезной модели была аннулирована, 
отозвана или отклонена или если решение эксперта или судебное решение об 
отклонении заявки на патент стало окончательным и обязательным, заявка на 
патент или регистрацию полезной модели считается не поданной — для целей 
пунктов (1)—(4); однако это правило не применяется в том случае, когда решение 
эксперта или судебное решение об отказе в выдаче патента стало окончательным и 
обязательным на основании того, что к указанной патентной заявке применима 
последняя фраза пункта (2) или (4). 

(6) В случае, предусмотренном пунктами (2) или (4), комиссар Патентного ведомства 
предписывает заявителю провести консультации, указанные в пунктах (2) или (4), и 
сообщить об их результатах, определив для этого разумный срок.   

(7) Если доклад — в соответствии с предыдущим пунктом — не представлен в срок, 
установленный в указанном пункте, комиссар Патентного ведомства может считать, 
что соглашение в духе пункта (2) или (4) не достигнуто. 

157. Статья 44 закона «О патентах» содержит положения, касающиеся разделения 
патентных заявок, и гласит:  

(1) Автор заявки на патент может выделить одну или несколько новых патентных 
заявок из патентной заявки, содержащей два или более изобретения, только в 
следующие сроки:  
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(i) в момент или в течение периода, когда допускаются изменения 
описания, объема формулы или чертежей, приложенных к ходатайству;   
 
(ii) в течение 30 дней с даты вручения заверенной копии решения эксперта о 
выдаче патента (за исключением решения эксперта о выдаче патента в 
соответствии со статьей 51, применяемой mutatis mutandis в соответствии со 
статьей 163 (3), и решения эксперта о выдаче патента в отношении заявки, 
которая была рассмотрена в соответствии со статьей 160(1)); и   

 
(iii) в течение трех месяцев с даты вручения заверенной копии 
первоначального решения эксперта об отказе в выдаче патента.   

(2) В случае, указанном в предыдущем пункте, новая патентная заявка считается 
поданной на момент подачи первоначальной патентной заявки; однако это условие 
не применяется для целей настоящих положений и положения статьи 30(3) в 
случае, если новая патентная заявка представляет собой другую патентную заявку, 
как это предусмотрено в статье 29bis, или патентную заявку, 
предусмотренную статьей 3bis закона «О полезных моделях». 

(3) Для целей применения статьи 43(2) (в том числе в случаях, когда она 
применяется mutatis mutandis в статье 43bis(2) (в том числе в случае, когда она 
применяется mutatis mutandis в пункте 3 предыдущей статьи) и в пункте 3 
предыдущей статьи) в случае подачи новой патентной заявки в соответствии с 
пунктом 1, фраза «в течение одного года и четырех месяцев с более ранней из 
следующих дат» в статье 43(2) считается замененной фразой «в течение одного 
года и четырех месяцев с более ранней из следующих дат или в течение трех 
месяцев с даты подачи новой патентной заявки — в зависимости от того, какая из 
этих дат наступает позднее».   

(4) В случае подачи новой патентной заявки в соответствии с пунктом 1 любые 
заявления или документы, которые были представлены в связи с первоначальной 
патентной заявкой (в случае представления в соответствии со статьей 43(2) 
(включая те случаи, когда она применяется mutatis mutandis в соответствии со 
статьей 43bis(2) (включая тот случай, когда она применяется mutatis mutandis в 
соответствии с пунктом (3) предыдущей статьи; далее то же условие применяется в 
настоящем пункте) и пунктом 3 предыдущей статьи), включая заявления или 
документы, предоставленные с помощью электронных или магнитных носителей) и 
которые должны быть представлены в отношении новой патентной заявки в 
соответствии со статьей 30(3), 41(4) или 43(1), 43(2) (включая те случаи, когда эти 
положения применяются mutatis mutandis в статье 43bis(2) и в пункте 3 предыдущей 
статьи), считаются представленными комиссару Патентного ведомства 
одновременно с такой новой патентной заявкой. 

(5) Если срок, предусмотренный в статье 108(1), продлевается в соответствии со 
статьей 4 или статьей 108(3), 30-дневный срок, предусмотренный в пункте (1)(ii), 
считается увеличенным только на этот срок продления.  

6). Если срок, предусмотренный в статье 121(1), продлевается в соответствии со 
статьей 4 или статьей 108(3), 30-дневный срок, предусмотренный в пункте (1)(ii), 
считается увеличенным только на этот срок продления.  

(7) Если заявитель новой патентной заявки, как предусмотрено в пункте 1, не может 
подать такую новую заявку в течение срока, установленного в подпункте (ii) или (iii) 
того же пункта, по причине, не зависящей от заявителя, то, невзирая на настоящие 
положения, заявитель может подать такую новую заявку в течение 14 дней (или 
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двух месяцев, если заявитель проживает за границей) со дня, когда такая причина 
перестала существовать, но не позднее чем через шесть месяцев после истечения 
срока, предусмотренного в настоящих положениях. 

Принципы толкования и процедурный подход 

158. В соответствии с патентным законодательством Японии механизм разделения 
патентных заявок определен статьей 44 закона «О патентах».  Эта статья 
предусматривает, что заявитель может оформить часть патентной заявки, содержащей 
два или несколько изобретений, как новую патентную заявку.  В ней далее 
предусматривается, что в целом, если патентная заявка разделена законным путем, 
новая заявка считается поданной в то же время, что и первоначальная заявка.  
Заявитель, имеющий право разделить патентную заявку, должен быть тем же лицом, что 
и первоначальный заявитель на момент разделения78.  

159. Выделенные заявки могут быть поданы только в течение определенных периодов, 
а именно: (i) в течение периода, когда допускаются изменения в описании, формулах 
изобретений или чертежах, (ii) в течение 30 дней с момента передачи заверенной копии 
решения о выдаче патента и (iii) в течение трех месяцев с момента передачи заверенной 
копии неокончательного решения об отказе.  Сроки, указанные в пунктах (ii) и (iii), могут 
быть продлены при определенных условиях, предусмотренных законом «О патентах»79. 

160. К существенным требованиям к разделению патентной заявки относятся 
следующие:  (1) все изобретения, указанные в описании и т. д. в том виде, в каком они 
существовали непосредственно перед разделением первоначальной заявки, в 
совокупности не должны составлять изобретение, заявленное в выделенной заявке; (2) 
объекты, указанные в описании и т. д. выделенной заявки, не должны превышать объем  
объектов, указанных в описании и т. д. первоначальной заявки в том виде, в каком они 
существовали на момент ее подачи; (3) объекты, указанные в описании и т. д. 
выделенной заявки, не должны превышать объем объектов, указанных в описании и т. д. 
первоначальной заявки в том виде, в каком они существовали непосредственно перед ее 
разделением. Однако, если патентная заявка разделяется в течение периода, когда 
допускаются изменения в описании первоначальной заявки, требование 3 автоматически 
считается  выполненным, если выполнено требование 280.  

161. В соответствии со статьей 50bis, если эксперту необходимо уведомить заявителя 
о причинах отказа в выдаче патента по выделенной заявке и эти причины совпадают с 
причинами отказа в основной заявке, эксперт должен сделать соответствующее 
заявление.  Цель данного правила — побудить заявителя тщательно изучить причины 
отказа, сообщенные ему по итогам рассмотрения основной заявки, и воздержаться от 
разделения заявки на изобретение, причины отказа по которой ему уже известны, без 
устранения этих причин.  Изменения, вносимые после получения такого уведомления, 
должны соответствовать определенным требованиям, в противном случае они будут 
отклонены81. 

162. В Японии заявитель может подать выделенную заявку («дочернюю» заявку), 
производную от первоначальной заявки («родительской» заявки), а затем подать 
выделенную заявку («внучатую» заявку), производную от «дочерней» заявки.  Что 
касается взаимосвязи между выделенными заявками и запрета на двойное патентование, 
то, если выделенная заявка идентична первоначальной заявке, она будет 
рассматриваться как поданная в тот же день.  Если основная заявка будет отозвана, 

 
78  См. комментарии, полученные от Японии в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
79  Там же. 
80  Там же. 
81  Там же. 
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выделенная заявка остается в силе.  Кроме того, если патентная заявка будет оставлена 
без движения, отозвана или отклонена, она утрачивает свой статус предшествующей 
заявки.  Таким образом, если первоначальная заявка будет отозвана или по ней будет 
вынесено решение об отказе, выделенная заявка не будет отклонена на основании 
идентичности двух заявок82.  

Филиппины  

Правовая база 

163. Согласно Кодексу ИС Филиппин (R.A. 8293):  

38.1. «Заявка должна относиться только к одному изобретению или к группе 
изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий 
изобретательский замысел („требование единства изобретения“). 
 
38.2. Если в одну заявку включены несколько независимых изобретений, не 
образующих единый общий изобретательский замысел, директор Патентного 
ведомства может потребовать, чтобы заявка была сведена к одному изобретению.  
Заявка, поданная позднее на выделенное изобретение, считается поданной в тот же 
день, что и первоначальная заявка:  при условии, что более поздняя заявка подана 
в течение 4 (четырех) месяцев с момента выдвижения окончательного требования о 
разделении или в течение дополнительного срока, не превышающего 4 (четырех) 
месяцев, который может быть предоставлен: при условии, что каждая выделенная 
заявка не превышает объем информации, раскрытой в первоначальной заявке. 

Принципы толкования и процедурный подход  

164. Директор Патентного ведомства может потребовать свести патентные заявки, 
содержащие несколько изобретений и не соответствующие требованию единства 
изобретения, к одному изобретению.  Любые последующие изобретения, заявленные 
отдельно вследствие упомянутого ограничения, сохраняют ту же дату подачи, что и более 
ранняя заявка83. 

Республика Корея 

Правовая база 

165. Статья 52 закона «О патентах» Республики Корея, касающаяся выделенных заявок, 
гласит:   

«(1) Заявитель, подавший одну патентную заявку на два или более изобретения, 
может разделить ее на две или более заявок в пределах объема характеристик, 
изложенных в спецификации или чертежах, приложенных к первоначальной 
патентной заявке, в течение любого из указанных ниже периодов: если такая 
патентная заявка была подана на иностранном языке, она может быть разделена 
только в том случае, если к ней был приложен перевод на корейский язык, 
требуемый в соответствии со статьей 42-3 (2); 

1. период, в течение которого возможно внесение изменений в соответствии 
со статьей 47 (1); 

 

 
82  Там же. 
83  См. комментарии, полученные от Филиппин в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
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2. период продолжительностью не более трех месяцев с даты вручения 
заявителю заверенной копии решения об отклонении патентной формулы (с 
учетом продления, если срок, указанный в статье 132-17, был продлен в 
силу статьи 15 (1)); 

 
3. период продолжительностью не более трех месяцев с даты вручения 

заверенной копии решения о выдаче патента в соответствии со статьей 66 
или заверенной копии судебного решения об отзыве решения об 
отклонении патентной заявки в соответствии со статьей 176 (1) 
(исключительно судебное решение по поводу регистрации патента, но в том 
числе и судебное решение о повторном рассмотрении заявки): с условием, 
что такой период должен закончиться в день, когда предполагается 
зарегистрировать решение о выдаче патента в соответствии со статьей 79, 
если до этого дня осталось менее трех месяцев. 

(2) Патентная заявка, выделенная в соответствии с пунктом 1 (далее — 
«выделенная заявка»), считается поданной в момент подачи первоначальной 
патентной заявки: с условием, что выделенная заявка будет считается поданной в 
момент ее непосредственной подачи в любом из следующих случаев: 

1. если выделенная заявка представляет собой отдельную патентную заявку, 
описанную в статье 29 (3) настоящего закона, или патентную заявку, 
описанную в статье 4 (4) закона «О полезных моделях», и к выделенной 
заявке применяются статья 29 (3) настоящего Закона или статья 4 (4) 
закона «О полезных моделях»; 

 
2. если к преобразованной заявке применяется статья 30 (2); 
 
3. если к преобразованной заявке применяется статья 54 (3); 
 
4. если к преобразованной заявке применяется статья 55 (2). 

 
(3) Лицо, намеревающееся подать выделенную заявку в соответствии с пунктом (1), 

должно заявить о своем намерении и указать патентную заявку, которая будет 
разделена, в выделенных патентных заявках. 
 

(4) Если в патентной заявке, планируемой к разделению, заявлено о приоритете в 
соответствии со статьями 54 или 55, приоритет также заявляется в отношении 
выделенной заявки на момент подачи таковой в соответствии с пунктом (1); если в 
отношении патентной заявки, подлежащей разделению существуют какие-либо 
документы или письменные заявления, представленные в связи с положениями 
статьи 54 (4), они считаются представленными.   

 
(5) В отношении выделенной заявки, заявляющей приоритет в соответствии с пунктом 

(4), приоритет может быть отозван полностью или частично в течение 30 дней с 
даты подачи выделенной заявки, даже после истечения срока, указанного в статье 
54 (7) или 55 (7).   

 
(6) Лицо, заявляющее приоритет в отношении выделенной заявки в соответствии со 

статьей 54, может представить документы, указанные в пункте (4) той же статьи, 
Комиссару Корейского ведомства  интеллектуальной собственности в течение трех 
месяцев с даты подачи выделенной заявки, даже после истечения срока, 
указанного в пункте (5) той же статьи. 
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(7) Если выделенная заявка подана на иностранном языке, заявитель может 
представить  
ее перевод на корейский язык в соответствии со статьей 42-3 (2) или иной перевод 
на корейский язык в соответствии с основным пунктом статьи 42-3 (3) не позднее 
чем через 30 дней с даты подачи выделенной заявки, даже после истечения срока, 
указанного в пункте (2) той же статьи: при этом представление иного перевода на 
корейский язык не допускается в случаях, подпадающих под любой из подпунктов 
статьи 42-3 (3).  

 
(8) В том что касается выделенных заявок, поданных без указания формулы 

изобретения в спецификации, прилагаемой к первоначальной патентной заявке, 
заявитель может вносить поправки для указания формулы в спецификации не 
позднее чем через 30 дней с даты подачи выделенной заявки, даже после 
истечения срока, указанного в статье 42-2 (2).  

Принципы толкования и процедурный подход 

166. В Республике Корея правом на подачу выделенной заявки обладает заявитель, 
подавший основную заявку, или его правопреемник.  В случае совместно поданных 
заявок у выделенной заявки должны быть те же заявители, что и у основной заявки.  
Выделенная заявка должна быть полностью основана на объекте, первоначально 
раскрытом в описании или чертежах основной заявки.  Каждое изобретение, заявленное в 
выделенной заявке, должно быть полностью раскрыто в исходных документах основной 
заявки.  Если хотя бы одна формула изобретения в выделенной заявке превышает объем 
основной заявки, выделенная заявка считается недействительной или подлежащей 
отклонению84.  

167. Выделенная заявка может быть подана: до вручения заверенной копии решения о 
выдаче патента; однако, если ведомство вынесло неокончательное решение, 
выделенная заявка должна быть подана в течение срока, указанного в пункте (2), или 
одновременно с действием в пункте (3); (2) если ведомство вынесло неокончательное 
решение — в течение установленного срока для представления письменных доводов; (3) 
при подаче ходатайства о повторном рассмотрении; (4) в течение трех месяцев с даты 
вручения заявителю заверенной копии окончательного решения или в течение 
продленного срока, если срок апелляции на отказ был продлен в соответствии со статьей 
15 закона «О патентах» Республики Корея; (5) в течение трех месяцев после вручения 
заверенной копии решения о выдаче патента при условии, что это происходит до 
официальной регистрации патента.  Кроме того, на момент подачи выделенной заявки 
основная заявка должна находиться на рассмотрении.  Если основная заявка признана 
недействительной, отозвана, оставлена без движения или решение об отклонении 
основной заявки стало окончательным и обязательным к исполнению, подача 
выделенной заявки не допускается85.  

168. Выделенная заявка подается посредством заполнения формы XIV, установленной 
статьей 29 Инструкции по применению закона «О патентах» Республики Корея.  В ней 
следует четко указать намерение разделить заявку и ясно идентифицировать основную 
заявку.  Неуказание исходной заявки на момент подачи превращает выделенную заявку в 
недействительную, и данное упущение не может быть исправлено впоследствии, за 
исключением очевидных ошибок.   

169. Как правило, вместе с подачей выделенной заявки заявитель должен представить 
поправку к основной заявке, чтобы разграничить изобретение, описанное в пунктах 

 
84  См. комментарии, полученные от Республики Корея в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
85  Там же. 
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формулы основной заявки, от пунктов формулы в выделенной заявке.  Однако, если 
изобретения, описанные в формулах выделенной заявки, раскрыты только в описании 
изобретения или чертеже(-ах) основной заявки, вносить изменения в основную заявку не 
требуется. 

170. Если заявитель хочет запросить период отсрочки для выделенной заявки, он 
должен заявить о своем намерении и представить подтверждающие документы в течение 
30 дней с даты подачи выделенной заявки.  Даже если по основной заявке не действовал 
период отсрочки, однако между моментом ее подачи и публичного раскрытия прошло не 
более 12 месяцев, для выделенной заявки тем не менее можно запросить период 
отсрочки. 

171. Внутренний или договорной приоритет может быть заявлен для выделенных заявок, 
если такой приоритет был заявлен в основной заявке.  При подаче выделенной заявки 
необходимо четко указать детали приоритета, включая страну и дату приоритета.  
Необходимые документы по поводу притязаний на договорной приоритет следует 
представить в течение трех месяцев с даты подачи выделенной заявки или в течение 
одного года и четырех месяцев с самой ранней даты приоритета — в зависимости от 
того, что применимо в каждой конкретной ситуации.  После 20 апреля 2022 года 
документы о приоритете, представленные для основной заявки, автоматически считаются 
представленными для выделенной заявки, а притязания на приоритет могут быть 
частично или полностью отозваны в течение 30 дней после подачи выделенной заявки.  
Заявители могут ссылаться на документы, уже представленные с основной заявкой, четко 
обозначая такое намерение в выделенной заявке.  Если заявитель не сослался явно на 
ранее представленные доказательные документы, эксперт может запросить внесение 
изменений86. 

172. Выделенные заявки обычно сохраняют дату подачи первоначальной основной 
заявки.  Однако в силу определенных обстоятельств могут возникать исключения, когда 
датой подачи выделенной заявки становится реальная дата ее подачи87.  

Республика Молдова  

Правовая база 

173. В Республике Молдова разделение патентных заявок регулируется статьей 35 
закона «Об охране изобретений» № 50-XVI (принят 7 марта 2008 года, вступил в силу 4 
октября 2008 года).  Статья 35 гласит: 

(1) «Заявка на выдачу патента должна относиться только к одному 
изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, 
что они образуют единый изобретательский замысел. 
 

(2) Заявка на патент, не отвечающая требованию части (1), может быть 
разделена по 
 
инициативе заявителя или по ходатайству Агентства путем подачи 
выделенной заявки до принятия какого-либо решения по заявке на патент. 

 
(3) Выделенная заявка может быть подана только на те элементы 

изобретения, которые не выходят за рамки первой заявки в том виде, в 
каком она была подана. 

 
86  Там же. 
87  Там же. 
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(4) Выделенные заявки, отвечающие требованиям части (3), сохраняют дату 

подачи первой заявки и пользуются ее правами приоритета.  
 

(5) Процедура, обеспечивающая применение положений части (2), 
специальные требования, которым должна отвечать выделенная заявка, и 
срок оплаты такс предусмотрены в Положении. 

174. Более подробные правила относительно разделения заявок и единства 
изобретения изложены в разделе 10 Положения о процедуре подачи и рассмотрения 
заявки на патент на изобретение и выдачи патента (утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Молдова № 528 от 1 сентября 2009 года, правила 235–245). 

Принципы толкования и процедурный подход  

175. В Республике Молдова выделенные заявки могут быть поданы добровольно 
заявителем или в ответ на ходатайство Государственного агентства по интеллектуальной 
собственности (AGEPI), если первоначальная заявка не соответствует требованию 
единства изобретения.  Выделенные заявки сохраняют дату подачи и любые 
приоритетные права основной заявки при условии, что они не превышают объем 
информации, раскрытой в первоначальной заявке.  Если AGEPI устанавливает, что 
единство изобретения отсутствует, заявитель соответствующим образом уведомляется и 
обязан в течение трех месяцев либо указать, какое именно изобретение или группу 
изобретений должны рассмотреть эксперты, внеся соответствующие поправки и уплатив 
требуемые пошлины, либо разделить заявку соответствующим образом.  При отсутствии 
ответа от заявителя в течение этого срока эксперт приступает к рассмотрению первого 
изобретения или первой единой группы изобретений, заявленных в заявке.  Если 
заявитель не подает выделенную заявку до вынесения решения по первой заявке, 
изобретения, не соответствующие требованию о единстве изобретения, остаются в 
описании патента при условии, что они не являются предметом формулы изобретения. 
Подача выделенных заявок после отклонения, отзыва или предполагаемого отзыва 
первоначальной заявки не допускается.  Важно отметить, что отсутствие единства 
изобретения не является основанием для отказа по патентной заявке и не может быть 
предметом иска о признании недействительным или аннулировании уже выданного 
патента88. 

Российская Федерация 

Правовая база 

176. Статьи Гражданского кодекса РФ 1384(4) и 1386(6) допускают подачу выделенных 
заявок в случаях, если патентная заявка подана с нарушением требования единства 
изобретения. 

177. Согласно статье 1363(1) Гражданского кодекса РФ исключительное право на 
патентуемый объект, в том числе изобретение, и удостоверяющий это право патент, 
выданный на основании выделенной заявки, действуют при условии соблюдения 
требований, установленных Гражданским кодексом РФ, с даты подачи первоначальной 
заявки. 

178. В статье 1381(4) установлены условия для заявления приоритета на основании 
выделенной заявки.  Приоритет патентуемого объекта по выделенной заявке 
устанавливается по дате подачи тем же заявителем в Роспатент первоначальной заявки, 

 
88  См. комментарии, полученные от Республики Молдова в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
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раскрывающей этот объект.  При наличии права на установление более раннего 
приоритета по первоначальной заявке дата приоритета выделенной заявки должна 
соответствовать этой более ранней дате приоритета.  Ключевым условием при 
установлении приоритета является тот факт, что по состоянию на дату выделенной 
заявки первоначальная заявка на патентуемый объект (в том числе изобретение) не 
отозвана и не признана отозванной.  Кроме того, выделенная заявка должна быть подана 
либо до того, как исчерпана предусмотренная Гражданским кодексом возможность подать 
возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до 
даты регистрации патентуемого объекта (в том числе изобретения), если по 
первоначальной заявке принято решение о выдаче патента. 

Принципы толкования и процедурный подход 

179. Если в ходе патентной экспертизы обнаруживается, что заявка была подана с 
нарушением требования единства изобретения, заявителю предлагается указать, какое 
из заявленных изобретений необходимо рассмотреть, и при необходимости внести 
изменения в заявку в трехмесячный срок с даты соответствующего уведомления.  По 
другим изобретениям, включенным в такую заявку, в таком случае могут быть поданы 
выделенные заявки, о чем заявителю также сообщается.  Гражданский кодекс РФ не 
запрещает разделение патентных заявок по инициативе заявителя.  В то же время в 
законодательстве Российской Федерации не содержится каких-либо специальных 
процессуальных требований касательно добровольного разделения заявителями 
патентных заявок89. 

180. Согласно пункту 52 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, 
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по 
государственной регистрации изобретений (Правил), утвержденных приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации № 107 «О 
государственной регистрации изобретений» от 21 февраля 2021 года, в случае 
испрашивания приоритета по выделенной заявке Роспатент устанавливает, раскрыто ли 
изобретение в первоначальной заявке. Если выделенная заявка происходит от заявки с 
конвенционным приоритетом и приоритет испрашивается исходя из ее даты приоритета, 
следует также удостовериться в том, было ли заявленное изобретение раскрыто в 
первоначальной заявке (с конвенционным приоритетом).  Кроме того, пункт 15 раздела IV 
части II Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках 
предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и 
выдаче патента на изобретение, его дубликата (утвержденного Приказом Роспатента 
№ 236 от 27 декабря 2018 года) содержит оговорку о том, что выделенная заявка может 
не быть идентичной первоначальной заявке90. 

Сингапур 

Правовая база 

181. Раздел 26(11) закона «О патентах» Сингапура устанавливает следующее в 
отношении выделенных заявок: 

«(11) Если после подачи заявки на патент, но раньше чем заявитель выполнит 
условие, предусмотренное разделом 30(c), или заявка будет отклонена, отозвана, 
рассмотрена как отозванная или сочтена отозванной, или рассмотрена как 
оставленная или оставшаяся без движения,   
 

 
89  См. комментарии, полученные от Российской Федерации в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
90  Там же. 
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(a) первоначальный заявитель или его правопреемник подает новую заявку в 
соответствии с правилами в отношении любой части объекта, содержащегося 
в более ранней заявке; и  

 
(b) в отношении новой заявки выполняются условия, предусмотренные 
подразделами (1)(a), (b) и (c)(i) или (ii), (и при этом новая заявка не 
противоречит разделу 84),  
 

то новая заявка рассматривается как имеющая в качестве даты подачи дату подачи 
более ранней заявки». 

182. Кроме того, в соответствии с разделом 27(1) Патентных правил Сингапура:  

«(1) С учетом положений пунктов (2) и (3) новая заявка на патент, включающая 
ходатайство о сохранении даты подачи более ранней заявки, может быть подана в 
соответствии с разделом 26(11)  
 

(a) по собственному желанию заявителя; или  
 
(b) для соблюдения требований раздела 25(5)(d). 

Принципы толкования и процедурный подход 

183. Сингапур разрешает заявителю подавать выделенную заявку в отношении любой 
части объекта, содержащегося в более ранней заявке.  Новая заявка рассматривается 
как имеющая в качестве даты подачи дату подачи основной заявки.  Следовательно, срок 
действия патента по выделенной заявке будет совпадать со сроком действия патента по 
основной заявке.  Выделенная заявка, как правило, наследует притязания на приоритет 
путем заявления о приоритете в соответствии с разделом 17(2) закона «О патентах» 
Сингапура.  Выделенная заявка может служить основной заявкой для последующей 
выделенной заявки.  Однако первая выделенная заявка должна находиться на 
рассмотрении в момент подачи второй выделенной заявки.  Основная заявка первой 
выделенной заявки не обязательно должна находиться на рассмотрении, чтобы из 
первой выделенной заявки можно было выделить вторую91.  

184. При подаче выделенной заявки должны быть представлены следующие документы: 
(i) ходатайство о выдаче патента, (ii) спецификация, содержащая описание изобретения, 
формулу или формулы и любые чертежи, упомянутые в описании или любой формуле, 
(iii) аннотация и (iv) список последовательностей, если применимо.  При подаче 
выделенной заявки необходимо также сделать заявление об авторстве изобретения, 
если выделенная заявка подается позднее 16 месяцев с (i) даты подачи основной заявки, 
если дата приоритета не заявлена; или (ii) заявленной даты приоритета основной заявки, 
если таковая имеется92.  

185. Описание и чертежи более ранней заявки и новой заявки должны по возможности 
относиться только к объекту, на который распространяется охрана, предоставляемая в 
связи с каждой из заявок.  Если в заявке необходимо описать объект, подпадающий под 
охрану в рамках другой заявки, следует указать ссылку на номер этой другой заявки.  В 

 
91  См. комментарии, полученные от Сингапура в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
92  См. комментарии, полученные от Сингапура в ответ на циркулярное письмо C.9260; раздел 25(3) 

закона «О патентах» Сингапура; раздел 19A(1) Патентных правил Сингапура; раздел 28(f) Патентных 
правил Сингапура.  
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выделенной заявке не должны раскрываться какие-либо дополнительные объекты, 
помимо раскрытых в основной заявке93. 

186. Пункты формулы в выделенной заявке должны определять изобретение, отличное 
от изобретения, описанного в пунктах формулы в основной заявке, даже если они 
основаны на одном и том же акте раскрытия информации.  Это требование необходимо 
для предотвращения «двойного патентования» одного и того же изобретения.  «Двойное 
патентование» является основанием для вынесения возражения в отношении патентных 
заявок и для отзыва уже выданных патентов94.  

187. Двойным патентованием считается ситуация, когда патентные заявки или выданные 
патенты относятся к одному и тому же изобретению, т. е. если патентные формулы 
имеют одинаковый объем.  В большинстве случаев это происходит, если формулы 
совпадают по объему или если в них используется разная терминология, но по сути они 
идентичны.  Двойным патентованием может быть сочтена и следующая ситуация: две 
формулы отличаются тем, что одна содержит конкретную характеристику, а другая 
определяет более общую группу для соответствующей характеристики при отсутствии в 
спецификации каких-либо указаний на практическое применение в рамках общей группы.  
Например, пункт формулы 1 в заявке «А» и пункт формулы 1 в заявке «В» определяют 
идентичные характеристики, за исключением того, что пункт формулы 1 в заявке «А» 
дополнительно определяет конкретную характеристику, а пункт формулы 1 в заявке «В» 
дополнительно определяет более общую группу конкретной характеристики.  В связи с 
заявками «A» и «B» может быть вынесено возражение о двойном патентовании, если 
конкретная характеристика является единственной характеристикой, раскрытой в 
спецификации заявки «B», и нет оснований толковать спецификацию как составляющую 
более общую группу.  Однако, если в заявке «B» раскрывается, что существует более 
одного способа выполнения конкретного шага или конкретной характеристики, выбранной 
из общей группы, то возражение выносить не следует.  При рассмотрении одновременно 
находящихся на рассмотрении патентных заявок на одно и то же изобретение эксперт 
указывает заявителю на любые потенциальные риски двойного патентования, продолжая 
при этом рассмотрение обеих заявок.  Заявитель самостоятельно решает, как поступить с 
заявками во избежание двойного патентования.  Заявитель может ответить на 
возражение эксперта о двойном патентовании в оспариваемой заявке, выразив свое 
намерение решить проблему двойного патентования путем исправления одновременно 
рассматриваемых заявок, которые еще не были удовлетворены.  При получении такого 
ответа эксперт может разрешить дальнейшее рассмотрение оспариваемой заявки, и 
проблема двойного патентования может быть решена в рамках производства по 
одновременно рассматриваемой заявке95.  

Испания 

Правовая база 

188. В Испании добровольные выделенные заявки регулируются Законом 24/2015 от 24 
июля «О патентах» (Ley Española de Patentes, LEP) и Королевским указом 316/2017, 
который содержит подробные правила применения этого закона. 

189. Согласно статье 26 LEP, единство изобретения является необходимым условием: 

 
93  См. комментарии, полученные от Сингапура в ответ на циркулярное письмо C.9260; раздел 84(1) 

Закона «О патентах» Сингапура. 
94  См. комментарии, полученные от Сингапура в ответ на циркулярное письмо C.9260; правило 46(1) 

Патентных правил Сингапура в редакции раздела 29(7) закона «О патентах» Сингапура; 
раздел 80(1)(g) закона «О патентах» Сингапура. 

95  См. комментарии, полученные от Сингапура в ответ на циркулярное письмо C.9260. 



SCP/37/4 
Приложение, стр. 55 

 
 

  

1. «Патентная заявка не может включать в себя более одного изобретения 
или группы взаимосвязанных изобретений, но должна представлять 
собой единый общий изобретательский замысел. 
 

2. Заявки, не соответствующие положениям предыдущего пункта, должны 
быть разделены в соответствии с нормативными положениями. 

 
3. Выделенные заявки имеют ту же дату подачи, что и первоначальная 

заявка, из которой они были выделены, в той мере, в какой их объект 
содержался в предыдущей заявке». 

190. Статья 36 LEP дополнительно уточняет процедуры, касающиеся отчета об уже 
известном уровне техники и решения проблем единства изобретения.  В частности, в ней 
содержится следующее: 

4. В случае если отсутствует единство изобретения и заявитель не 
разделил свою заявку или не уплатил дополнительные пошлины, как 
того требует Ведомство по патентам и товарным знакам Испании, 
патентное производство продолжается в отношении первого 
изобретения или группы изобретений, заявленного(-ых) в соответствии 
с положениями статьи 26, а остальные изобретения считаются 
отозванными. 

191. Релевантный регламент (Королевский указ 316/2017) содержит подробную 
информацию о конкретных процедурах и требованиях к подаче заявления о разделении.  
В частности, в статье 44 говорится: 

2. «Автор заявки на патент может по собственной инициативе подать 
ходатайство о разделении своей патентной заявки в любое время до 
завершения экспертизы по существу.  Автор заявки на полезную 
модель может по собственной инициативе подать ходатайство о 
разделении своей заявки в любое время до принятия решения, 
упомянутого в статье 62 (3) и (4) настоящего Регламента. 
 

3. При подаче выделенной заявки заявитель должен обосновать, в какой 
степени предмет выделенной заявки является частью объекта 
основной заявки и не является по существу идентичным». 

192. В статье 45 приводятся дополнительные процессуальные подробности: 

1. «При подаче ходатайства о разделении заявки на патент или полезную 
модель заявитель должен оформить свою выделенную заявку в 
соответствии с требованиями, изложенными в главе I части I 
настоящего Регламента. 

2. Для принятия решения о сохранении даты подачи, присвоенной 
основной заявке, Ведомство по патентам и товарным знакам Испании 
проверяет, включен ли объект выделенной заявки в основную. 

3. При подаче заявления на разделение патентной заявки пошлина за 
подачу заявления и пошлина за отчет об уже известном уровне 
техники должны быть уплачены в течение одного месяца с момента 
подачи выделенной заявки.  Если в отношении основной заявки 
уплачивались дополнительные пошлины, указанные в статье 29 
настоящего Регламента, заявитель не должен уплачивать пошлину за 
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отчет об уже известном уровне техники по выделенной заявке, 
поскольку поиск по объекту выделенной заявки уже был проведен 
ранее.  В таком случае формируется письменное заключение по 
объекту выделенной заявки, которое доводится до сведения заявителя 
и затем публикуется в открытом доступе.  Уведомление об 
опубликовании отчета об уже известном уровне техники, 
составленного в рамках производства по основной заявке, также 
публикуется в Официальном бюллетене промышленной собственности 
Испании.  С момента публикации в Официальном бюллетене 
промышленной собственности Испании начинается отчет срока, 
указанного в статье 39.2 Закона, для подачи ходатайства о проведении 
экспертизы по существу. 

4. Если пошлина за отчет об уже известном уровне техники не уплачена 
или уплачена не в полном объеме или если, несмотря на уплату 
дополнительных пошлин, указанных в статье 29 настоящего 
Регламента, оказалось, что поиск по объекту или части объекта 
выделенной заявки проведен не был, заявителя уведомляют о 
необходимости уплаты или доплаты пошлины в течение одного месяца 
с момента публикации уведомления о недоимке в Официальном 
бюллетене промышленной собственности с указанием, что в случае 
невыполнения этого требования выделенная заявка будет считаться 
отозванной. Уведомление об отзыве заявки отправляется заявителю и 
публикуется в Официальном бюллетене промышленной 
собственности. 

5. Описание и чертежи как в основной заявке на патент или полезную 
модель, так и в любой выделенной заявке должны в целом относиться 
лишь к объекту, для охраны которого подается заявка.  Однако, если в 
заявке необходимо описать объект, для обеспечения охраны которого 
была подана другая заявка, необходимо сослаться на эту другую 
заявку». 

Принципы толкования и процедурный подход  

193. Требование о единстве изобретения в соответствии с законодательством Испании 
предписывает, что патентная заявка не должна содержать более одного изобретения или 
группы взаимосвязанных изобретений и должна представлять собой единый общий 
изобретательский замысел.  Если патентная заявка не соответствует этому требованию, 
разделение становится обязательным.  Если заявитель не разделяет заявку по 
собственной инициативе после получения уведомления от Ведомства по патентам и 
товарным знакам Испании (OEPM), процедура продолжается исключительно в отношении 
первого изобретения или группы изобретений, отвечающих этому требованию, а 
остальные изобретения считаются отозванными96. 

194. Одним из основных принципов является предотвращение двойного патентования.  
Несмотря на наличие механизма разделения, заявители не могут использовать его для 
получения нескольких патентов на одно и то же изобретение.  Объект, охраняемый 
выделенными заявками, должен быть исключительно частью объекта основной заявки и 
не может быть по существу идентичным ему.  Кроме того, выделенные заявки строго 
ограничены содержанием, первоначально раскрытым в основной заявке97.  

 
96  См. комментарии, полученные от Испании в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
97  Там же. 
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195. В том что касается процессуальных требований, заявитель может добровольно 
инициировать выделенные заявки до завершения патентной экспертизы по существу.  
Допускается подача нескольких выделенных заявок, происходящих от одной основной 
заявки, при условии, что основная или предыдущая выделенная заявка находятся на 
рассмотрении.  Аналогичным образом, выделенная заявка может дать начало 
последующим выделенным заявкам.  В выделенной заявке должен быть четко обозначен 
ее отдельный характер и указана основная заявка.  Также требуется составить 
отдельный пояснительный документ, в котором бы подробно излагалось, как объект 
выделенной заявки составляет часть основной и отличается от нее.  В ситуациях 
существования нескольких заявленных приоритетов выделенные заявки могут сохранять 
некоторые или все приоритеты, указанные в основной заявке98. 

196. Получив выделенную заявку, OEPM должно проверить следующее: (i) номер 
основной заявки; (ii) совпадение даты подачи и даты приоритета, если применимо, в 
основной и выделенной заявках; (iii) данные заявителя и изобретателя, которые должны 
соответствовать данным, указанным в основной заявке; (iv) отношение описания, 
чертежей и последовательностей исключительно к объекту, подлежащему охране, их 
принадлежность к основной заявке и отсутствие идентичности по существу (т. е. 
неодинаковость содержания).  Если это требование не выполняется, то заявка не будет 
принята в качестве выделенной заявки и, следовательно, не сохранит дату подачи 
основной заявки; (v) факты нахождения основной заявки на рассмотрении и ее подачи в 
срок; (vi) необходимость уплаты пошлин и, в случае необходимости, факт их уплаты99. 

197. Заявители должны уплатить пошлину за подачу заявления и пошлину за отчет об 
уже известном уровне техники (IET) либо при подаче заявки, либо в течение одного 
месяца с момента получения уведомления от OEPM.  Если ранее в отношении основной 
заявки уплачивались дополнительные пошлины, пошлина за отчет об уже известном 
уровне техники может не взиматься, если поиск по объекту выделенной заявки уже был 
проведен ранее.  В таких случаях OEPM выносит письменное заключение, направляет 
его заявителю и публикует его в открытом доступе.  Уведомление об опубликовании 
отчета об уже известном уровне техники по основной заявке печатается на страницах 
Официального вестника промышленной собственности, после чего начинается отсчет 
трехмесячного срока для подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу.  
Если заявитель не выполняет требования по оплате отчета об уже известном уровне 
техники или если выясняется, что, несмотря на уплату пошлин в прошлом, поиск по 
предмету выделенной заявки не проводился, OEPM публикует уведомление о недоимке.  
После публикации этого уведомления в Официальном бюллетене промышленной 
собственности заявителю дается один месяц на выполнение требований; в противном 
случае выделенная заявка будет сочтена отозванной100. 

 
98  Там же. 
99  Там же. 
100  Там же. 
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Сирийская Арабская Республика 

Правовая база 

198. В соответствии со статьей (7) закона № 18 «О патентах» 2012 года: 

«Патентная заявка не может включать в себя более одного изобретения.  Группа 
связанных изобретений, которые вместе представляют собой единый общий 
творческий замысел, считается одним изобретением». 

Принципы толкования и процедурный подход  

199. В соответствии с патентным законодательством Сирии принцип единства 
изобретения является основополагающим и требует, чтобы патентная заявка содержала 
только одно изобретение или группу взаимосвязанных изобретений, которые связаны 
друг с другом и представляют собой единый общий изобретательский замысел.  Этот 
принцип в первую очередь призван обеспечить справедливое, эффективное и 
сбалансированное функционирование патентной системы, выгодное как для заявителей, 
так и для патентного ведомства.  Заявители имеют право разделить первоначальную 
патентную заявку на две или более частичных заявок, каждая из которых касается 
отдельного изобретения, при условии, что каждая выделенная заявка сохраняет дату 
приоритета первоначальной заявки.  Такой подход способствует всеобъемлющей 
патентной охране нескольких изобретений, раскрытых в одной первоначальной заявке101. 

Соединенное Королевство 

Правовая база 

200. В отношении выделенных заявок раздел 15(9) закона «О патентах» 1977 года 
Соединенного Королевства предусматривает следующее:  

«Если после подачи заявки на патент и до выдачи патента 

⎯ (a) первоначальный заявитель или его правопреемник подает новую заявку в 
соответствии с правилами в отношении любой части объекта, содержащегося в 
более ранней заявке; и 

⎯ (b) в отношении новой заявки выполняются условия, упомянутые в подразделе (1) 
выше (и при этом новая заявка не противоречит разделу 76 ниже), новая заявка 
считается поданной в день подачи более ранней заявки». 

201. В отношении двойного патентования раздел 18(5) закона «О патентах» 1977 года 
Соединенного Королевства предусматривает следующее:  

«Если две или более заявки на патент на одно и то же изобретение с одной и той же 
датой приоритета поданы одним и тем же заявителем или его правопреемником, 
эксперт может на этом основании отказать в выдаче патента в рамках нескольких 
патентных производств».  

Принципы толкования и процедурный подход 

202. В Соединенном Королевстве заявка должна быть подготовлена к выдаче патента к 
определенной дате, называемой датой соответствия.  Обычно дата соответствия 

 
101  См. комментарии, полученные от Сирии в ответ на циркулярное письмо C.9260. 
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устанавливается на дату через 4,5 года с даты подачи самой ранней заявки на патент.  
Выделенные заявки могут быть поданы в Ведомство интеллектуальной собственности 
Соединенного Королевства (UK IPO) в любое время в течение трех месяцев с даты 
соответствия основной заявки при условии, что основная заявка не была удовлетворена, 
отклонена или отозвана.  Выделенная заявка должна быть подана заявителем основной 
заявки или его правопреемником.  Не существует требования о том, чтобы пункты 
формулы в выделенной заявке имели такой же объем, как пункты формулы, относящиеся 
к тому же объекту в основной заявке; отсутствует и требование о том, чтобы в основной 
заявке содержались эквивалентные пункты формулы.  Если формула изобретения в 
выделенной заявке имеет более широкий объем, чем эквивалентная формула 
изобретения, первоначально представленная в основной заявке, это не обязательно 
означает, что выделенная заявка содержит ранее не раскрытые сведения102. 

203. В отношении добавленных объектов в описании, напротив, установлено 
требование, согласно которому выделенная заявка не может быть рассмотрена, если из 
нее не будут удалены все объекты, превышающие объем более ранней заявки.  Кроме 
того, до тех пор, пока из заявки не будут удалены все добавленные сведения, ее 
публикация невозможна.  По каждой выделенной заявке необходимо подготовить 
отдельный отчет о поиске, даже если по основной заявке уже был проведен аналогичный 
поиск103.   

Европейское патентное ведомство  

Правовая база 

204. Статья 76 Европейской патентной конвенции (ЕПК) посвящена выделенным заявкам 
и гласит следующее:  

1) «Выделенная заявка на европейский патент подается непосредственно в 
Европейское патентное ведомство в соответствии с Инструкцией по применению 
Конвенции.  Она может быть подана лишь на объект, не выходящий за рамки 
содержания заявки в ее первоначальной редакции; если это требование 
соблюдено, выделенная заявка считается поданной на дату подачи 
первоначальной заявки и пользуется ее правом на приоритет.  

 
2) Все Договаривающиеся государства, указанные в ранее поданной заявке во 

время подачи выделенной заявки на европейский патент, считаются указанными 
в выделенной заявке».   

205. Кроме того, правило 36 гласит:  

1) «Заявитель может зарегистрировать выделенную заявку, относящуюся к любой 
находящейся на рассмотрении ранее поданной заявке на европейский патент.  
 

2) Выделенная заявка подается на языке производства по более ранней заявке.  
Если последняя была составлена на языке, отличном от официальных языков 
Европейского патентного ведомства, то выделенная заявка может быть подана 
на языке более ранней заявки. Перевод на язык производства по более ранней 
заявке должен быть подан в течение двух месяцев с момента подачи 

 
102  См. комментарии, полученные от Соединенного Королевства в ответ на циркулярное письмо C.9260; 

Руководство по патентной практике в Соединенном Королевстве (UK Manual of Patent Practice), 
разделы 15.17-15.49; Руководство по патентной практике Ведомства интеллектуальной собственности 
Соединенного Королевства (UK IPO Manual of Patent Practice), раздел 15. 

103  Руководство по патентной практике Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного 
Королевства (UK IPO Manual of Patent Practice), раздел 15. 
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выделенной заявки.  Выделенная заявка регистрируется в Европейском 
патентном ведомстве в Мюнхене, Гааге или Берлине.   

 
3) Регистрационная пошлина и пошлина за поиск должны быть уплачены в течение 

одного месяца с даты регистрации выделенной заявки.  Если регистрационная 
пошлина или пошлина за поиск не уплачена в положенное время, то заявка 
признаётся отозванной.  
 

4) Пошлины за указание договаривающихся государств уплачиваются в течение 
шести месяцев с той даты, когда в Европейском патентном бюллетене 
появляется сообщение о публикации Европейского отчета о поиске в отношении 
выделенной заявки.  Применяются пункты 2 и 3 правила 39. 

 
5) Применяется пункт 2a правила 39. 

Принципы толкования и процедурный подход 

206. Выделенные заявки могут быть поданы в Европейское патентное ведомство (ЕПВ) в 
ответ на возражение об отсутствии единства изобретения, а также по собственной 
инициативе заявителя.  Субстантивные и процессуальные требования, установленные 
правовой базой ЕПК, применимы как к добровольным, так и обязательным выделенным 
заявкам.  Статья 76(1) ЕПК определяет, что выделенные заявки должны подаваться 
непосредственно в ЕПВ, и устанавливает ключевой существенный критерий, выполнение 
которого необходимо для подачи выделенной заявки, а именно то, что она может быть 
подана лишь на объект, описание которого не выходит за рамки содержания заявки в ее 
первоначальной редакции.  Если это требование соблюдено, выделенная заявка 
считается поданной на дату подачи первоначальной заявки и пользуется ее правом на 
приоритет.  Выделенная заявка сама по себе также может стать основной заявкой по 
отношению к будущим выделенным заявкам.  Все договаривающиеся государства, 
указанные в ранее поданной заявке во время подачи выделенной заявки, считаются 
указанными в выделенной заявке104. 

207. В соответствии с правилом 36 (1) ЕПК выделенная заявка может быть подана 
относительно любой находящейся на рассмотрении ранее поданной заявки на 
европейский патент.  Заявка считается находящейся на рассмотрении до даты 
публикации в Европейском патентном бюллетене сообщения о выдаче патента (не 
включительно).  В случае отказа в выдаче патента по заявке считается, что она остается 
на рассмотрении в смысле правила 36(1) ЕПК до истечения срока подачи заявления об 
апелляции.  Выделенные заявки подаются на языке производства по более ранней 
заявке.  Если последняя была составлена на языке, отличном от официальных языков 
ЕПВ, то выделенная заявка может быть подана на языке более ранней заявки. Перевод 
на язык производства по более ранней заявке должен быть подан в течение двух месяцев 
с момента подачи выделенной заявки105.  

208. Регистрационная пошлина и пошлина за поиск должны быть уплачены в течение 
одного месяца с даты регистрации выделенной заявки.  Если эти пошлины не уплачены в 
положенное время, заявка признаётся отложенной.  Дополнительная пошлина, 
установленная для заявок определенного поколения, уплачивается в случае подачи 
выделенной заявки в отношении любой более ранней заявки, которая сама по себе 
является выделенной заявкой (правило 38(4) ЕПК; статья 2 1b. Правил, касающихся 
пошлин).  Пошлины за продление, уже подлежащие уплате в отношении более ранней 

 
104  См. комментарии, полученные от Европейского патентного ведомства в ответ на циркулярное письмо 

C.9260. 
105  Там же. 
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заявки на дату подачи выделенной заявки, уплачиваются и касательно выделенной 
заявки при ее подаче.  Данные пошлины, а также любая другая пошлина за продление, 
подлежащая уплате в течение четырех месяцев с момента подачи выделенной заявки, 
могут быть уплачены в течение этого периода без дополнительной пошлины.  Если 
данные пошлины не были уплачены в течение этого периода, сохраняется возможность 
уплатить их в течение шести месяцев с указанной даты при условии, что в течение этого 
периода будет также уплачена дополнительная пошлина (правила 51(2) и (3) ЕПК).  Если 
пошлины за продление, причитающиеся за более раннюю заявку, и дополнительные 
пошлины, своевременно не уплачены, выделенная заявка считается отозванной 
(статья 86(1) ЕПК).  Рассмотрение выделенной заявки по существу должно в целом 
проводиться в том же порядке, что и рассмотрение любой патентной заявки другого типа.  
Пункты формулы выделенной заявки не обязательно должны ограничиваться объектом, 
уже заявленным в пунктах формулы основной заявки106.  

209. В ходе рассмотрения выделенной заявки отдел экспертизы может в порядке 
исключения в качестве первого действия выдать повестку на устное производство, если: 
(i) основная заявка была отклонена или отозвана и перспектива получения патента по 
выделенной заявке отсутствует, даже с учетом ответа заявителя на заключение по 
результатам поиска; и (ii) содержание поданных в заявке пунктов формулы по существу 
является таким же или более широким, чем объект пунктов формулы, по которым была 
проведена экспертиза ранее отозванной или отклоненной основной заявки или которые 
послужили основой для поиска по выделенной заявке; и (iii) одно или несколько 
возражений, имеющих решающее значение для результата экспертизы и выдвинутых 
либо в заключении по поиску, составленном касательно выделенной заявки, либо в 
отказе по основной заявке, либо в сообщении по отозванной основной заявке, по-
прежнему остаются в силе. В приложении к повестке, выданной в качестве первого 
действия в ходе экспертизы, должны быть описаны все ходатайства заявителя, а его 
степень подробности должна соответствовать сообщению в духе статьи 94(3) ЕПК.  
Повестка должна быть выдана с упреждением как минимум в шесть месяцев.  Устное 
производство может быть отменено или отложено, если предоставляемые заявителем 
материалы демонстрируют реальные усилия, прикладываемые им для преодоления 
возражений отдела экспертизы107.  

210. Большая апелляционная палата определила, что запрет двойного патентования 
распространяется на выделенные заявки в соответствии со статьей 125 ЕПК (G 4/19).  В 
большинстве договаривающихся государств запрет на выдачу одному заявителю двух 
патентов с формулами, относящимися к одному и тому же объекту, является 
общепризнанным принципом процессуального права.  Соответственно, заявка на 
европейский патент может быть отклонена в силу статьи 97(2) ЕПК, если в ней 
заявляется тот же объект, на который тому же заявителю был выдан европейский патент, 
не составляющий известный уровень техники в смысле статьи 54(2) и (3) ЕПК.  Особенно 
хорошо под это определение подходят следующие типичные ситуации: две заявки, 
поданные в один и тот же день, основная и выделенная заявки или же заявка и ее 
приоритетная заявка.  Заявителю может быть разрешено подать заявку, имеющую то же 
описание, что и уже выданный ему патент, при условии, что в ней не заявляются права на 
тот же объект.  Если в двух или более заявках на европейский патент от одного и того же 
заявителя указаны одни и те же договаривающиеся государства, а формулы имеют одну 
и ту же дату подачи или приоритета и относятся к одному и тому же изобретению, 
заявитель должен изменить одну или несколько заявок таким образом, чтобы объекты их 
формул перестали быть одинаковыми, отозвать дублирующиеся обозначения или 
выбрать, какая из этих заявок будет рассмотрена для дальнейшей выдачи патента. В 
противном случае, после удовлетворения одной из заявок, остальные будут отклонены в 

 
106  Там же. 
107  Там же. 
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соответствии со статьей 97(2) ЕПК в сочетании со статьей 125 ЕПК.  Если формулы 
изобретений в этих заявках совпадают лишь частично, возражений выдвигаться не 
должно.  Однако, если, к примеру, объект независимого пункта формулы в заявке 
совпадает с объектом зависимого пункта формулы в выданном тому же заявителю 
патенте, будет выдвинуто возражение в связи с двойным патентованием.  

211. Если две заявки с одинаковой датой подачи поступают от двух разных заявителей, 
каждую из них следует допустить к рассмотрению так, как если бы другая не 
существовала108. 

 

[Конец приложения и документа] 

 
108  Там же. 


