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УДК 347.77.028

ВЫДЕЛЕННАЯ  
ИЗ ВЫДЕЛЕННОЙ  
И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
ЗАЯВКА

В статье А.В.Залесова – канд. юрид. наук, адвоката, патентного пове-
рен ного, управляющего партнера адвокатского бюро «А.Залесов и парт-
не  ры» (Москва, zalesov@azalesov.com) и И.Г.Озолиной – адвоката, патент-
но го поверенного, старшего партнера адвокатского бюро «А.Залесов  
и пар тнеры» (Москва, ozolina@azalesov.com), рассматривается проблема, 
свя занная с практикой патентования в России посредством выделенных 
за явок. Особенность рассматриваемой авторами темы состоит в том, 
что действующее российское законодательство недостаточно четко регу-
лирует институт выделенных заявок, из-за чего на практике возникает 
не правильное понимание порядка определения приоритета по выделенной 
за явке, а также того, какая заявка является первоначальной в целях уста-
новления приоритета.

Ключевые слова: изобретение, первоначальная заявка, выделенная заявка, дата 
приоритета, патентная монополия, исключительное право на изобретение.

allocated from allocated aPPlication and initial aPPlication
In the article of A.V.Zalesov. PhD, Lawyer, patent attorney, Managing partner of the law firm 

«A.Zalesov & Partners» (Moscow, zalesov@azalesov.com) and I.G.Ozolina, lawyer, patent attorney, 
Senior partner of the law firm «A.Zalesov & Partners» (Moscow, ozolina@azalesov.com), the problem 
related to the practice of patenting in Russia by means of selected applications is considered. The 
peculiarity of the topic considered by the authors is that the current Russian legislation does not 
clearly regulate the institution of allocated applications, which in practice leads to a misunderstand-
ing of the procedure for determining priority for a allocated application, as well as which application 
is the initial one in order to establish priority.

Key words: invention, initial application, allocated application, priority date, patent monopoly, 
exclusive right to invention.

В истории отечественного па-
тентного права применение 

института выделенных заявок в силу 
его недостаточно четкого определе-
ния в рамках действующего как рос-
сийского, так и евразийского патент-
ного законодательства создавало и 

по-прежнему создает ряд неоднозна-
ч ных практик. Для понимания истори-
чески существовавших проблем мо ж-
но вспомнить, что до внесения изме-
нений в Патентный закон РФ в 2003 
г. Роспатент отсчитывал 20-летний 
срок действия патента, выданного 

МНЕНИЕ  
СПЕЦИАЛИСТОВ
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по выделенной заявке, с даты пода-
чи в патентное ведомство самой вы-
деленной заявки (то есть с момента 
поступления в ФИПС ее материалов). 
Поэтому такие патенты действовали 
гораздо доль-
ше патентов, 
выданных по 
первоначаль-
ной заявке.

В случае, 
когда подава-
лась выде-
л е н н а я  и з 
вы деленной 
и т.д. заявка, 
срок дейст-
вия исключи-
тельного права мог продлеваться на 
10 и более лет в сравнении со сро-
ком первого патента. Не секрет, что 
абсолютное большинство выделен-
ных заявок (более 95%) подавалось 
и подается в Роспатент иностранны-
ми заявителями, при том, что общая 
доля иностранных заявителей была 
в пределах 20–35%. Также почти все 
выделенные заявки в Евразийском 
патентном ведомстве (ЕАПВ) при-
надлежат заявителям из дальнего 
зарубежья. Поэтому неправомерно 
удлиненные патентные монополии в 
России принадлежали иностранным 
патентообладателям (в основном 
крупным западным корпорациям). 

Данный подход, приводивший фа-
ктически к ничем не обоснованному 
продлению исключительного права 
на российском рынке, был изменен 
после того, как привлек к себе внима-
ние в ряде споров по претензиям ино-
странных патентообладателей к рос-
сийским компаниям. В отечественное 

патентное законодательство в 2003 
г. было внесено указание на то, что 
срок действия патента по выделен-
ной заявке отсчитывается с даты по-
дачи первоначальной заявки, а имен-

но с даты по-
с т у п л е н и я 
в патентное 
в е  д о м с т в о 
ма териалов 
первоначаль-
ной заявки. 
Также в Па-
тентном за-
коне РФ было 
указано, что 
п р и о р и т е т 
вы деленной 

за явки может быть установлен по 
пер воначальной заявке, в частно-
сти, если подача выделенной заявки 
осуществлена до выдачи патента по 
первоначальной заявке. 

Но и после 2003 г. явление дли-
тельного патентования путем каска-
да выделений присутствовало как в 
практике Роспатента, так и ЕАПВ. 
Это было выгодно крупным игрокам 
патентного рынка. Прямого запрета 
на подачу выделенной из выделен-
ной заявки в законе как не было, так 
и нет. Каких-либо установленных за-
коном ограничений к формуле выде-
ленной заявки также не предусмотре-
но. Некоторые попытки, предприни-
маемые ЕАПВ, по ограничению такой 
деятельности, когда она противоре-
чит интересам экспертизы (например, 
когда требуется повторное рассмо-
трение того же самого изобретения), 
вызывали резкую критику заявите-
лей, практикующих многократное 
выделение.
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Основой практики каскада выде-
лений является более чем неодно-
значное утверждение, что перво-
начальных заявок может быть не-
сколько. То есть первоначальная 
заявка это не первая и начальная, 
а любая заявка, из которой проис-
ходит выделение. Защитники каска-
да выделений утверждают, что у па-
тента, выданного по выделенной из 
выделенной заявки, первоначальных 
заявок две. Одна – это первая перво-
начальная, от которой отсчитывает-
ся срок действия патента, но есть и 
вторая первоначальная, из которой 
происходит выделение.

Критиковать такую логику, а также 
нарушение в этом утверждении се-
мантических правил («вторая не 
есть первая») бесполезно, потому 
что такое обоснование дает значи-
тельную выгоду. Можно лишь конста-
тировать, что отсутствие детальной 
регламентации в нормативных доку-
ментах позволяло при помощи по-
дачи различной комбинации выде-
ленных заявок преодолевать неявно 
установленные запреты, призванные 
прямо или косвенно ограничить сво-
боду заявителя и патентообладателя 
в выборе способов правовой охраны 
своего объекта, а также срок патен-
тования.

Почему в правильно работающей 
патентной системе должны быть 
ограничения на срок патентования? 
Потому что неограниченная свобода 
для заявителя и патентообладателя 
в подаче выделенных заявок неиз-
бежно оборачивается отсутствием 
правовой определенности для тре-
тьих лиц относительно того, будет ли 
соответствующий объект, раскрытый 

в первоначальной заявке, находиться 
под патентной охраной. Выделенная 
заявка публикуется через определен-
ное время после ее подачи в патент-
ное ведомство (в Российской Феде-
рации это 18 мес.). Соответственно, 
в течение этого срока после выдачи 
патента заинтересованные лица ли-
шены возможности понять, закончено 
ли патентование или новые объек-
ты (которых может быть множество) 
из описания первоначальной заявки 
будут в дальнейшем получать охра-
ну. При выдаче следующего патента 
неопределенность опять возникает 
на срок до публикации вновь выде-
ленной заявки и т.д. Такая неопреде-
ленность может длиться очень долго, 
вплоть до истечения 20 лет с даты 
подачи первой заявки, поскольку как 
в Роспатенте, так и в ЕАПВ сегод-
ня существует практика не ограни-
ченной ничем возможности подать 
выделенную из выделенной заявки, 
которая может быть также выделен-
ной и т.д.

Более того, сегодня стандартной 
является практика повторного патен-
тования того же самого изобрете-
ния, поскольку для его определения 
используется только независимый 
пункт формулы. Поэтому законным 
считается получение двух патентов, 
у которых отличаются независимые 
пункты, но полностью совпадают со-
вокупности признаков независимого 
и зависимого пункта, то есть в зави-
симых пунктах двух разных патентов 
с одной датой приоритета описано 
идентичное изобретение.

Таким образом, два патента охра-
няют идентичные изобретения, что 
ни чем, кроме как двойным патентова-
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ни ем с позиций классического патен-
тного права, не является, но таковым 
пока не признается на практике. По-
лучение более позднего патента на 
идентичное изобретение в области 
фармацевтики позволяет, например, 
получить продление его срока дей-
ствия в случае, если при получении 
предшествующего патента на иден-
тичное изобретение патентооблада-
тель по каким-то причинам не подал 
заявление о его продлении в установ-
ленный законом шестимесячный срок 
(п. 2 ст. 1363 ГК РФ). Разрешенное 
фактически двойное патентование 
по выделенной заявке, то есть вы-
дача нового патента по выделенной 
заявке при идентичных зависимых, 
но различных независимых пунктах 
формулы (получение более широко-
го независимого пункта) позволяет 
«приготовить» формулу специально 
для спора с производителями, кото-
рые вышли на рынок после получе-
ния более раннего патента, наивно 
решившими, что нарушения такого 
узкого патента нет. Существуют и 
иные полезные для патентооблада-
теля практики, основанные на каска-
де выделений.

В российском законодательстве в 
основу такой практики положена чуть 
ли не единственная норма, в кото-
рой регулируется делопроизводство 
по выделенным заявкам (п. 4 ст. 1381 
ГК РФ): «Приоритет изобретения, 
полезной модели или промышленно-
го образца по выделенной заявке 
ус танавливается по дате подачи 
тем же заявителем в федеральный 
орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности 
первоначальной заявки, раскрыва ю-

щей эти изобретение, полезную мо-
дель или промышленный образец, а 
при наличии права на установление 
более раннего приоритета по пер-
воначальной заявке – по дате это-
го приоритета при условии, что на 
дату подачи выделенной заявки пер-
воначальная заявка на изобрете ние, 
полезную модель или промышлен ный 
образец не отозвана и не признана 
отозванной и выделенная заявка по-
дана до того, как исчерпана пред-
усмотренная настоящим Кодексом 
возможность подать возражение на 
решение об отказе в выдаче патен-
та по первоначальной заявке, либо 
до даты регистрации изобретения, 
полезной модели или промышленно-
го образца, если по первоначальной 
заявке принято решение о выдаче 
па тента».

В действующем евразийском па-
тентном законодательстве подобная 
норма сформулирована в п. 6 Прави-
ла 49 Патентной инструкции к Евра-
зийской патентной конвенции (далее 
– Инструкция), где указано, что заяви-
тель имеет право подать выделенную 
евразийскую заявку при наличии в 
первоначальной евразийской заявке, 
поданной тем же заявителем, других 
изобретений. Выделенная евразий-
ская заявка имеет дату подачи и в 
со ответствующих случаях дату прио-
ритета первоначальной евразийской 
заявки, из которой она была выде-
лена, если выделенная евразийская 
заявка подана только в отношении 
изобретений, которые были раскры-
ты в первоначальной евразийской за-
явке, а содержащиеся в выделенной 
заявке сведения не выходят за рамки 
первоначальной заявки.
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Формула изобретения по вы де лен-
ной евразийской заявке не должна 
содержать изобретений, тождествен-
ных изобретениям, в отношении кото-
рых правовая охрана испрашивается 
по первоначальной евразийской за-
явке, за исключением ограничения 
первоначальной заявки согласно 
пра вилу 4 Инструкции в случае нару-
шения требования единства изобре-
тения. Выделенная евразийская за-
явка может быть подана, если на 
да ту ее подачи первоначальная за-
явка не отозвана или не считается 
отозванной и ее подача осуществле-
на до даты выдачи евразийского па-
тента по первоначальной заявке, а в 
случае принятия по ней решения об 
отказе в выдаче евразийского патен-
та – до исчерпания возможности его 
обжалования.

В качестве исторической справки 
можно отметить, что в первом совет-
ском патентном законе, принятом в 
последний год существования СССР, 
вместо законодательства, регулиро-
вавшего выдачу авторских свиде-
тельств, содержалось более четкое 
определение выделенной заявки с 
позиции классических подходов па-
тентоведения. В п. 3 ст. 12 закона 
СССР «Об изобретениях в СССР» 
было указано на право заявителя по-
дать выделенную заявку и порядок 
установления приоритета по ней. Так, 
за явитель имел право подать выде-
лен ную заявку (заявки) при наруше-
нии его первоначальной заявкой тре-
бований единства изобретения, а так-
же при наличии в первоначальных ма-
териалах заявки других изобретений. 
Заявка, выделенная по инициати ве 
заявителя, должна была быть подана 

до выдачи патента по первоначаль-
ной заявке. Если выделенная заявка 
бы ла подана в установленные сроки 
и не изменяла сущности заявленного 
изобретения по сравнению с содер-
жанием первоначальной заявки, по 
выделенной заявке устанавливался 
приоритет первоначальной заявки. 

Таким образом, советское законо-
дательство прямо указывало на пра-
во заявителя подать выделенную за-
явку в случаях нарушения требова-
ния единства изобретения (то есть 
когда в формуле имеется несколько 
объектов, не связанных единым изо-
бретательским замыслом) либо при 
наличии в первоначальной заявке 
других изобретений. То есть совет с-
кий закон прямо указывал, что подача 
выделенной заявки должна обеспе-
чивать патентование других изобре-
тений, а не того же самого изобрете-
ния. Ввиду подобного законодатель-
ного регулирования, насколько нам 
известно, в СССР не было практики 
выдачи авторских свидетельств или 
патентов на идентичные изобрете-
ния, представленные не только в не-
зависимых, но и в зависимых пунктах 
формулы, что считается современ-
ной российской нормой.

В основном международно-пра-
во вом источнике патентного права 
– Парижской конвенции по охране 
про мышленной собственности – воз-
можность подачи выделенной заяв-
ки (названной разделением заявки) 
предусмотрена в ст. 4g. Там указано, 
что заявитель может по своей ини-
циативе разделить заявку на патент, 
сохраняя в качестве даты каждой от-
дельной заявки дату первоначальной 
заявки и в соответствующих случа-
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ях преимущество права приоритета. 
Каждой стране союза предоставля-
ется право определить условия, при 
которых разрешается такое разде-
ление.

Как видим, для правильного уста-
новления приоритета по выделенной 
заявке важно определить, что явля-
ется первоначальной заявкой для 
вы деленной и, в частности, для вы-
деленной из ранее уже выделенной 
заявки. Термин «первоначальная за-
явка» содержится и в ГК РФ, и в Ин-
ст рукции к Евразийской патентной 
кон венции, и в Парижской конвенции.

Недавно президиум Суда по ин-
теллектуальным правам вынес очень 
важное постановление, в котором 
подробно рассмотрел вопрос о том, 
что является первоначальной заяв-
кой для выделенной из выделенной 
заявки по российскому праву. Судеб-
ное толкование после завершения 
рассмотрения дела призвано устано-
вить объективное значение правово-
го термина для его дальнейшего при-
менения как Роспатентом, так и суда-
ми. Возможно, точку в данном споре 
поставит позиция Верховного суда 
Российской Федерации.

Фабула спора о действительности 
патента по делу № СИП-570/2022 в 
итоге сводилась к тому, какую заяв-
ку считать первоначальной: первую, 
которая является переведенной на 
национальную фазу международной 
заявкой, или первую в цепочке выде-
ленную заявку, после которой потом 
еще раз были осуществлены второе, 
третье и четвертое выделения. Уста-
новление, какая заявка в данном слу-
чае первоначальная, стало ключе-
вым для определения соответствия 

изобретения условию патентоспособ-
ности «новизна», поскольку по пер-
вой заявке (из которой состоялось 
первоначальное выделение) патент 
был выдан задолго до подачи второй 
выделенной заявки, то есть, по мне-
нию заявителя, ранее подавшего воз-
ражение в Роспатент и получившего 
отказ, приоритет по первой заявке 
установлен быть не мог при призна-
нии ее первоначальной. Напротив, по 
мнению Роспатента и патентообла-
дателя, первоначальной заявкой для 
второй выделенной заявки является 
не самая первая заявка, а первая вы-
деленная заявка, поскольку именно 
из нее выделена вторая выделенная 
заявка (по ней на момент выделения 
патент еще не был выдан).

В постановлении по делу № СИП-
570/2022, вынесенному 6 октября 
2023 г., президиум Суда по интел лек-
туальным правам в качестве ввод-
но го тезиса отметил, что правовое 
ре гулирование института выделе-
ния заявок и определения по ним 
дат приоритета в ГК РФ носит фраг-
ментарный характер, не содержит 
подробной конкретизации соответ-
ствующей процедуры. Учитывая это, 
содержание правовых норм устана-
в ливается президиумом Суда по ин-
теллектуальным правам на основа-
нии анализа как самой спорной нор-
мы права, так и ее соотношения с 
нор мами международного права, на 
ко торых она основана.

Далее суд указал: «Согласно пун-
кту 1 статьи 1363 ГК РФ исключи-
тельное право на изобретение, по-
лезную модель, промышленный об-
разец и удостоверяющий это право 
патент действуют при условии со-
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блюдения требований, установлен-
ных названным Кодексом, с даты по-
дачи заявки на выдачу патента в 
федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной соб-
ст венности или в случае выделе ния 
заявки (п. 4 ст. 1381) с даты подачи 
первоначальной заявки.

Датой подачи заявки на изобрете-
ние считается дата поступления в 
Роспатент заявки, содержащей за-
явление о выдаче патента, описа-
ние изобретения и чертежи, если 
в описании на них имеется ссылка, 
а если указанные документы пред-
ставлены не одновременно – дата 
поступления последнего из доку-
ментов (п. 3 ст. 1375 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 11 Договора о 
патентной кооперации получающее 
ведомство устанавливает в каче-
стве даты международной подачи 
дату получения международной за-
явки (при условии соблюдения на-
званных в названном пункте усло-
вий).

Таким образом, по смыслу приве-
денных норм права датой подачи 
пер воначальной заявки для заявки, 
яв ляющейся национальной фазой 
ме ждународной заявки, является 
да та получения международной за-
явки уполномоченным органом.

По смыслу приведенных норм пра-
ва первоначальная заявка может 
быть только одна, таковой являет-
ся заявка, из которой произведено 
первичное выделение. Именно по 
этой заявке устанавливается дата 
подачи и испрашивается приори-
тет.

В том случае, если имеется «ка-
скад» заявок – несколько последова-

те льно выделенных заявок, – необ-
ходимость учета первой из числа 
последовательных заявок (той, из 
ко торой произошло самое первое 
вы деление) обусловлена не толь-
ко правилами установления даты 
при оритета, она учитывается и в 
иных целях.

Так, согласно п. 24.3.3 Админист-
ра тивного регламента № 327 при 
проверке соблюдения условия, свя-
занного с раскрытием заявленного 
изобретения в ранее поданных ма-
териалах, в случае испрашивания 
при оритета по выделенной заявке 
устанавливается, раскрыто ли изо-
бретение в первоначальной заявке, 
а если заявка выделена из конвен-
ционной заявки и приоритет испра-
шивается по дате ее приоритета, 
– то в первой заявке.

Совершенно очевидно, что для 
ус тановления даты приоритета 
именно по дате подачи первой заяв-
ки из «каскада» заявок под перво-
начальной заявкой понимается 
именно она, поскольку если в ней 
спорное техническое решение не 
раскрыто, требование раскрытия 
изобретения в первоначальной за-
явке для конкретной выделенной 
из выделенной заявки считать со-
блюденным нельзя, даже если такое 
техничес кое решение (пусть и в на-
рушение норм ГК РФ) раскрыто в 
одной из промежуточных (при том, 
что, безус ловно, конкретное техни-
ческое решение должно быть рас-
крыто и во всех промежуточных).

При этом термин «первоначаль-
ная заявка» во всех правовых целях 
должен рассматриваться с одина-
ковым значением».
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Подобный подход к оценке того, 
что является первоначальной заяв-
кой, президиум Суда по интеллекту-
альным правам подтвердил в деле 
с близкой фабулой спора – № СИП-
552/2022.

Хочется надеяться, что приведен-
ное выше мнение авторитетного су-
дебного органа поставит точку в про-
тиворечивых рассуждениях защитни-
ков бесконечного каскада выделений 
о том, что первоначальная заявка – 
это вовсе не обязательно первая и 
на чальная заявка, а вполне может 
быть и вторая, и третья, и пятая за-
явка, из которой происходит выде-
ление, а также, что первоначальных 
заявок у одного патента может быть 
несколько.

Также хочется рассчитывать, что 
институт выделенных заявок со вре-
менем будет детально регламенти-
рован в нормативных правовых до-
кументах так, что простора для по-
добных неоднозначных интерпрета-
ций не будет. Правильно работающий 
институт выделенных заявок важен и 
нужен патентной системе, но он не 
должен систематически нарушать ин-
тересы третьих лиц, то есть обще-
ства, за счет сверхдлительного па-
тентования и отсутствия сведений о 
поданных выделенных заявках в те-
чение 18 мес. с даты их поступления 
в Роспатент.
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