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Особенности 
селективных 
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НАШИ 
консультации

В статье А.В. Гутман – главного эксперта Евразийского патентно-
го ведомства, исследуется понятие «селективное изобретение» сквозь 
призму патентного законодательства и правоприменительной практики 
национальных и региональных патентных ведомств мира. Анализируются 
подходы к оценке новизны селективных изобретений в ведущих юрисдик-
циях с учетом последних тенденций и изменений. Представлена позиция 
автора в отношении ограничения селективных изобретений определенными 
областями техники и применения особых дополнительных критериев при 
оценке их новизны.
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Features of selective inventions: an analysis of world practice
The article of A.V. Gutman, the Chief examiner of the Eurasian Patent Office, examines the 

concept of «selective invention» through the prism of patent legislation and law enforcement practice 
of national and regional Patent offices of the world. The approaches to assessing the novelty of 
selective inventions in leading jurisdictions are analyzed, taking into account the latest trends and 
changes. The author's position regarding the limitation of selective inventions to certain fields of 
technology and the application of special additional criteria in assessing their novelty is presented.
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Введение

В современном динамично раз­
вивающемся мире обмен знаниями, 
идеями и опытом, а также создание 
транснациональных компаний и кор­
пораций играют неоценимую роль, 
поэтому сложно представить буду­
щее без непрерывно совершенству­
ющейся международной платформы 
по защите результатов интеллектуа­

льной деятельности, в том числе та­
ких объектов патентного права как 
изобретения.

В этих обстоятельствах перспек­
тивными представляются постоянный 
пересмотр патентного законодатель­
ства (как международного, так и реги­
ональных/национальных) с учетом 
накопленного опыта развития веду­
щих патентных систем и общих дости­
жений нормотворчества, расширение 
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всестороннего сотрудничества в об­
ласти патентования, а также работа 
по сближению методических подхо­
дов к проведению экспертизы заявок 
на выдачу патентов между различны­
ми ведомствами. Чтобы экспертиза 
была действительно эф­
фективной, она должна 
включать ряд мер, напри­
мер, поиск возможностей 
для согласованного и 
однозначного толкования 
основополагающих терми­
нов и понятий, использу­
емых в патентном праве, 
выработку единообразной 
практики оценки патенто­
способности изобретений 
в различных областях тех­
ники и формирование общих требова­
ний к составлению заявок на выдачу 
патентов. 

В 1998 г. по инициативе ВОИС 
был создан постоянный комитет по 
патентному праву – площадка для 
обсуждения и комплексного анали­
за текущих и будущих задач, направ­
ленных на прогрессивное развитие 
международного патентного права, 
координации усилий с целью реше­
ния актуальных проблем, призванная 
служить для государств-членов эф­
фективным механизмом организации 
их последовательной и плодотворной 
работы1. Однако, несмотря на уже 
предпринятые усилия по формирова­
нию единообразной практики право­
применения в сфере охраны изобре­
тений, пока одной из самых острых и 
спорных тем остается проблема вы­
дачи патентов на селективные изо­
бретения.

1 https://www.wipo.int/policy/ru/scp/

Что такое селективное 
изобретение?

В первую очередь необходимо от­
метить, что в некоторых юрисдикциях 
понятие «селективное изобретение» 

не закреплено. Например, 
законодательство США 
и нормативно-правовые 
акты Евразийского пате­
нтного ведомства (ЕАПВ) 
не предполагают выде­
ления их в отдельную ка­
тегорию. В то же время 
Европейское патентное 
ведомство (ЕПВ) в Руко­
водстве по проведению 
экспертизы в Европей­
ском патентном ведом­

стве (далее – Руководство ЕПВ) от­
мечает, что «селективные изобре-
тения касаются выбора отдельных 
элементов, подмножеств или подди-
апазонов, которые не были явно рас-
крыты в пределах известных более 
широких множества или диапазона»2. 
Похожего толкования придерживает­
ся Ведомство интеллектуальной соб­
ственности Сингапура3.

Патентное ведомство Японии пре­
длагает более развернутую дефини­
цию: «Селективное изобретение 
– это изобретение, относящееся 
к области техники, в которой эф
фект, обеспечиваемый особеннос
тями решения, трудно предсказать 
и которое удовлетворяет следую-
щим пунктам (i) или (ii):

2 Guidelines for Examination EPO. Part G – 
Patentability. Chapter VI – Novelty, 8. Selection 
inventions, 2023.

3 Examination Guidelines for Patent Appli­
cations at IPOS.
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(i) изобретение (b), выделенное 
из изобретения (a), раскрытого в 
широкой концепции в уровне техни
ки, при этом изобретение (b) выра-
жено в более узкой концепции, охва
тываемой более широкой концепци
ей…; 

(ii) изобретение (b), которое выб
рано из изобретения (a), выраженно-
го несколькими вариантами в уров-
не техники, при этом изобретение 
(b) представляет собой выбранные 
из изобретения (a) варианты в ка-
честве элементов изобретения…»4.

Нельзя не отметить, что патент­
ное ведомство Японии весьма прост­
ранно определяет область техники, к 
которой должно принадлежать изо­
бретение, чтобы быть отнесенным к 
селективному, что свидетельствует 
о гибкости подходов при выявлении 
вышеназванных типов изобретений.

С другой стороны, согласно Прави­
лам составления, подачи и рассмо­
трения документов, являющихся ос­
нованием для совершения юридиче­
ски значимых действий по государст­
венной регистрации изобретений и их 
форм, утв. приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 21 февраля 2023 г. № 
1075, селективное изобретение – это 
«изобретение, относящееся к хими-
ческому соединению, подпадающему 
под общую структурную формулу 
группы известных соединений (фор-
мула Маркуша), но не описанное как 
специально полученное и исследо
ванное, и при этом проявляющее 

4 Examination Guidelines for Patent and Util­
ity Model in Japan. Part III. Chapter 2. Section 4.

5 http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202304180010

новые, неизвестные для этой груп-
пы свойства в качественном или ко
личественном отношении». Из при­
веденной формулировки следует, что 
Роспатент весьма жестко ограничи­
вает и область техники, в которой 
могут быть обнаружены селективные 
изобретения (химия), и объект таких 
изобретений (вещество). 

Имеется в мировой патентной 
практике и более радикальная пози­
ция по этому вопросу. Так, в Руковод­
стве по экспертизе патентоспособно­
сти заявок на изобретения Аргентин­
ской Республики, указывается, что 
выбор элемента (или элементов), уже 
известного из уровня техники, не от­
вечает критерию новизны, даже если 
у выбранного элемента (или элемен­
тов) имеются дифференцированные 
свойства или если он (или они) не 
раскрывался ранее. Аналогичным об­
разом открытие дифференцирован­
ного или более полезного свойства 
или качества того или иного элемен­
та (или элементов), уже известного 
из уровня техники, также не отвеча­
ет требованию новизны6. Иными сло­
вами, не признавая априори новизну 
подобных решений, Национальный 
институт промышленной собственно­
сти Аргентины отрицает их существо­
вание как таковых и, как следствие, 
возможность их охраны7. 

Таким образом, уже на стадии 
попытки объективного толкования 
исследуемого понятия при анализе 
правовых (в том числе подзаконных) 

6 https://www.mondaq.com/argentina/intel­
lectual-property/935384/patents-comparative-
guide#

7 http://www.rivistaodc.eu/argentina-guide­
lines-examination-chemical-pharmaceutical
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актов различных патентных ведомств 
возникает неопределенность, вы­
званная принципиально противоре­
чивым видением предмета обсуждае­
мого типа изобретений. 

Если обратиться к отчетам упомя­
нутого постоянного комитета по па­
тентному праву ВОИС в этом аспек­
те, то особого внимания заслуживает 
«Дополнительное исследование по 
вопросу об изобретательском уров­
не», части II и III8. Здесь содержится 
не только обзор практики оценки изо­
бретательского уровня/шага селек­
тивных изобретений, применяемой 
в различных национальных и регио­
нальных ведомствах, но и предпри­
нята попытка осветить общие тенден­
ции по выявлению таких изобретений, 
а также выработать единообразные 
рекомендации относительно подхода 
к оценке соответствия их критериям 
патентоспособности. В частности, се­
кретариат комитета пришел к выводу 
о том, что «селективное изобрете-
ние обычно касается выбора кон-
кретных элементов, подмножеств 
или частей интервалов, входящих 
в состав более широких множеств 
или интервалов, известных из уров-
ня техники, но не раскрытых специ-
ально». Предложенное определение 
в принципе охватывает общую кон­
цепцию, позволяющую идентифици­
ровать подавляющее большинство 
решений, называемых селективны­
ми, и может быть рекомендовано как 

8 Дополнительное исследование по во­
просу об изобретательском уровне (часть 
II)//https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/
scp_29/scp_29_4.pdf; Дополнительное ис­
следование по вопросу об изобретательском 
уровне (часть III)//https://www.wipo.int/edocs/
mdocs/scp/ru/scp_30/scp_30_4.pdf

объективное для использования на 
практике. 

Отрицание возможности охраны 
подобных изобретений не согласу­
ется с международным патентным 
правом, преследующим (в числе про­
чего) цель стимулировать инновации. 
Действительно, если все частные ре­
шения в пределах известного обще­
го раскрытия признать непатенто­
способными, у изобретателей будет 
меньше мотивации к поиску путей 
дальнейшего совершенствования 
технических решений. Ведь весьма 
вероятно, что какое-то подмножество 
или подгруппа внутри известного 
более широкого интервала, диапазо­
на или раскрытия в целом продемон­
стрирует неожиданное преимуще­
ство. То есть патентная охрана таких 
изобретений, основанных на целена­
правленном выборе, представляется 
оправданной и как способ правомер­
ного стимулирования исследований, 
содействующих дальнейшему техни­
ческому прогрессу, и как способ обе­
спечения возможности коммерциали­
зации результатов интеллектуальной 
деятельности.

Новизна селективных  
изобретений

Считается, что новизна является 
объективным критерием патентоспо­
собности изобретений, как следствие 
вызывающим наименьшее число спо­
ров и разногласий. Однако именно в 
случае с изобретениями, о которых 
идет речь в настоящей статье, да­
леко не все так просто. Отсутствие 
единообразного представления о се­
лективных изобретениях в различных 
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юрисдикциях привело к расхождени­
ям в подходах даже при оценке их 
новизны.

Так, из материалов упомянутого 
выше исследования, подготовленно­
го секретариатом комитета, следует, 
что селективные изобретения неко­
торыми ведомствами (например, На­
циональным институтом промышлен­
ной собственности Чили) признаются 
новыми на основании уже того, что 
общая информация из уровня техни­
ки, как правило, не порочит новизну 
того или иного частного воплощения 
изобретения, даже если это вопло­
щение подпадает под упомянутое 
общее раскрытие.

Подобного подхода стало при­
держиваться и Ведомство интеллек­
туальной собственности Республики 
Корея9, которое решило отойти от 
применения дополнительных крите­
риев при оценке новизны изобрете­
ний, касающихся «отбора вида из 
рода, раскрытого в ссылке на пред-
шествующий уровень техники», как 
их определяет Руководство Ведом­
ства интеллектуальной собственно­
сти Республики Корея по проведению 
патентной экспертизы10.

В свою очередь в Патентной ин­
струкции к Евразийской патентной 
конвенции11 указано, что изобрете­
ние не признается соответствующим 
условию новизны, если в предше­
ствующем уровне техники выявлены 
сведения об объекте, который имеет 

9 https://www.iam-media.com/article/su­
preme-court-upholds-validity-of-selection-in­
vention-patent-first-time

10 Patent Examination Guidelines. Section 
6.4.1. 2023.

11 https://www.eapo.org/wp-content/up­
loads/2023/03/instr202211-p1.pdf

технические признаки, идентичные 
всем техническим признакам изобре­
тения, содержащимся в независимом 
пункте формулы изобретения. Ана­
лиз правоприменительной практики, 
касающейся выдачи евразийских па­
тентов на изобретения, показывает, 
что, последовательно руководству­
ясь общепринятым толкованием зна­
чения термина «идентичный», ЕАПВ 
не считает, что признак, выраженный 
общим понятием, является идентич­
ным (или полностью совпадающим) 
признаку, выраженному частным или 
более узким понятием12.

Достаточно четкие указания по 
оценке новизны селективных изо­
бретений дает Патентное ведомство 
Японии, приводя их в самом опреде­
лении таких решений (частично ци­
тируемом выше) и отмечая, что изо­
бретение (a), раскрытое «в широкой 
концепции в уровне техники» не ли­
шает новизны изобретения (b), «вы-
раженного в более узкой концепции, 
охватываемой упомянутой более 
широкой концепцией»; и изобретение 
(a), «выраженное несколькими вари-
антами в уровне техники», не поро­
чит новизну изобретения (b), которое 
представляет собой выбранные из 
изобретения (a) варианты в качестве 
элементов изобретения.

При этом ЕПВ, опираясь на поло­
жения прецедентного права, разрабо­
тало более строгий подход к оценке 
новизны селективных решений. При­

12 Игнатов М.Е., Серова М.А. Еще раз о 
селективных изобретениях//Патентный по­
веренный. 2020. № 2. С. 34–43; Игнатов 
М.Е., Серова М.А. Экспертиза изобретений 
в области химии в Евразийском патентном 
ведомстве//Патенты и лицензии, Интеллекту­
альные права. 2017. № 1. С. 58–59.
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мечательно, что впервые предъяв­
лять особые требования при анализе 
патентоспособности к обсуждаемым 
изобретениям предложил в далеком 
1930 г. Дж.Моэм в отчете о патентах 
компании I.G. Farbenindustrie AG13, 
выданных Патентным ведомством 
Великобритании. Рекомендации, 
изложенные в этом отчете, были и 
даже остаются базисом для экспер­
тизы селективных изобретений во 
многих юрисдикциях. Кстати, имен­
но этот получивший широкую огла­
ску отчет и тезисы, содержащиеся в 
нем, послужили катализатором для 
формирования распространенного и 
сегодня мнения о том, что селектив­
ные изобретения настолько особен­
ные, что даже их новизну оценивать 
нужно только с оглядкой на ожидае­
мый эффект. 

В настоящее время Руководство 
ЕПВ содержит указание, согласно ко­
торому «при оценке новизны следует 
иметь в виду, что общее раскрытие 
обычно не лишает новизны какой-
либо конкретный пример, подпада-
ющий под это раскрытие…»14. Но 
одновременно именно к селективным 
изобретениям должен применяться 
специальный тест на новизну15.

Такой тест при анализе изобрете­
ния, связанного с выбором отдель­
ных элементов из списков элементов, 
предполагает использование прави­

13 In the matter of I.G.Farbenindustrie AG’S 
Patents. (1930). Reports of Patent, Design and 
Trade Mark Cases, 47(9). 289–334.

14 Guidelines for Examination EPO. Part G 
– Patentability. Chapter VI – Novelty, 5. Generic 
disclosure and specific examples, 2023.

15 Guidelines for Examination EPO, Part G 
– Patentability. Chapter VI – Novelty, 8. Selec­
tion inventions, 2023.

ла двух или более списков, согласно 
которому выбор элемента из одного 
списка не обеспечивает заявленно­
му решению новизну, тогда как объ­
единение элементов, выбранных из 
по меньшей мере двух списков оп­
ределенной длины, при отсутствии 
указания в уровне техники на такую 
комбинацию является новым. В слу­
чае, если селективное решение ка­
сается выбора одного поддиапазона 
из более широкого числового диа­
пазона, следует считать выбранный 
поддиапазон новым, если он: 1) узок 
по сравнению с известным диапазо­
ном и 2) достаточно далек от любых 
конкретных примеров, известных из 
предшествующего уровня техники, и 
от конечных точек известного диа­
пазона. Причем второе правило (для 
поддиапазона) до 1 ноября 2019 г. со­
держало требование по соблюдению 
еще и третьего критерия, согласно 
которому заявленный поддиапазон 
не должен выбираться произвольно 
из предшествующего уровня техни­
ки, то есть решение по изобретению 
должно было быть не простым вопло­
щением известного уровня техники, а 
другим изобретением (предполагаю­
щим целенаправленный отбор).

Исключение третьего критерия 
требований, предъявляемых к но­
визне поддиапазона (п. 8, главы VI 
Руководства ЕПВ), произошло по ре­
зультатам рассмотрения по существу 
возражения T 0261/15. Тогда апелля­
ционный совет постановил, что тре­
тий критерий, закрепляющий так на­
зываемый целевой отбор, учитывает 
наличие результата/эффекта при ис­
пользовании заявленного изобрете­
ния, выходящего за рамки сравнения 
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заявленного изобретения с раскры­
тием предшествующего уровня тех­
ники. Иными словами, анализ пред­
намеренности выбора поддиапазона 
– больше вопрос изобретательского 
уровня, чем новизны. Решение по 
делу T 0261/15 стало прецедентным, 
а критерии оценки новизны селектив­
ных изобретений в ЕПВ, соответст­
венно, были пересмотрены в сторону 
смягчения. 

Упомянутый выше тест на новизну 
(как он охарактеризован в процити­
рованном выше пункте Руководства 
ЕПВ) допускает разные толкования 
используемых в его формулировке 
понятий («узкий диапазон», «доста-
точно удаленный от раскрытых 
значений») ввиду их неопределенно­
сти и относительности, что неодно­
кратно обсуждалось в разного рода 
источниках16. 

Более неоднозначная ситуация 
складывается в юрисдикциях, где 
сведения об особенностях и реко­
мендуемых подходах при рассмотре­
нии заявок на подобные изобретения 
(основанные на выборе) в соответ­
ствующих руководствах и иных пра­
вовых актах не содержатся вовсе. 
В таких случаях возникает высокая 
вероятность расхождения в толкова­
нии одних и тех же норм заинтересо­
ванными лицами, что ведет к увели­
чению спорных или противоречивых 
решений, вынесенных по селектив­
ным изобретениям. Заявитель стал­
кивается с ситуацией, когда прогно­
зировать действия эксперта край­

16 Leber T.M. Novelty of selection inventions: 
case law on 'narrow', 'sufficiently far removed' 
and 'purposive selection'//Journal of Intellectual 
Property Law & Practice. 2013. № 8. Р. 561–565.

не сложно и/или когда полученный 
патент может быть аннулирован в 
любое время по достаточно спорным 
мотивам. 

В этом контексте нельзя не упо­
мянуть о концепции защиты право­
мерных ожиданий, которая касается 
статуса участников общественных от­
ношений. Опираясь на принцип пра­
вовой определенности, доктрина пра­
вомерных ожиданий означает право 
лица, имеющего правовое основание 
ожидать того или иного положения 
вещей, требовать от правопримени­
теля принимать решения, руковод­
ствуясь сложившейся практикой и с 
учетом осуществления обещаний, на­
пример, установленных норм права, 
которые были даны лицу правопри­
менителем17.

Таким образом, позицию ведомст­
ва относительно анализа патентоспо­
собности изобретений, подпадающих 
под определение «селективные», 
следует отдельно раскрывать в со­
ответствующей правовой базе (даже 
если упомянутая категория изобрете­
ний анализируется в общем порядке), 
поскольку четкое понимание упомя­
нутой позиции представляется край­
не необходимым для всех участников 
правоотношений.

По мнению автора настоящей ста­
тьи, при анализе известности селек­
тивного изобретения наиболее умест­
но использовать так называемый 
классический принцип: «Общее рас-
крытие не порочит новизну частно-
го решения, если таковое не было 
идентифицировано ясно и недвус-

17 Leyland P., Anthony G. Textbook on Admin­
istrative Law. Oxford: Oxford University Press, 
2016. P. 353.
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мысленно в источнике из предше-
ствующего уровня техники», кото­
рый декларирован не только в боль­
шинстве соответствующих правовых 
актов различных юрисдикций, но и в 
п. 12.09 Руководства по проведению 
международного поиска и междуна­
родной предварительной экспертизы 
(далее – Руководство РСТ).

Применение дополнительных кри­
териев вносит определенную субъек­
тивность в оценку новизны и не пред­
ставляется оправданным, вступая в 
противоречие с указанным фунда­
ментальным принципом. При этом 
под частным решением следует по­
нимать решение, которое полностью 
охватывается известным. Так, если 
заявленный диапазон какого-либо 
параметра частично перекрывается 
известным, выходя за его пределы, 
такое решение нельзя считать част­
ным относительно упомянутого из­
вестного из уровня техники решения. 
Что же касается его новизны, то она 
считается опороченной по меньшей 
мере в той граничной точке известно­
го диапазона, которую охватывает за­
явленное решение, поскольку указан­
ная точка считается явно раскрытой.

В качестве поддерживающего 
такую позицию аргумента следу­
ет рассмотреть нашумевшее дело 
Т 1688/20, касающееся патента EP 
3056283 B1. В патенте заявлен ро­
торный распыляющий электростати­
ческий аппликатор для распыления 
краски на автомобильный кузов, вы­
полненный таким образом, что воздух 
выходит через отверстия, закручива­
ясь под углом от 56° до 59°. Отдел 
возражений ЕПВ, а затем апелляци­
онный совет (согласно утвержденной 

процедуре рассмотрения возражения 
на решение ведомства) должны были 
определить, был ли этот заявленный 
диапазон новым по сравнению с рас­
крытым в предшествующем уровне 
техники диапазоном закручивания 
воздуха под углом от 50° до 60° с упо­
минанием конкретного значения 55°.

Отдел возражений как первая ин­
станция в ходе разбирательства по 
данному делу по результатам рас­
смотрения материалов возражения 
заключил, что изобретение касает­
ся выбора поддиапазона угла закру­
чивания воздуха в аппликаторе (то 
есть должно быть отнесено к селек­
тивным, следовательно, при оценке 
его новизны необходимо применять 
упомянутый выше тест на новизну), 
и заключил следующее. Угол от 56° 
до 59° не был узким по сравнению с 
известным углом от 50° до 60°, а углы 
56° и 59° не были достаточно уда­
лены от конечной точки 60° или кон­
кретного значения 55°. Кроме того, 
не был доказан целенаправленный 
выбор обсуждаемого параметра (этот 
критерий теста на новизну селектив­
ных изобретений еще был в Руковод­
стве РСТ на момент принятия перво­
начального решения по данному воз­
ражению).

Однако заявитель, не согласив­
шись с мнением отдела возражений, 
обратился в апелляционный совет, 
который в свою очередь констатиро­
вал, что термины «узкий» и «доста­
точно удаленный», используемые в 
Руководстве ЕПВ, не могут служить 
объективными, надежными и после­
довательными критериями для оцен­
ки новизны заявленного поддиапазо­
на. Поясняя свою позицию, апелляци­
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онный совет заявил, что приведенные 
термины допускают такое широкое 
толкование, что вывод о соблюдении 
этих критериев зависит не только от 
фактических обстоятельств каждо­
го дела, но также может зависеть от 
субъективного восприятия принимаю­
щего решения органа.

Апелляционный совет отметил, 
что при оценке новизны применять 
дополнительные критерии, изложен­
ные в Руководстве ЕПВ, нет никакой 
необходимости. Этот аргумент апел­
ляционного совета опирается на фун­
даментальное правило, согласно ко­
торому вывод об отсутствии новизны 
можно сделать только в случае пря­
мого и недвусмысленного раскры­
тия в известном уровне техники ре­
шения, подпадающего под действие 
формулы изобретения. Эта одна из 
основополагающих норм закреплена 
в так называемом «золотом стандар­
те» G 2/10 – прецедентном решении, 
касающемся принципа раскрытия ин­
формации. 

Таким образом, апелляционный 
совет заключил, что предшествую­
щий уровень техники не описывал 
прямо и однозначно значение угла в 
пределах заявленного диапазона от 
56° до 59°, применяя принцип, соглас­
но которому общее знание (например, 
более широкий диапазон) не может 
порочить новизну более конкретно­
го (частного) технического решения 
(например, более узкого диапазона). 
Это согласуется с позицией автора 
настоящей статьи, изложенной выше.

Далее апелляционный совет при­
шел к выводу, что изобретение также 
соответствует условию патентоспо­
собности «изобретательский уро­

вень», поскольку заявленный угол 
закручивания обеспечивает возмож­
ность максимального использова­
ния силы всасываемого воздуха для 
принудительного распыления частиц 
краски, приводящую к изменению их 
диаметра, тем самым улучшая эф­
фективность распыления. Несмотря 
на то, что аналогичный технический 
результат мог быть достигнут в более 
широком диапазоне, раскрытом в 
предшествующем уровне техники, 
наличие упомянутого эффекта не 
обсуждалось, поэтому выбор сочли 
целенаправленным. Более того, в из­
вестном уровне техники не было на­
мека на ограничение угла заявлен­
ным диапазоном. 

Это решение апелляционного со­
вета вызвало серьезные дискуссии18, 
но, на наш взгляд, по меньшей мере 
в части признания обсуждаемого изо­
бретения EP 3056283 B1 новым оно 
является мотивированным и справе­
дливым. Разумеется, учитывая воз­
можные последствия предоставле­
ния охраны рассматриваемым в на­
стоящей статье изобретениям (на­
пример, получение необоснованно 
долговременной монополии некото­
рыми фармацевтическими компания­
ми, использующими стратегию «озе­
ленения» патентов), представляется 
необходимым с особой тщательнос­
тью подходить к оценке их изобрета­
тельского уровня (однако это тема от­
дельного исследования).

Селективные изобретения  
в различных областях техники

18  https://ipkitten.blogspot.com/2023/01/gold-
standard-test-for-novelty-reigns.html
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Снова возвращаясь к исследова­
нию постоянного комитета ВОИС по 
патентному праву, остановимся еще 
на одном любопытном тезисе, кото­
рый в нем содержится. Так, по мнению 
секретариата комитета, селектив­
ные изобретения вполне вероятны в 
любой области техники: никаких ог­
раничений относительно этих обла­
стей не выявлено. Подобное мнение 
обосновывается также в цитируемой 
выше статье М.Е. Игнатова и М.А. Се­
ровой19, где подчеркнуто, что ограни­
чивать рассматриваемое понятие, на­
пример, только химическими соеди­
нениями по меньшей мере нелогично. 

Действительно, такие области как 
фармакология, медицина, биотехно­
логия, каталитическая промышлен­
ность чаще других связаны с неожи­
данными результатами исследова­
ний, и вопрос об очевидности или не­
очевидности селективного решения 
решается, в частности, с учетом сте­
пени предсказуемости технического 
результата/эффекта на основании 
уровня техники. Поэтому, безуслов­
но, вероятность обнаружения селек­
тивного изобретения, выбранного из 
тысяч возможных вариантов, описы­
ваемых общей структурной форму­
лой группы химических соединений, 
несоизмеримо выше, чем при попыт­
ках усовершенствовать конструкцию, 
например, распылителя краски. Од­
нако полностью исключить вероят­
ность того, что изобретателю удастся 
осуществить последнее именно по­
средством направленного изучения 
и совершенствования признака/при­

19  Игнатов М.Е., Серова М.А. Еще раз о 
селективных изобретениях//Патентный по­
веренный. 2020. № 2. С. 34–43.

знаков известного решения, невоз­
можно, что подтверждается рассмо­
тренным выше примером. 

Позволим себе привести инте­
ресный факт. Проработав несколько 
лет в федеральном патентном бюро 
в г. Берне, А. Эйнштейн был отмечен 
как профессионал высокого уровня и 
впоследствии неоднократно привле­
кался в качестве эксперта в делах о 
нарушении патентных прав20. Еще в 
1918 г., комментируя дело Anschütz & 
Co. v. Kreiselbau-Gesellschaft m.b.H о 
возражении против выдачи патента 
на гироскоп, А. Эйнштейн писал:

«...Каждому изобретению, описан
ному в патенте, принадлежит опре-
деленная область G вариантов реа-
лизации запатентованного изобре-
тения. Будем представлять себе 
указанную область G как некую ог
раниченную область плоскости всех 
возможностей... Решение, которое 
является частью изобретения, мо
жно рассматривать как точку (чер-
ный круг) внутри указанной облас- 
ти G.

Если бы изобретатель патента, 
защищающего область G, обладал 
полным знанием всех возможных ва-
риантов осуществления изобрете-
ния, он действительно, без всякого 
сомнения, был бы интеллектуаль-
ным владельцем всех возможных 
вариантов осуществления своего 
изобретения. При этом в реальной 
жизни изобретатель никогда не 
имеет полного представления обо 
всех возможных вариантах реализа-

20  Trainer M. Albert Einstein’s expert opin­
ions on the Sperry vs. Anschütz gyrocompass 
patent dispute//World Patent Information. 2008. 
№ 30. Р. 320–325.
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ции своего изобретения. В каком-то 
смысле он знает не обо всех точ-
ках своей области G, а только об 
определенном ограниченном числе 
точек этой области. Однако могут 
существовать варианты осущест-
вления изобретения, о которых сам 
изобретатель не подумал и кото-
рые обеспечивают новые характер
ные технические преимущества 
(обнаружение ценных точек P или 
субобластей области G, которые 
ранее не изучались)...» 21.

Таким образом, великий физик-те­
оретик более века назад предсказал 
возможность существования изобре­
тений, которые теперь именуют се­
лективными, предвосхитив бурные 
дискуссии вокруг них. Весьма приме­
чательным, по нашему мнению, яв­
ляется тот факт, что эта мысль ро­
дилась у А. Эйнштейна, когда он за­
нимался анализом патентов, касаю­
щихся конструктивных особенностей 
гироскопов, то есть изобретений в об­
ласти теоретической механики. 

При таких обстоятельствах пред­
ставляется неоправданным вводить 
какие-либо ограничения на области 
техники, в которых может быть най­
дено селективное решение, сужая 
тем самым поле деятельности иссле­
дователям, работающим вне сфер, 
прямо или опосредованно связан­
ных с химией как наукой. Строго го­
воря, обсуждаемые запретительные 
меры безосновательно присваивают 
ряду бесспорно технических решений 

21 The Collected Papers of Albert Einstein. 
Vol. 7. The Berlin Years: Writings, 1918–1921, 
Doc. 21, Court Expert Opinion in the Matter of 
Anschüt & Co. contra Kreiselbau-Gesellschaft 
mbH. Princeton University Press, 2002.

статус неохраноспособных (принци­
пиально непатентоспособных).
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Возможна ли 
регистрация чужих 
неизвестных 
произведений в качестве 
товарных знаков?

В статье И.В. Крыловой – патентного поверенного, руководителя про-
ектов ООО «Инко патент» (г. Новосибирск, i.krylova@incopatent.ru), рассма-
тривается применение критерия известности к произведениям при опреде-
лении возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Ключевые слова: товарный знак, авторское право, Суд по интеллектуальным правам.

Is it possible to register other people's unknown works as trademarks?
In the article of I.V. Krylova, Patent attorney, Project Manager of company Inco Patent 

(Novosibirsk, i.krylova@incopatent.ru), the application of the criterion of fame to works is considered 
when determining the possibility of registering a designation as a trademark.

Key words: trademark, copyright, Court on intellectual Property Rights. 

вопрос 
ребром

Товарные знаки относятся к сре­
дствам индивидуализации то­

варов и услуг, исключительные пра- 
ва на которые появляются после ре­
гистрации. В Российской Федерации 

регистрацию осуществляет Роспа­
тент на основании норм ГК РФ, уста­
навливающих перечень обозначений, 
которые не могут быть зарегистри­
рованы в качестве товарного знака. 


