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Введенный в России отно-
сительно недавно институт 
дополнительного патента 
явно недоработан, так как 
при признании непатенто-
способным полностью изо-
бретения по основному па-
тенту дополнительный про-
должает действовать. При 
этом запатентованный в до-
полнительном патенте объ-
ект, являющийся частным 
случаем объекта по основ-
ному патенту, а значит он 
также признан непатенто-
способным. Дополнительный 
патент просто не может быть 
действительным при непа-
тентоспособности изобрете-
ния по основному патенту

Для понимания, что та-
кое дополнительный патент, 
кратко обратимся к истории 
вопроса. Всемирной торго-
вой организацией (далее — 
ВТО) в рамках Соглашения 
ТРИПС установлено правило 
о том, что патентное законо-
дательство стран-участниц 
должно содержать указание 
на то, что срок действия ис-
ключительного патентного 
права на изобретение, от-
носящееся к лекарству или 
агрохимикату, подлежит 
продлению на дополнитель-
ный срок (до 5 лет) в случае, 

если получение разреше-
ния на вывод запатентован-
ного продукта потребовало 
более 5 лет с даты подачи 
патентной заявки. То есть 
длительность действия па-
тента на такие объекты мо-
жет составлять максимально 
возможные 25 лет, если на 
процедуру получения раз-
решения для применения 
на национальном рынке по-
требовалось более 10 лет по-
сле подачи заявки на патент. 
Национальное законодатель-
ство стран-участниц ВТО 
устанавливает порядок реа-
лизации такого права патен-
тообладателя. При этом ряд 
стран-участниц ВТО, напри-
мер Турция под различными 
предлогами не ввели данную 
меру, справедливо полагая, 
что данная льгота снижа-
ет доступность лекарств в 
стране, так как значительно 
дольше действуют монополь-
но высокие цены.

Специалистами в патент-
ном праве часто утвержда-
ется, что дополнительный 
срок действия законной мо-
нополии — это необходимая 
льгота патентообладателю-
производителю за времен-
ные и экономические затра-
ты по проведению необхо-

димых клинических и иных 
исследований продукта, сво-
еобразное «дополнительное 
вознаграждение» за вывод 
на рынок лекарства или аг-
рохимиката, что всегда со-
пряжено с затратой средств 
на предусмотренные законом 
проверки и клинические ис-
пытания. Этим государство 
стимулирует вывод на соб-
ственный рынок перспектив-
ных лекарственных средств 
и агрохимикатов в период 
патентной монополии. Яко-
бы без такой льготы ориги-
наторы не стремились бы 
быстрее запатентовать и 
выйти на рынок, а чаще бы 
хранили в секрете созданные 
разработки или патентовали 
только с целью не допустить 
появления на рынке конку-
рирующего перспективного 
продукта.

Такие объяснения целесо-
образности для государства 
и общества предоставления 
такой баснословной льготы 
фармацевтическим ориги-
наторам выглядит откро-
венно натянутым. Ведь и до 
введения дополнительных 
«золотых» 5 лет монополии 
на продукт, появившихся в 
патентном законодательстве 
ведущих западных стран 

Принадлежность следует юридической судьбе главной вещи.

УДК 347
Шифр ВАК 5.1.3

Алексей ЗАЛЕСОВ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

З
А

Щ
И

Т
А

 И
Н

Т
Е

Л
Л

Е
К

Т
У

А
Л

Ь
Н

О
Й

 С
О

Б
С

Т
В

Е
Н

Н
О

С
Т

И



43ISSN 0869-7671. Право и экономика. 2023. № 11.

только в конце 20 века и поз-
же посредством переговоров о 
вступлении в ВТО введенных 
в большинстве менее разви-
тых стран, фармацевтические 
компании были устойчиво при-
быльными и регулярно выводи-
ли на рынок новые запатенто-
ванные препараты. Более того, 
вывод на рынок многих новых 
высокотехнологичных товаров 
и услуг требует их обязатель-
ной сертификации, на которую 
производители также тратят 
экономические и временные ре-
сурсы, но в отличие от фарма-
цевтических и агрохимических 
компаний эти издержки не ком-
пенсируются дополнительным 
сроком патентной монополии.

В западных странах продле-
ние монопольного исключитель-
ного права на лекарство обычно 
осуществляется либо продлени-
ем одного патента (и только од-
ного!) с ограничением его фор-
мулы по объему до конкретного 
фармацевтического продукта 
(например, США), либо предо-
ставлением исключительного 
права sui generis на конкретное 
лекарственное средство с выда-
чей удостоверяющего это право 
документа — Supplementary 
Protection Certificate (в Евро-
пейском Союзе).

При этом в Европейском Со-
юзе есть и ряд защитных ме-
ханизмов для минимизации 
вредных последствий патентной 
монополии, в частности, позво-
ляющих обеспечить свободную 
конкуренцию в отношении за-
патентованного лекарства бук-
вально на следующий день по-
сле окончания патента (SPC) и 
перехода патента в обществен-
ное достояние. Европейское за-
конодательство предусматрива-

ет, что не только производство 
фармацевтической субстанции, 
но и производство готового за-
патентованного лекарственного 
препарата для целей введения 
его в гражданский оборот по-
сле окончания срока действия 
продленного исключительного 
права не является нарушени-
ем исключительного права на 
изобретение (концепция Day 
One Launch). Никаких подобных 
правовых механизмов защиты 
интересов потребителей в Рос-
сии не имеется и любое коммер-
ческое производство продукта с 
использованием изобретения в 
период действия продленного 
патента, пусть и для продажи 
после его окончания охраны, 
рассматривается как наруше-
ние исключительных прав

Характерная особенность па-
тентной системы Российской 
Федерации (а также ряда стран 
СНГ, заимствовавших отече-
ственный подход), введенная в 
2003 году и действовавшая, по 
меньшей мере, до 2015 года 
состояла в том, что в нашей 
стране и по национальной, и по 
евразийской процедуре упол-
номоченные ведомства прод-
левали несколько патентов с 
разной датой подачи (разным 
сроком действия), относящих-
ся к одному лекарственному 
средству. Обычно, продлив па-
тент на формулу Маркуша, за-
тем продлив патент на соеди-
нение, а затем продлив патент 
на конкретную форму (или по-
лиморф), оригинатор добивался 
удивительного результата, что 
он обладает монополией на кон-
кретный препарат на россий-
ском рынке в течение 27-28 лет, 
считая с даты подачи первой 
патентной заявки на изобрете-

ние, относящееся к этому пре-
парату. Этим законная монопо-
лия на лекарство в Российской 
Федерации выгодно отличалась 
от того, что иностранный про-
изводитель мог получить в соб-
ственной патентной системе.

В нашей стране с 2003 года без 
каких-либо ограничений прод-
левался срок действия патента, 
имеющего пункты формулы, в 
которых были охарактеризова-
ны либо соединение, либо ком-
позиция, относящиеся к соот-
ветствующему лекарственному 
средству в виде одной из аль-
тернатив. В том числе вышеу-
казанные пункты могли являть-
ся совокупностью соединений, 
охарактеризованных общей 
формулой Маркуша. Специали-
стам понятно, что одним таким 
патентом охранялись тысячи 
альтернативных соединений, и 
лишь одно из них было действу-
ющим веществом разрешенного 
к выпуску лекарства. Данная 
устойчивая практика продле-
ния патентной монополии не 
только на выводимое на рынок 
РФ лекарство, но и на множе-
ство не относящихся к нему со-
единений и композиций, была 
признана правомерной Судом 
по интеллектуальным правам 
в случае, если продление срока 
патента было осуществлено до 
2015 года. 

Вот, что указал Президи-
ум Суда по интеллектуальным 
правам в постановлении по делу 
СИП-25/2022 по данному вопро-
су: «…С 01.01.2015 п. 2 ст. 1363 
ГК РФ применяется в новой 
редакции, согласно которой 
продление срока действия ис-
ключительного права осу-
ществляется путем выдачи 
дополнительного патента с 

Залесов Алексей Владимирович
Адвокат, патентный поверенный, управляющий партнер Адвокатского бюро города Москвы «А. Залесов и 

партнеры», кандидат юридических наук.
Член НКС Роспатента.
Президент Российской национальной группы Международной федерации частнопрактикующих советни

ков в области интеллектуальной собственности (FICPI). 
Специалист по патентному праву.
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новой формулой изобретения, 
содержащей совокупность при-
знаков запатентованного изо-
бретения, характеризующей 
продукт, на применение кото-
рого получено разрешение.

В настоящем случае прод-
ление патентов на изобрете-
ние осуществлялось по ранее 
применяемым правилам: срок 
действия патента продлевал-
ся в отношении независимых 
и зависимых пунктов форму-
лы изобретения, с которыми 
этот патент был выдан и 
которые относятся к лекар-
ственному средству.

Только с 2015 года действие 
исключительного права прод-
левается на конкретное соеди-
нение или композицию лекар-
ственного средства, которое 
проходило клинические испы-
тания и на применение кото-
рого было получено разрешение.

Одно из существен-
ных изменений этой нор-
мы заключается в том, что 
дополнительный патент 
удостоверяет новый объем 
прав, поскольку должен со-
держать новую формулу изо-
бретения, характеризующую 
конкретный продукт, на при-
менение которого получено 
первое разрешение.

Необходимо отметить, что 
если ранее исключительное 
право продлевалось, например, 
на всю формулу Маркуша, явля-
ющуюся «зонтиком», который 
накрывает собой бесчисленное 
множество альтернативных 
соединений, то принятые из-
менения позволяют продлить 
исключительное право только 
лишь на конкретное активное 
соединение, которое проходило 
испытания и на применение 
которого получено регистра-
ционное удостоверение.

В связи с этим доводы … о 
том, что в 2012 году патент 
мог быть продлен только на 
конкретное соединение или 
композицию лекарственного 
средства, на применение кото-
рого получено разрешение, под-

лежат отклонению как осно-
ванные на не подлежащей при-
менению редакции ГК РФ».

Следует согласиться с авто-
ритетным мнением Президиу-
ма Суда по интеллектуальным 
правам, что на сегодня право-
мерно может продлеваться ис-
ключительное право только 
на конкретное соединение или 
композицию, которые должны 
быть идентичны соединению 
(активному веществу) или ком-
позиции, использованным в ле-
карственном средстве, на кото-
рое получено регистрационное 
удостоверение Минздрава РФ. 
Но утверждение, что подобный 
подход был необязателен по за-
конодательству, действовавше-
му до 2015 года, ввиду не пред-
усмотренной тогда процедуры 
выдачи дополнительного патен-
та, строго говоря, прямо никак 
не следует из текста ранее дей-
ствовавшего закона.

Материальное условие прод-
ления срока действия патента 
и соответствующего исключи-
тельного права является неиз-
менным с момента его внесения 
в Патентный закон в 2003 году, 
а затем и в часть четвертую 
Гражданского кодекса РФ. В 
качестве единственного мате-
риального условия в 2003 году 
закон установил и по прежне-
му утверждает, что продлению 
подлежит исключительное пра-
во на изобретение, относящее-
ся к такому продукту, как ле-
карственное средство, пестицид 
или агрохимикат, на который 
получено разрешение на при-
менение. Данное утверждение 
никак не означает, что разре-
шено продлить также «заодно» 
исключительное право на всю 
группу изобретений, включа-
ющую изобретение, не отно-
сящееся к такому продукту. 
В законе указано, что в одном 
пункте формулы может быть 
описано несколько альтерна-
тивных изобретений. Матери-
альное условие продления по 
п. 2 ст. 1363 ГК РФ говорит о 
продлении срока действия па-

тента и исключительного права 
на изобретение. Данная норма 
является нормой, устанавлива-
ющей условия предоставления 
права (продленного права) на 
конкретное изобретение, а не 
на «целый пункт формулы» или 
«целый патент».

Если в пункте формулы изо-
бретения несколько альтерна-
тив, то в одном пункте формулы 
описано не одно изобретение, 
а группа изобретений. То есть 
каждая из таких альтернатив 
является самостоятельным объ-
ектом охраны. Закон не дозво-
лял осуществлять продление 
в отношении групп изобрете-
ний, когда часть из изобрете-
ний (объекты самостоятельной 
охраны) не относились к соот-
ветствующему лекарственному 
средству.

Отсутствие дозволения в за-
коне для административного 
органа на осуществление опре-
деленных действий означает, 
что такие действия не разреше-
ны. Соответственно, продление 
права на всю группу изобрете-
ний (пусть даже включающей 
одно изобретение, относящееся 
к соответствующему лекарству) 
было незаконным. Для право-
мерного продления требовалось 
сократить объем охраны, кото-
рый будет действовать после 
истечения основного срока дей-
ствия патента в 20 лет. Сокра-
щение должно было состоять в 
исключении из охраны изобре-
тений группы, которые не отно-
сятся к препарату.

Фактически при продлении 
до 2015 года административный 
орган вместо указанного в за-
коне продления срока действия 
исключительного права в отно-
шении конкретного изобрете-
ния, относящегося к лекарству 
или агрохимикату, осуществлял 
продление срока действия па-
тента в отношении пункта или 
пунктов формулы, чего закон 
не предусматривал. Патентному 
специалисту вполне понятно, 
что изобретение и пункт фор-
мулы это не тождественные по-
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нятия, в одном пункте форму-
лы может быть описана группа 
изобретений, то есть множество 
изобретений в виде альтерна-
тив.

Осуществления правомерно-
го подхода к продлению срока 
фармацевтического патента, 
а именно недопущению прод-
ления срока исключительного 
права в отношении объектов, 
не относящихся к конкретно-
му лекарственному средству, 
вполне можно было добиться и 
в рамках действовавшей тогда 
конструкции в п. 2 ст. 1363 ГК 
РФ. Для этого не требовалось 
выдавать дополнительный па-
тент, вполне можно было пой-
ти путем ограничения формулы 
основного патента.

Возможность ограничения 
объема охраны патента конкрет-
ным изобретением из группы 
изобретений (и соответствую-
щего изменения формулы) была 
прямо предусмотрена ранее дей-
ствующим законодательством, а 
именно ст. 1399 Гражданского 
кодекса РФ, согласно которой 
действие патента на изобрете-
ние, полезную модель или про-
мышленный образец прекра-
щается досрочно: на основании 
заявления, поданного патенто-
обладателем в Роспатент. Если 
патент выдан на группу изо-
бретений, а заявление патенто-
обладателя подано в отношении 
не всех входящих в группу объ-
ектов патентных прав, действие 
патента прекращается только в 
отношении изобретений, указан-
ных в заявлении.

То есть и до 2015 года у Ро-
спатента имелась законная воз-
можность предложить патенто-
обладателю, имеющему патент 
на группу изобретений (напри-
мер, формула Маркуша), по-
дать заявление о прекращении 
действия патента в отношении 
тех изобретений (альтерна-
тивных соединений), которые 
не относятся к лекарственно-
му средству в последний день 
стандартного 20-летнего срока 
действия патента и продлить 

патент с сокращенным объе-
мом охраны на дополнительный 
срок. Более того, именно по это-
му пути пошла практика Евра-
зийского патентного ведомства, 
где ограничение монополии 
конкретным изобретением про-
исходит в рамках патента с тем 
же номером и путем изменения 
формулы. То есть подобный 
подход уже применялся в от-
ношении евразийских патентов, 
предоставляющих такое же ис-
ключительное право в России, 
как и национальные патенты на 
изобретение.

Введение института дополни-
тельного патента в российское 
законодательство действитель-
но представляет собой новый 
подход к продлению срока дей-
ствия исключительного права. 
С одной стороны, новшество 
упростило задачу определения 
(ограничения) объекта исклю-
чительного права, срок дей-
ствия которого продлевается. С 
другой стороны, возник новый 
охранный документ, порядок 
выдачи и правовая судьба ко-
торого явно не урегулирована 
действующим законодатель-
ством. Данная ситуация явля-
ется нежелательной, так как в 
административном праве, кото-
рым регулируется процедура 
выдачи и поддержания патента, 
закон должен четко определять 
правоотношения сторон. 

Из анализа части четвертой 
ГК РФ в отношении дополни-
тельного патента можно сде-
лать следующее наблюдение. 
Выдача дополнительного патен-
та на изобретение, относящееся 
к лекарственному средству, об-
условлена двумя актами власт-
ного волеизъявления:

1) Признания объектов по 
формуле основного патента па-
тентоспособными. Это делается 
в решении о выдаче основного 
патента;

2) Признания объекта по 
представленной в заявлении о 
выдаче дополнительного патен-
та формуле идентичным лекар-
ственному средству, на которое 

получено удостоверение Мини-
стерства здравоохранения РФ.

Заметим, что выдача допол-
нительного патента возможна 
в случае наличия обоих актов, 
и отдельно патентоспособность 
представленной в заявлении на 
продление формулы Роспатен-
том не проверяется.

При введении изменений в 
ст. 1363 ГК РФ в части допол-
нительного патента было вне-
сено дополнение о порядке его 
оспаривания. Продление срока 
действия исключительного пра-
ва на изобретение и действие 
удостоверяющего его дополни-
тельного патента в случае на-
рушения условий продления, 
может быть оспорено путем по-
дачи возражения в Роспатент в 
том же порядке, что и возраже-
ние против выдачи патента.

В случае если признано не-
действительным продление 
срока действия исключитель-
ного права на изобретение и 
действие удостоверяющего его 
дополнительного патента, до-
полнительный патент аннули-
руется со дня, следующего за 
днем окончания срока действия 
основного патента.

Какие моменты остались в 
«серой зоне» законодательства, 
регулирующего правоотноше-
ния по поводу дополнительного 
патента?

Во-первых, сейчас дополни-
тельный патент выдается Ро-
спатентом с номером основного 
патента с дополнением индекса 
С3. Такая нумерация в законе 
не определена. Как известно, 
при признании патента недей-
ствительным частично и выда-
че нового патента с измененной 
формулой патент выдается с но-
вым номером. Разница в подхо-
дах в нумерации двух патентов 
с измененной формулой свиде-
тельствует о том, что Роспатент 
понимает, что дополнительный 
патент это не самостоятельный 
охранный документ, а произво-
дное от основного патента.

Во-вторых, порядок измене-
ния формулы при выдаче до-
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полнительного патента в за-
коне не определен. Если по-
прежнему руководствоваться 
ст. 1399 ГК РФ (отказ от части 
объектов прав), то тогда не по-
нятно, зачем вообще вводил-
ся институт дополнительного 
патента. В законе (п. 2 ст. 1363 
ГК РФ) есть лишь размытое 
требование о том, что у патен-
тообладателя могут быть за-
прошены дополнительные ма-
териалы, если без них рассмо-
трение заявления невозможно. 
Дополнительные материалы 
должны быть представлены в 
течение трех месяцев со дня 
направления такого запроса. 
Если патентообладатель в этот 
срок не представит запрошен-
ные материалы или не подаст 
ходатайство о продлении срока, 
заявление не удовлетворяется. 
Срок, установленный для пред-
ставления дополнительных ма-
териалов, может быть продлен 
федеральным органом исполни-
тельной власти по интеллекту-
альной собственности не более 
чем на 10 месяцев.

Здесь нет ни слова о требо-
вании изменения формулы. 
Можно указать, что без описа-
ния в законе данной процеду-
ры у Роспатента отсутствуют 
административные полномочия 
по требованию представления 
измененной формулы. Направ-
ление запроса с требованием 
об уточнении формулы — это 
акт властного правопримене-
ния, так как его направление 
налагает на патентообладате-
ля определенные обязанности, 
неисполнение которых влечет 
санкцию. Например, при про-
ведении экспертизы по заяв-
ке непредоставление ответа 
влечет признание заявки ото-
званной. Акт властного право-
применения (требование изме-
нения формулы) без законного 
основания является незакон-
ным. 

Если в законе будет предус-
мотрено проведение такой экс-
пертизы по приведению форму-
лы в соответствие с продуктом, 

включая направление запро-
сов, то в законе должен быть 
определен порядок предостав-
ления ответов и санкции за не-
предоставление ответа в срок, 
а также порядок обжалования 
решения об отказе в выдаче до-
полнительного патента. Приме-
нение административных норм 
по аналогии допускается, толь-
ко если это не нарушает прав 
и законных интересов участву-
ющих лиц, чего в данном случае 
сказать сложно.

В-третьих, в законе не опре-
делена правовая судьба допол-
нительного патента при призна-
нии недействительным, напри-
мер, по несоответствию услови-
ям патентоспособности, основ-
ного патента. Сейчас Роспатент 
при рассмотрении возражения 
против основного патента никак 
не распространяет заключение 
Коллегии Палаты по патентным 
спорам о патентоспособности 
объекта на дополнительный па-
тент. Например, если установ-
лено, что соединение по неза-
висимому пункту формулы не 
является новым, то основной 
патент признается недействи-
тельным, а дополнительный па-
тент, например, с единственным 
пунктом формулы на это соеди-
нение продолжает считаться 
действительным.

Лицо, получившее удовлет-
ворение своего возражения 
по основному патенту, долж-
но обращаться с новым, иден-
тичным возражением против 
дополнительного патента. С 
позиции административного 
права такой подход Роспатен-
та является правильным, по-
скольку в законе не опреде-
лено, что должно происходить 
с дополнительным патентом в 
такой ситуации. С позиции си-
стемного толкования патент-
ного законодательства такой 
подход неправомерен, так как 
признание недействительным 
основного патента в силу тре-
бований ст. 1398 Гражданского 
кодекса означает отмену реше-
ния о его выдаче. Отмена реше-

ния о выдаче означает отмену 
одного из актов, необходимых 
для правомерной выдачи до-
полнительного патента, как это 
указывалось выше. Отдельно 
от экспертизы заявки, по ко-
торой выдан основной патент, 
патентоспособность объекта 
по дополнительному патенту 
не устанавливалась. Поэтому 
отмена данного решения озна-
чает отказ в признании патен-
тоспособным и объекта форму-
лы дополнительного патента. 
Единственным правомерным 
следствием такого решения Ро-
спатента является аннулирова-
ние не только основного, но и 
дополнительного патента.

Полагаем, что введение в 
российское законодательство 
института дополнительного 
патента обязательно требует 
дальнейшего уточнения в части 
порядка его выдачи и призна-
ния недействительным. В на-
стоящее время патентооблада-
тель получает необоснованные 
преимущества, состоящие в 
том, что при признании недей-
ствительным основного патен-
та дополнительный патент, не 
имеющий самостоятельной па-
тентоспособности, продолжает 
действовать, пока он не будет 
признан недействительным Ро-
спатентом в рамках отдельной 
процедуры.
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АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы 
причины появления в законе 
правового механизма продления 
исключительного права на изо-
бретение, относящееся к лекар-
ственному средству или агро-
химикату, введение института 
дополнительного патента. В ста-
тье приведен правовой подход 
судов и Роспатента при продле-
нии исключительного права на 
изобретение, относящееся к ле-

карству или агрохимикату. Сде-
лан вывод, что российское зако-
нодательство института допол-
нительного патента потребует 
дальнейшего уточнения в части 
порядка его выдачи и призна-
ния недействительным.

ABSTRACT

In the article the author 
considers the reasons for the 
introduction in the law of a 
legal mechanism for extending 
the exclusive right to an 
invention related to a medicinal 
product or agrochemical, the 
introduction of the institution 
of an complementary patent. 
The article summarizes the 
legal approach of the courts 

and Rospatent in extending the 
exclusive right to an invention 
related to a medicine or 
agrochemical. It is concluded that 
the Russian legislation on the 
institution of a complementary 
patent will require further 
clarification in terms of the 
procedure for its granting and 
invalidating.
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право, лекарственный препа-
рат, дополнительный патент, 
продление патента, патентная 
монополия.
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ских преобразований.
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ствованию антимонопольного законодательства 
Московского отделения Ассоциации юристов 
России, а также ведущих специалистов в сфере 
конкурентного права.

Книга предназначена для преподавателей, на
учных и практических работников, работников 
органов государственной власти, студентов, ма
гистрантов, аспирантов, а также для всех, кто ин
тересуется проблемами развития современного 
конкурентного права.
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