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Справи, пов’язані з винаходами (ко-
рисними моделями), зазвичай, сто-
суються або припинення порушення
прав на них, або визнання патентів не-
дійсними.

У першому випадку, відповідно до
ч. 2 ст. 35 Закону України «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі» [1]
(далі — Закон) суди відповідно до їхньої
компетенції розв’язують спори про вста-
новлення факту використання винаходу
(корисної моделі). У другому, відповідно
до п. (а) ч. 1. ст. 33 Закону, патент може
бути визнано в судовому порядку недій-
сним повністю або частково в разі невід-
повідності запатентованого винаходу
(корисної моделі) умовам патентоздатно-
сті, зокрема «новизні».

Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону [1]
обсяг правової охорони, що надається,
винаходу (корисній моделі), визначаєть-
ся його формулою. Тож при проведені су-
дових експертиз у справах щодо встанов-
лення факту використання винаходу

(корисної моделі) та у справах щодо ви-
знання запатентованого винаходу (ко-
рисної моделі) таким, що не відповідає
умові патентоздатності «новизна», екс-
перт працює з ознаками саме формули
винаходу (корисної моделі).

Потрібно зазначити, що формули
винаходів (корисних моделей) можуть
мати різну структуру, бути одноланко-
вими чи багатоланковими та містити,
відповідно, один або декілька пунктів.
Одноланкову формулу винаходу (ко-
рисної моделі) застосовують для харак-
теристики одного технічного рішення
сукупністю суттєвих ознак, які не
мають розвитку чи уточнення щодо ча-
сткових випадків його виконання або
використання. Така формула склада-
ється з одного незалежного пункту. Ба-
гатоланкову формулу винаходу (корис-
ної моделі) застосовують для характе-
ристики одного винаходу (корисної
моделі) або декількох винаходів, об’єд-
наних одним винахідницьким заду-
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мом, з розвитком і/чи уточненням су-
купності ознак стосовно деяких випад-
ків їх виконання та використання. Ба-
гатоланкова формула, що характери-
зує один винахід (корисну модель), має
один незалежний пункт і наступний
(наступні) за ним залежний (залежні)
пункт (пункти), а багатоланкова фор-
мула, що характеризує декілька вина-
ходів, має відповідну кількість неза-
лежних пунктів і наступний (наступні)
за ним залежний (залежні) пункт
(пункти).

Отже, формула винаходу (корисної
моделі) визначає:

•обсяг прав цих об’єктів інтелекту-
альної власності [2, п. 7.1.1];

•межі дії патенту;
•складається з ознак, порівняльне

дослідження яких з ознаками
інших технічних рішень є ключо-
вим моментом при встановленні
використання винаходу (корисної
моделі) чи їх відповідності умові
патентоздатності «новизна».

При розгляді справ зазначених вище
категорій виникає необхідність у прове-
дені судово-експертного дослідження із
застосування спеціальних знань. Такі
дослідження проводяться судовими екс-
пертами, атестованими за спеціальністю
13.3. «Дослідження, пов’язані з винахо-
дами і корисними моделями», а їх ре-
зультати викладаються у відповідних
висновках експертів, які відповідно до
процесуального законодавства України
є окремим видом доказів.

Згідно з п. 1.4 Інструкції про призна-
чення та проведення судових експертиз
та експертних досліджень (далі — Ін-
струкція): «Під час проведення експер-
тиз (експертних досліджень) з метою
виконання певного експертного завдан-
ня експертами застосовуються відпо-
відні методи дослідження, методики
проведення судових експертиз, а також
нормативно-правові акти та норма-
тивні документи (міжнародні, націо-
нальні та галузеві стандарти, техніч-
ні умови, правила, норми, положення,
інструкції, рекомендації, переліки, на-

становчі документи Держспожив-
стандарту України), а також чинні
республіканські стандарти колишньої
УРСР та державні класифікатори, га-
лузеві стандарти та технічні умови
колишнього СРСР, науково-технічна,
довідкова література, програмні про-
дукти тощо.

Визначення способу проведення екс-
пертизи (вибір певних методик, (ме-
тодів дослідження)) належить до ком-
петенції експерта» [3].

У Реєстрі методик проведення судо-
вих експертиз Міністерства юстиції
України зареєстровано під № 13.3.01
Методику проведення судової експерти-
зи, пов’язаної з винаходами та корисни-
ми моделями (універсальна) [4]. Якщо
уважно проаналізувати зміст цієї Мето-
дики, то стає очевидним, що  більшості
своїх положень і науково методичних
підходах вона збігається з положеннями
Правил розгляду заявки на винахід та
заявки на корисну модель [5] і Правил
складання та подання заявки на вина-
хід та заявки на корисну модель [2],
якими керуються експерти ДП «Укрпа-
тент» при розгляді й експертизі заявок
на винаходи (корисні моделі).

Вважаємо, що нерозуміння причин
відсутності ідентичності в підходах
двох експертиз призводить до не-
обґрунтованого звинувачення учасни-
ками процесу судових експертів у не-
повному проведені дослідження, а
також до хибного тлумачення об’єктив-
ності та достовірності зроблених судо-
вими експертами висновків.

Почнемо з найскладнішого — судово-
експертні дослідження у справах щодо
невідповідності винаходу (корисної мо-
делі) умові патентоздатності «новизна».

При судово-експертному дослідженні
винаходу (корисної моделі) на новизну
та дослідженні кваліфікаційної експер-
тизи експерти працюють з різними об’єк-
тами. У першому випадку — це формула
об’єкта інтелектуальної власності з чітко
визначеним обсягом прав, у другому —
формула, що описує потенційно патен-
тоспроможне технічне рішення. Резуль-
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татом кваліфікаційної експертизи якраз
і є перевірка та приведення заявленої
формули винаходу (корисної моделі) до
виду, коли кожний варіант об’єкта па-
тентування повинен бути новим. Саме
така концепція покладена в основу мето-
дики перевірки заявленого технічного рі-
шення умові патентоздатності «новизна».

Як уже зазначалося, формула об’єк-
та патентування обов’язково містить
щонайменше один незалежний пункт,
який складається із загальних ознак,
кожна з яких необхідна у всіх випадках
виконання чи використання винаходу. 

Відповідно до п. 7.3.5 Правил [2]
кожен незалежний пункт може мати,
при необхідності, залежні пункти, що
уточнюють, розвивають варіанти ви-
конання якоїсь ознаки або сукупність
ознак незалежного пункту та необхід-
ні лише в часткових випадках вико-
нання винаходу (корисної моделі) або
його (її) використання. Тобто кожний
незалежний пункт з або без залежних
від нього пунктів характеризує один
винахід (корисну модель) або групи
винаходів, заявлених як альтернати-
ва. Ці положення закріплено в пп. 7.2
та 7.3.2 Правил [2].

При цьому відповідно до п. 6.4.4
Правил [5] усі окреслені формулою ва-
ріанти виконання винаходу (корисної
моделі) (ознаками тільки незалежного
пункту або ж ознаками незалежного та
залежного від нього пункту) забезпе-
чують досягнення одного технічного
результату. За наявності у формулі
ознаки, що виражена загальним по-
няттям, при існуванні часткоих форм
реалізації ознаки, що підпадають під
зазначене загальне поняття, але не за-
безпечують одержання зазначеного
технічного результату, заявнику на-
правляється повідомлення з мотивова-
ним обґрунтуванням необхідності реда-
гування цієї ознаки таким чином, щоб
досягнення зазначеного технічного ре-
зультату було забезпечено.

Для наочності викладених тез наве-
демо умовний приклад. Заявка стосу-
ється лікарського засобу у вигляді ком-

позиції для лікування хвороби (А).
Формула технічного рішення, що за-
являється, таке:

«1. Фармацевтична композиція, що
складається з Речовини (В), Речовини
(С) та допоміжних речовин, яка від-
різняється тим, що Речовина (С) є
хлоридом. 

2. Фармацевтична композиція за
п. 1, яка вирізняється тим, що вико-
ристовують 400–800 мг Речовини (В) і
400–1000 мг Речовини (С) у формі
хлориду. 

3. Фармацевтична композиція за
п. 1, яка вирізняється тим, що як до-
поміжні речовини використовують це-
люлозу мікрокристалічну, кремнію
діоксид колоїдний безводний, тальк,
поліетиленгліколь 6000, титану діок-
сид магнію стеарат, повідон, барвник
опадрі жовтий».

Перевіряючи заявлене технічне рі-
шення на відповідність умові патен-
тозданості «новизна», експертиза ДП
«Укрпатент» спочатку встановлює, чи
була відома з рівня техніки до дати
подання заявки сукупність ознак не-
залежного п. 1 формули в контексті
досягнення заявленого технічного ре-
зультату. Якщо така сукупність ознак
не була відомою, то цілком очевидно,
що не була відома сукупність ознак у
таких комбінаціях: ознаки п. 1 + озна-
ки п. 2, або ознаки п. 1 + ознаки п. 3.
Саме такий підхід віддзеркалено в
пп. 6.5.2.3 та 6.5.2.8 Правил [5] для
перевірки винаходів: «Перевірку но-
визни здійснюють щодо всієї сукупно-
сті ознак, наведених у формулі вина-
ходу. Якщо заявлений винахід визна-
но новим відносно незалежного
(незалежних) пункту (пунктів) форму-
ли, то перевірку новизни відносно від-
повідних залежних пунктів формули
не проводять». Беручи до уваги п. 9.3
Правил [5], аналогічний підхід вико-
ристовується при перевірці корисної
моделі на відповідність умові патен-
тоздатності «новизна».

Якщо ж сукупність ознак незалеж-
ного пункту формули була відома, то,
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за можливості, необхідно відкоригува-
ти формулу, не виходячи за її обсяг.
Наприклад, додати до п. 1 ознаки п. 2,
якщо сукупність ознак в комбінації п. 1
+ п. 2 не відома. Тобто, шляхом внесен-
ня до незалежного пункту ознак за-
лежного пункту, звужується майбутній
обсяг прав винаходу (корисної моделі)
у порівнянні з тим, який запитувався
заявником при подання заявки.

Завдяки такому корегуванні форму-
ли на стадії кваліфікаційної експерти-
зи матеріалів заявки видача патенту
буде засвідчувати відповідність заявле-
ного технічного рішення критерію па-
тентоздатності «новизна» в усіх варіан-
тах свого виконання.

На відміну від кваліфікаційної екс-
пертизи ДП «Укрпатент», судова експер-
тиза проводиться після видання патен-
ту. Виданий патент на винахід засвідчує
його відповідність умові патентоздатно-
сті «новизна» за результатами проведен-
ня кваліфікаційної експертизи, а декла-
раційний патент на корисну модель — її
відповідність умові патентоздатності но-
визна під відповідальність (за тверджен-
ням) заявника. Тож після видання охо-
ронного документа обсяг прав на вина-
хід і корисну модель є фіксованими,
кожний варіант виконання винаходу
(корисної моделі) вважається «новим».
При цьому процедура зміни цього обсягу
прав у судовому порядку не передбачена
законом.

Отож при проведені судової експер-
тизи не має необхідності перевіряти на
новизну всі варіанти виконання вина-
ходу (корисної моделі). Достатньо вста-
новити невідповідність лише варіанту
описаного незалежним пунктом. Вина-
хід (корисна модель) після видання па-
тенту не можуть набути часткової но-
визни за частковими варіантами свого
виконання. Вони або абсолютно нові,
або не нові.

Наведений вище підхід при прове-
денні судово-експертних досліджень у
контексті встановлення відповідності
винаходу (корисної моделі) умові па-
тентоздатності «новизна» вважаємо оп-
тимальним, найбільш коректним і
об’єктивним.

Розглянемо, які науково-методичні
підходи пропонує використовувати су-
довим експертам у таких досліджен-
нях затверджена Міністерством юсти-
ції України Методика проведення су-
дової експертизи, пов’язаної з
винаходами та корисними моделями
(універсальна) (далі — Методика).
Дослідженню винаходу (корисної мо-
делі) умові «новизна» присвячено роз-
діл 4.1.1 зазначеної Методики. Відпо-
відно до Методики дослідження про-
водиться у декілька етапів, на
другому досліджуються ознаки вина-
ходу (корисної моделі) на відповід-
ність умові «новизни» відповідно до
схеми, наведеної на рис. 1.
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Рис. 1. Дослідження ознак винаходу на відповідність умові новизни [4]
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З наведеної на Рис. 1 схеми можна
дійти висновку, що при проведенні
дослідження судовий експерт повинен
аналізувати всі ознаки, належні до
формули винаходу, без поділу їх на
ознаки незалежного пункту й ознаки
залежного пункту. При цьому в Мето-
диці зазначається: «Винахід не ви-
знають як такий, що відповідає
умові новизни, якщо у відомостях ма-
теріалів справи виявлено засіб,
якому властиві ознаки, що ідентичні
або еквівалентні ознакам, які є у
формулі.

Якщо винахід має хоча б одну озна-
ку, що відрізняє його від об’єкту госпо-
дарської діяльності — судовий експерт
робить висновок про відповідність ви-
находу умові новизни» [4].

Тож на відміну від кваліфікаційної
експертизи матеріалів заявки, для
підтвердження відповідності «новизни»
винаходу (корисної моделі) під час про-
ведення судової експертизи достатньо,
щоб цій умові патентоздатності відпові-
дав хоча б один варіант виконання ви-
находу (корисної моделі).

Повернемося до нашого умовного
прикладу з патентованим лікарським
засобом. Якщо з рівня техніки до дати
подання заявки був би відомий інший
лікарський засіб у вигляді компози-
ції, що так само призначений для лі-
кування хвороби (А), складається з
Речовини (В), Речовини (С) у вигляді
хлориду та допоміжних речовин, але
містить менше 400 мг Речовини (В), то
кваліфікаційна експертиза ДП «Укр-
патент» визнала б наш умовний об’єкт
патентування таким, що не відповідає
умові патентоздатності «новизна». Су-
дова ж експертиза відповідно до Ме-
тодики повинна визнати наш умов-
ний об’єкт патентування таким що є
«новим», попри те, що в усіх інших ва-
ріантах свого виконання, зокрема й
тому, що описано сукупністю ознак
незалежного пункту, він таким не є.
Тож за результатами такого дослід-
ження судова експертиза має дійти
висновку про новизну всіх варіантів

виконання об’єкта патентної
охорони — і відомих, і невідомих.

За таких підходів судова експериза
більш широко розглядає критерії від-
повідності винаходу (корисної моделі)
умовам патентоздатності «новизна»,
ніж кваліфікаційна експертиза, що не-
припустимо. Новизна повинна встанов-
люватись і підтверджуватися щодо
всіх, а не часткових, варіантів виконан-
ня винаходу. Тобто, якщо судовий екс-
перт при проведені дослідження буде
бездумно слідувати тільки букві за-
твердженої Методики, не беручи до
уваги положення доктрини охорони
прав на винаходи (корисні моделі) й іг-
норуючи науково-методичні підходи
кваліфікаційної експертизи, то навряд
чи судова експертиза буде забезпечува-
ти правосуддя України кваліфікова-
ною та об’єктивною експертизою, орієн-
тованою на максимальне використан-
ня досягнень науки й техніки.

У контексті викладеного вище Ме-
тодика проведення судової експерти-
зи, пов’язаної з винаходами та корис-
ними моделями (універсальна) потре-
бує вдосконалення, щоб корелювати з
підходами кваліфікаційної експерти-
зи заявок на винаходи (корисні моде-
лі) щодо дослідження на відповідність
умові патентоздатності «новизна».
При цьому, зміни в Методику повинні
враховувати ту обставину, що судова
експертиза досліджує не формулу тех-
нічного рішення, що заявляється на
реєстрацію як винахід (корисна мо-
дель), а формулу запатентованого
технічного рішення зі сталим обсягом
прав.

Варто зазначити, що на сьогодні
судовий експерт при проведенні до-
слідження не обмежений методиками,
затвердженими Міністерством юсти-
ції України. Відповідно до п. 1.4 Ін-
струкції визначення способу прове-
дення експертизи (вибір певних мето-
дик, (методів дослідження)) належить
до компетенції експерта [3]. Тож ком-
петенція експерта, його розуміння
предмета й об’єкта дослідження, пра-
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вильний вибір методик і методів до-
слідження безпосередньо впливають

на правильність і обґрунтованість
висновків експерта. 
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Петренко С. Пределы исследования формулы изобретения (полезной
модели) при проведении судебной экспертизы. В статье раскрываются раз-
личия в подходах исследования на соответствие условию патентоспособности «но-
визна» изобретений (полезных моделей) при проведении квалификационной экс-
пертизы материалов заявки на изобретения (полезные модели) и судебной экс-
пертизы изобретений (полезных моделей). Рассмотрено отдельные недостатки
Методики проведения судебной экспертизы, связанной с изобретениями и полез-
ными моделями (универсальной), которой пользуются судебные эксперты при
определении известности из уровня техники совокупности существенных призна-
ков изобретения (полезной модели).

Ключевые слова: изобретение, полезная модель, судебная экспертиза, квали-
фикационная экспертиза, заявка, новизна, условия патентоспособности

Petrenko S. Claims of invention (useful model) forensic examination
investigation limits. The article breaks down the differences in the approaches
to research of inventions (utility models) on compliance with the «novelty» feature
of patentability during qualification examination of application materials for in-
ventions (utility models), and forensic examination of inventions (utility models).

The emphasis is placed on the point that in case of invention (utility model)
compliance with the criterion of «novelty» forensic examination and qualification
examination, experts work with different objects. In the first case, the object is
claims for intellectual property object with clearly defined scope of rights, and in
the second case — claims that describe a potentially patentable technical solution.

The article considers disadvantages of the Methodology for conducting forensic
examinations related to inventions and useful models (universal), which is used by
forensic experts in determining the information on the level of technology of a set
of essential features of the invention (utility model), are considered. One of the
drawbacks is lack of a separation of features of the invention (utility model) into
features of independent and dependent items of claims of the invention (utility
model) during the examination.

As a result of the aforementioned shortcomings, the forensic examination con-
siders the criteria on compliance with the «novelty» feature of patentability more
widely than the qualification examination, which is unacceptable.

Keywords: invention, utility model, forensic examination, qualification exami-
nation, application, novelty, conditions of patentability
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