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Відповідно до чинного законодав-
ства України у  сфері інтелектуальної 
власності патент надає його власнику 
виняткове право використовувати ви-
нахід за своїм розсудом, забороняти 
іншим особам використовувати вина-
хід без його дозволу [1].

Проте непоодинокими випадка-
ми є порушення прав власників запа-
тентованого винаходу, коли будь-яка 
особа використовує винахід під час 
створення свого продукту. Викорис-
танням винаходу визнається: виго-
товлення продукту із застосуванням 
запатентованого винаходу, застосу-
вання такого продукту, пропонування 

для продажу, зокрема через інтернет, 
продаж, імпорт (ввезення) та інше 
введення його в  цивільний обіг або 
зберігання такого продукту із зазна-
ченою метою [1].

Захист прав на винахід здійснюєть-
ся в судовому та іншому встановлено-
му законом порядку. Під час судово-
го розгляду позову щодо порушення 
прав інтелектуальної власності зазви-
чай суд призначає експертизу об’єк-
тів інтелектуальної власності. Одним 
із орієнтовного переліку вирішуваних 
питань є: «Чи використовується у про-
дукті (назва) кожна ознака винаходу, 
що включена до незалежного пункту 
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формули за патентом України № XXX, 
або ознака, еквівалентна їй?»  [2, 3].

Значна кількість позовів щодо по-
рушення прав інтелектуальної влас-
ності стосується фармацевтичної 
галузі, зокрема, коли фармацевтич-
ні компанії подають на реєстрацію 
дженеричний лікарський засіб до 
закінчення строку дії патенту або сер-
тифіката додаткової охорони. На вирі-
шення експерта ставлять запитання: 
«Чи використана кожна ознака, вклю-
чена до незалежного пункту формули 
винаходу за патентом України на ви-
нахід № XXX від ЧЧ.ММ.РР, або ознака 
еквівалентна їй у лікарському засобі 
«ААА»?», у якому не вказується саме 
якого незалежного пункту стосуєть-
ся питання. До того ж зазвичай фор-
мула винаходу патентів щодо лікар-
ських засобів (ветеринарних засобів 
або сільськогосподарських засобів), 
містить не один, а декілька незалеж-
них пунктів. Наприклад, об’єктом за 
одним з незалежних пунктів є сполу-
ка (речовина), представлена або за-
гальною формулою (формулою Мар-
куша), або конкретною структурною 
формулою, або кристалічною фор-
мою сполуки. Інші незалежні пункти 
такої формули винаходу стосуються 
способу отримання сполуки, заявле-
ної в  першому незалежному пункті, 
композиції, яка містить зазначену 
сполуку, застосування сполуки, ком-
бінації тощо. У деяких випадках, коли 
сполука відома, заявленою в першо-
му пункті є композиція, що її містить. 

Отже, виникає проблема щодо 
того, який саме незалежний пункт 
мається на увазі в  поставленому за-
питанні. Зазвичай, таке питання пе-

реформульовується на ту кількість 
питань, скільки незалежних пунктів 
міститься у формулі винаходу. Проте 
проблема набагато глибша.

Для характеристики індивідуаль-
них хімічних сполук, зокрема для 
низькомолекулярних, застосовують 
такі ознаки, як хімічний склад і струк-
тура  [4]. Тобто ознаками низькомо-
лекулярних сполук є  якісний склад 
(атоми певних елементів), кількісний 
склад (число атомів кожного елемен-
та); зв’язок між атомами, взаємне 
розташування їх у молекулі, вираже-
не хімічною структурною формулою. 
Отже, ознаками сполуки, за якими 
вона характеризується, є  винятково 
її хімічний склад та структура, неза-
лежно від того, яким способом вона 
отримана. Відповідно, якщо актив-
ним інгредієнтом лікарського засобу 
є сполука, хімічний склад і структура 
якої підпадають під обсяг винахо-
ду за першим незалежним пунктом, 
об’єктом якого є сполука, то є підста-
ви вважати, що в лікарському засобі 
використана кожна ознака, включена 
до незалежного пункту формули ви-
находу за патентом.

Щодо інших незалежних пунктів 
можуть виникати проблеми, напри-
клад, коли заявленим є спосіб отри-
мання сполуки. В описі винаходу роз-
крито способи отримання сполуки 
в  лабораторних умовах. За масшта-
бування в  умовах виробництва спо-
соби можуть зазнавати модифікації, 
тобто повної відповідності стадіям 
та умовам, за якими здійснюється 
синтез, може не бути. Окрім того, 
спосіб отримання сполуки може бути 
удосконаленим порівняно з  наведе-
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ним в описі та формулі, проте сполу-
ка, яку отримують, має всі заявлені 
ознаки.

Отже, якщо поставлене запитання 
«Чи використана кожна ознака, вклю-
чена до незалежного пункту форму-
ли винаходу за патентом України на 
винахід № XXX від ЧЧ.ММ.РР, або 
ознака еквівалентна їй у лікарському 
засобі “ААА”?» треба розділити на 
ту кількість запитань, скільки неза-
лежних пунктів міститься у  формулі 
винаходу, тож поміж запитань будуть 
ті, що стосуються способу отримання 
сполуки, застосування сполуки тощо. 
У  такому разі у  висновку може бути 
зазначено, що в  лікарському засобі 
«ААА» використана кожна ознака, 
включена до незалежного пункту, 
об’єктом винаходу за яким є  сполу-
ка, а щодо способа отримання може 
зазначатись, що в лікарському засобі 
«ААА» не використана кожна озна-
ка, включена до незалежного пункту, 
об’єктом винаходу за яким є  спосіб 
отримання. Оскільки відповідно до 
закону сталості складу кожна сполука 
має сталий якісний і кількісний склад 
незалежно від способу її отримання, 
зрозуміло, що та сама сполука може 
бути отримана різними способами, 
особливо, коли йдеться про лабо-
раторні та промислові способи от-
римання, тобто ключовим об’єктом 
є  сполука, її хімічний склад (якісний 
склад (атоми певних елементів), кіль-
кісний склад (число атомів кожного 
елемента)) і  структура (зв’язок між 
атомами, взаємне розташування їх 
у молекулі, виражене хімічною струк-
турною формулою). Саме її хімічний 
склад і структура зумовлює можливі 

способи отримання та її біологічні 
властивості. 

Проблема полягає в  тому, що, 
коли у  висновку зазначається, що за 
одним пунктом у  лікарському засобі 
використана кожна ознака або екві-
валентна їй, включена до незалежно-
го пункту, об’єктом винаходу за яким 
є сполука, а за іншими об’єктами ви-
находу, за якими є  спосіб отриман-
ня, застосування тощо, у лікарському 
засобі не використана кожна ознака 
або еквівалентна їй, включена до від-
повідного незалежного пункту, може 
складатися враження щодо відсутно-
сті порушення прав інтелектуальної 
власності або щодо неоднозначності 
наданого висновку. 

Одним зі шляхів розв’язання 
проблеми є точність та конкретність 
запитання, яке ставиться перед екс-
пертом, або можливість коректного 
переформулювання експертом по-
ставленого запитання. Отже, коли 
винахід стосується нової індивіду-
альної сполуки, запитання, постав-
лене перед експертом, насамперед 
має стосуватися винаходу, об’єктом 
якого є сполука, оскільки вона харак-
теризує суть винаходу, який найбіль-
ше відповідає характеру задачі, що 
розв’язує винахід, а  винаходи, за-
явлені в  інших незалежних пунктах, 
пов’язані з ним.
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