Till statsradet och chefen for
Justitiedepartementet

Vid regeringssammantrédde den 28 februari 2002 beslots att en
sérskild utredare skulle tillsdttas med uppgift att ta fram underlag
for bedémning av om Sverige bor tilltrdda den reviderade versionen
av den europeiska patentkonventionen (EPC 2000), Gverens-
kommelsen om tillampning av artikel 65 i EPC (den s.k. London-
Overenskommelsen) och patentrattskonventionen (PLT) samt att
dven ge forslag till de lagadndringar som behdvs for att dessa
instrument skall kunna tilltrédas eller som annars bedéms l&mpliga
i samband med ett tilltrade. Utredaren skulle ocksa ge forslag till de
lagdndringar som behdvs med anledning av dndringar som gjorts i
konventionen om patentsamarbete (PCT). Darutdver skulle
utredaren overvaga dels en fraga om forstarkt sekretesskydd for
immaterialrattsliga radgivare, dels nagra sarskilda fragor som ror
handldggningen av patentansdkningsarenden. Till sarskild utredare
forordnades samma dag chefsjuristen Per Holmstrand.

Att som sakkunniga bitrdda utredaren i hans arbete férordnades
den 25 mars 2002 hovrattsassessorn i Justitiedepartementet Jonas
Pontén, departementssekreteraren i Naringsdepartementet Lena
Stridsberg och departementssekreteraren i Kulturdepartementet
Birgit Gunnarsson. Samtidigt forordnades som experter professor
Marianne Levin, Stockholms universitet, patentrattsradet Lennarth
Tornroth, jur. kand. Eva Jarnvall, Foreningen Svenskt Néringsliv,
fil.lic. Thorsten Onn, Svenska Patentombudsféreningen (SPOF),
hovrattsradet Christina Jacobsson, Svea hovritt, jur.kand. Ulrik
Ostling, Foretagarnas Riksorganisation, advokaten Ragnar Lundgren,
juristchefen Marie Eriksson, Patent- och registreringsverket samt
civilingenjoren Anders Axberger, Svenska Industriens Patent-
ingenjorers Forening (SIPF). Den 1 september 2002 entledigades
Ulrik Ostling fréan sitt uppdrag.

Sekreterare i utredningen har varit hovrattsassessorn Karin
Martensson Telde.



Utredningen, som antagit namnet Patentférdragsutredningen,
far harmed 6verlamna betankandet Harmoniserad patentratt (SOU
2003:66).

Experterna Lennarth Térnroth och Thorsten Onn har avgett
sarskilt yttrande betraffande frdga om oversattning som forut-
sattning for skadestand och annan paféljd vid patentintrang.

Utredningsuppdraget ar med detta slutfort.

Stockholm i juli 2003

Per Holmstrand

Karin Martensson Telde
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Sammanfattning

Patentférdragsutredningens uppdrag

Var huvudsakliga uppgift har varit att ta fram underlag for bedom-
ning av om Sverige bor tilltrada den reviderade versionen av den
europeiska patentkonventionen (EPC 2000), dverenskommelsen
om tillampning av artikel 65 i EPC (den s.k. Londondverens-
kommelsen) och patentrattskonventionen (PLT) samt att dven ge
forslag till de lagandringar som behdvs for att dessa instrument
skall kunna tilltradas eller som annars bedéms lampliga i samband
med ett tilltrade. | uppdraget har ocksa ingatt att lamna forslag till
lagdndringar med anledning av dndringar som gjorts i konventionen
om patentsamarbete (PCT). Slutligen har vi haft att 6vervédga dels
en frdga om forstarkt sekretesskydd for immaterialréttsliga rad-
givare, dels nagra sarskilda fragor som ror handlaggningen av
patentansékningséarenden.

EPC (avsnitt 3)
Ratificering av EPC 2000

En av utgangspunkterna for revision av EPC har varit att gora
regelverket mer flexibelt. Detta har bl.a. 4stadkommits genom att
en stor mangd bestammelser 6verforts fran artikeltexten till
tillampningsforeskrifterna. Ett sérskilt bemyndigande ger den
europeiska patentorganisationens forvaltningsrad behorighet att
fatta beslut om nya eller &ndrade tillampningsforeskrifter, utan att
nagon diplomatkonferens behdver sammankallas. Detsamma géller
for andringar i vissa artiklar, om syftet ar att anpassa dem till en
internationell konvention eller EG-lagstiftning pa patentratts-
omradet. Denna 6ppna konstruktion har givna fordelar men inne-
bar ocksa att den framtida utvecklingen av regelverket blir svarare
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att 6verblicka. Trots dessa betdnkligheter ser vi det som uteslutet
att Sverige skulle avstd fran ratificering. Konsekvensen skulle
namligen bli att Sverige helt maste lamna det europeiska patent-
samarbetet, nagot som skulle fa allvarliga foljder for svenskt
naringsliv. Vi har for 6vrigt ifragasatt om det alls ar mojligt for en
medlemsstat i EU att sta utanfor EPC-samarbetet. Vart forslag ar
alltsa att Sverige ratificerar EPC 2000.

Foréandringar i nationell lagstiftning i anledning av EPC 2000
1. Det nya resningsinstitutet enligt artikel 112a EPC 2000

Enligt EPC i nu gallande lydelse finns ingen mojlighet att fa undan-
rojt ett beslut som fattats av en besvarskammare i det europeiska
patentverket (EPO). Genom en ny artikel 112a har nu introdu-
cerats ett slags resningsinstitut som innebér att EPO:s Stora
besvarskammare kan besluta om undanréjande och aterforvisning i
extraordindra fall. FOrutsattningen &r att det forekommit ett grovt
fel i forfarandet hos besvarskammaren eller att en brottslig garning
av visst slag kan antas ha inverkat pd utgangen i drendet. | en
sarskild bestammelse har foreskrivits att den, som under tiden fran
det att besvdrskammaren meddelat sitt beslut och fram till dess
Stora besvdrskammaren beslutat om resning i god tro utnyttjat
uppfinningen eller vidtagit vasentliga atgarder for utnyttjande, skall
ha ratt att fortsatta utnyttjandet. Vi foreslar att det i 92 § patent-
lagen (PL) tas in en bestammelse om sadan ratt till utnyttjande i
resningsfallet.

2. Begransning och upphdvande av patent i administrativ ordning m.m.

1999 ars patentprocessutredning har i betankandet Patentprocessen
m.m. (SOU 2001:33) ldmnat forslag om en svensk ordning for
patentbegransning. Det forslaget bygger i huvudsak pa nya bestam-
melser i artikel 105a-105¢ EPC 2000 om patentbegrénsning genom
beslut av EPO. Patentprocessutredningens forslag, som i allt vasent-
ligt utgdr grunden for vad vi foreslar, innebar féljande. Endast
patenthavaren skall ha mojlighet att begéra patentbegrénsning. En
provning av en saddan begéaran skall goras pa enbart formella
grunder och utifran forutsittningen att de nya patentkraven blir
begransade i forhallande till de ursprungliga (eller tidigare begran-
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sade) patentkraven. Ett begransningsbeslut skall fa retroaktiv
verkan fran ansokningsdagen (ex tunc). En begaran om begransning
skall avvisas om det pagar ett invandningsforfarande eller mal om
ogiltighet. Vidare skall ett begrénsningsférfarande hos EPO ha
foretrade framfor ett nationellt begransningsforfarande pa sa vis att
det sistnamnda forfarandet forklaras vilande i avvaktan pa att EPO
fattat beslut i frdgan och detta oavsett vilket forfarande som
anhangiggjorts forst. En patenthavare skall enligt forslaget vara
skyldig att i mal om patentintrang eller patents ogiltighet under-
ratta domstolen om att ett administrativt begrénsningsférfarande
pagar.

Enligt artikel 138.3 EPC 2000 skall patentinnehavaren ha ratt att
i mal om ogiltighet omformulera patentkraven. En motsvarande
bestammelse i 52 § PL foreslas.

I tillagg till vad Patentprocessutredningen forordat foreslar vi att
en patenthavare skall ha mojlighet att, sa som galler enligt artikel
105a EPC 2000, begéra att patentet helt upphdvs med retroaktiv
verkan fran ansokningsdagen. Ndagon anledning att ta bort den
nuvarande mojligheten att enligt 54 § PL avsta fran patent med
verkan for framtiden (ex nunc) har vi inte funnit. Patenthavaren
skall alltsa kunna vélja forfarande allt efter omstandigheterna i det
enskilda fallet. Daremot foreslar vi att ett frivilligt avstaende enligt
54 § PL skall kunna avse endast patentet i dess helhet. Detta bor
komma till klart uttryck i paragrafen.

Vi foreslar ocksa vissa forandringar i 11 kap. PL for att ett beslut
av EPO om begransning och upphavande av patent skall fa avsedd
rattsverkan i Sverige.

3. Forfaranden for kirurgisk eller terapeutisk behandling m.m.

Enligt artikel 52.4 EPC 1973 har vissa forfaranden for kirurgisk
eller terapeutisk behandling samt for diagnostisering inte ansetts
utgora uppfinningar, varfor sadana forfaranden en gang for alla
uteslutits fran patenterbarhet. En motsvarande bestammelse finns i
18§ tredje stycket PL. I EPC 2000 har fiktionen Overgetts att
forfarandena inte skall kunna utgéra uppfinningar. Alltjamt skall
dock enligt artikel 53 ¢c EPC 2000 gélla undantag fran patenter-
barhet. Denna forandring i synsatt innebér alltsa inte nagot nytt i
sak och nagon andring i svensk lag r inte oundganglig. Vi har anda
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ansett det lampligt att samordna de nationella reglerna med EPC
2000. Detta foranleder andring i 1 § PL.

4. Patenterbarhet vid anvandning av kénda lakemedel for nya
medicinska indikationer

I artikel 54.5 EPC 1973 uppstalldes ett sarskilt nyhetshinder i fraga
om patent pa alster, sdrskilda &mnen och blandningar, avsedda for
anvandning vid forfaranden for terapeutisk och kirurgisk behand-
ling samt diagnostisering som skall utévas pa manniskor och djur.
Inneborden var att patent pa redan kanda amnen eller blandningar
fick meddelas endast om anvéndningen av @mnet eller blandningen
vid nagot sadant forfarande inte var kand tidigare. Den som
uppfunnit en viss medicinsk anvandning for ett kdnt &mne eller en
kand blandning kunde alltsa fa patent. Nagot utrymme for patent
pa den kanda substansen for en anvandning som senare upptacktes
fanns déremot inte enligt bestdmmelsens ordalydelse. 1 EPC 2000
har en ny punkt fogats till artikel 54 som innebér att patent for
kanda lakemedel kan erhallas ocksa i de fall anvandningen galler
andra medicinska indikationer d&n den for vilken patent redan
meddelats. | 2 § fjarde stycket PL finns en bestdimmelse som
innebar samma inskrankning i fraga om patent pa lakemedel for
nya medicinska indikationer som den som ges i artikel 54.5 EPC
1973. Né&r denna begrénsning nu utmonstrats i EPC 2000 finns
enligt var mening inget skal att behdlla 2 § fjarde stycket. Vi
foreslar att en svensk anpassning sker genom att den nuvarande
bestammelsen i PL helt utgar.

5. Rétt for patentombud att végra yppa fortrolig information

I artikel 134a och regel 101a EPC 2000 har tagits in bestdimmelser
som innebédr att den som ar medlem av Institutet for yrkesverk-
samma ombud infor Europeiska patentverket (epi) inte skall vara
skyldig att roja yrkesrelaterad fortrolig information i forfaranden
hos EPO. Bestdmmelserna nddvandiggor inga andringar i svensk
ratt men ar direkt knuten till den sarskilda fraga om sekretesskydd
for patentombud som vi enligt vara direktiv har att 6vervaga. Vi
behandlar den fragan i avsnitt 7.
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6. Andringar i EPC 2000 féranledda av PLT

I EPC 2000 har ett antal dndringar gjorts for att astadkomma Gver-
ensstimmelse mellan konventionen och bestdmmelser i PLT. Det
géller bl.a. forutsattningarna for att en patentansokan skall fa en
ingivningsdag, ratt till fristforlangning och aterstallande av priori-
tetsratt. 1 fraga om fristforlangning gar regleringen i artikel 121
EPC 2000 langre &n vad PLT kraver. Vi har dock valt att behandla
samtliga dessa fragor i avsnitt 5 som ror svensk PLT-anpassning.

Londondverenskommelsen (avsnitt 4)
Ratificering av Londondverenskommelsen

Londondverenskommelsen syftar till att sanka de kostnader som
foljer med villkor om att ett europeiskt patent skall 6verséttas for
att fa giltighet i designerade stater. Overenskommelsen &r inte
obligatorisk utan kan tilltradas av de EPC-stater som sa onskar.
Avtalskonstruktionen har valts for att sékra att Gversattnings-
l4ttnader genomfors samtidigt i ett visst antal stater. Genom an-
slutning till verenskommelsen atar sig respektive stat att helt eller
delvis ge upp krav pa éversattning. Den narmare inneborden ar att
stater som har nagot av EPO:s handlaggningssprak som ett av sina
officiella sprak helt avstar fran att krava Gversattning av patentet.
Ovriga anslutna stater, som alltsd inte har engelska, tyska eller
franska som officiellt sprak, skall vélja ett av EPO:s hand-
laggningssprak och avsta fran Overséttning av patentbeskrivningen,
om patentet ar meddelat pa eller finns Gversatt till det anvisade
spraket. Ocksa nar patentskriften finns pa detta sprak har dessa
stater alltjamt ratt att krdva 6verséattning av patentkraven till ett av
sina officiella sprak.

Enligt den beddmning vi gjort kan det visserligen inte uteslutas
att en svensk ratificering av Londondverenskommelsen ger vissa
negativa konsekvenser, i forsta hand fér patentombudsndringen
men ocksa i viss man for tredje man. Daremot har vi inte funnit
nagon grund for att rdkna med annat an marginella effekter for det
svenska sprakets stéllning och utveckling. Farhagor om samre
forutsattningar for svensk termuppbyggnad motségs bl.a. av upp-
lysningar fran Terminologicentrum AB (TNC) om att Oversatta
patentdokument praktiskt taget aldrig utnyttjas i terminologi-
arbetet. Till saken hor att Gversattningarna oftast framstalls lang tid
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efter det att uppfinningen offentliggjorts. De dversédttningar som i
dag forvaras hos PRV har ocksa en mycket liten efterfragan, vilket i
sig gor texterna mindre &gnade att introducera ny terminologi och
for teknikspridning.

Sammanfattningsvis har vi funnit, framfor allt med hénsyn till
den stimulans av patentsystemet som en reducering av patente-
ringskostnaderna forvantas leda till, 6vervagande skél for en svensk
ratificering av Londondverenskommelsen. Sverige bor vélja engelska
som det sprak fran vilket ytterligare Oversittning av patent-
beskrivningar inte skall krdvas. Dock bor mdjligheten utnyttjas att
kréva obligatorisk 6versattning till svenska av patentkraven.

Foréandringar i nationell lagstiftning i anledning av London-
overenskommelsen

En ratificering av Londondverenskommelsen forutsatter andringar
i 82 § PL, dar de nya Gversattningskraven maste skrivas in.

I Londondverenskommelsen har tagits in en uttrycklig erinran
om att anslutna stater &r oforhindrade att krdva fullstdndig Over-
séttning av det europeiska patentet nédr en tvist om patentet
uppkommit. For att underlatta domstolens handlaggning bor enligt
var mening detta sarskilt reglerasien ny 68 a § PL.

PLT (avsnitt 5)
Ratificering av PLT

PLT innebér ataganden om avreglering och viss harmonisering av
bestdmmelser om formalia vid patentansékningar. Fordraget inne-
haller huvudsakligen minimibestammelser. Endast i ett par avseen-
den dr bestdimmelserna tvingande for fordragsstaterna, ndmligen i
fraga om faststallande av ingivningsdag och i vissa fall betraffande
ansokans form och innehall.

Saval EPC som PCT har reviderats i syfte att nd Overens-
stammelse med PLT. Enligt var uppfattning 4r det uteslutet att
Sverige skulle valja att std utanfor detta varldsomfattande patent-
samarbete. Vart forslag ar darfor att Sverige ratificerar PLT.
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Forandringar i nationell lagstiftning i anledning av PLT

For svensk del &r behovet av lagdndringar for att mojliggora ett
tilltrade till fordraget forhallandevis litet. Den handldggningspraxis
som PRV tillampar med eller utan direkt stdd i forfattning 6verens-
stammer i allt vasentligt med PLT:s bestammelser (artikel 5) om
nar handlingar som ges in till patentmyndigheten skall betraktas
som en patentansokan och som sadan tilldelas en ingivningsdag.
Trots denna Gverensstammelse har vi ansett det befogat att foresla
tva nya paragrafer, 8 b och 8 c 88 PL, som direkt aterger de tving-
ande PLT-bestdimmelserna.

Var genomgang av artikel 11 PLT om ratt till fortsatt hand-
laggning vid fristforsummelse har lett fram till beddmningen att
nagra andringar i patentlagens bestammelser inte dr oundgangliga.
Skélet &r att de frister som kan komma att omfattas av artikeln
antingen redan omfattas av en ratt till aterupptagen handlaggning
(se sarskilt 15 § PL), eller ar sadana som far undantas fran tillamp-
ning av PLT-bestimmelsen, bl.a. av det skélet att fristen ar tids-
bestdamd i lag. 1 denna del har vi sdledes inte ansett det vare sig
nodvandigt eller befogat att fullt ut anpassa det svenska regelverket
till den i forhallande till PLT mer langtgaende fristforlangnings-
ordningen som géller enligt artikel 121 EPC 2000.

Déaremot anser vi det nddvandigt att andringar sker i 72 § PL for
anpassning till artiklarna 12 och 13 PLT som galler aterstallande av
forsuttna frister i extraordinara fall. PLT staller krav pa att den
nuvarande sarbestimmelsen avseende betalning av arsavgifter skall
omfattas av huvudregeln i 72 § och att tiden skall raknas fran
utgangen av den forlangda frist som anges i 41 § tredje stycket PL.
En vasentlig nyhet ar att det under vissa forhallanden skall vara
mojligt att under en kortare tidsperiod efter prioritetsarets utgang
fa prioritetsratten aterstilld. Ocksa denna PLT-bestdammelse bor
komma till uttryck i 72 § PL.

Vi foreslar, ocksa som en foljd av artikel 13 PLT, andringar i
6a8 PL. Inneborden dr att sokanden ges mdjlighet att gora en
prioritetsbegédran senare an i dag, normalt inom 16 manader fran
prioritetsdagen. Sokanden skall ocksa ha ratt att inom samma tid
gbra dndring av en prioritetsbegdran. 1 praktiken kan en helt ny
prioritetsbegéaran goras. Detsamma foreslas galla for internationella
ansokningar, dock att lagandringen i dessa fall far trada i kraft forst
nar en planerad motsvarande andring genomforts i regel 26" PCT.
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PCT (avsnitt 6)

Under senare ar har flera andringar gjorts i PCT och dess tillamp-
ningsforeskrifter. En av dessa dndringar syftar till en foérenkling av
formaliakrav i de fall ndgon annan &n uppfinnaren ansoker om
patent. Innebdrden &r att det inte rutinméssigt skall kunna stéllas
krav pa att sokanden styrker sin rétt till uppfinningen. En ensidig
forklaring om rattsovergangen skall i princip vara tillracklig. Denna
nyordning star i direkt strid med nu géllande bestdimmelser i 8 § PL
och forutsatter andring av paragrafen. Vi foreslar att sokanden
fortsattningsvis endast skall behdva uppge grunden for sin ratt till
uppfinningen. Patentmyndigheten skall godta uppgiften om det
inte finns sarskild anledning att ifragasatta dess riktighet. PRV skall
enligt vart forslag skicka underrattelse om patentansokan till den
uppgivne uppfinnaren, om det inte &r uppenbart obehovligt.

En ytterligare andring, i 31 8§ PL, foranleds av nya PCT-
bestdmmelser om forlangd tidsfrist for fullféljd av en internationell
patentansokan. Vi foreslar att fullfoljdsfristen forlangs till 31
manader och detta oavsett om sokanden har begart internationell
patenterbarhetsbedémning inom 19 manader fran prioritetsdatum
eller inte.

Forstarkt skydd for patentombuds tystnadsplikt (avsnitt 7)

I Sverige far advokater inte horas som vittnen i rittegang om
uppgifter som anfortrotts dem i samband med ett uppdrag annat an
om det ar medgivet i lag eller om den, till vars forman tystnads-
plikten géller, samtycker till det. Detsamma géller skyldigheten att
ldmna ut handlingar i anledning av ett editionsforeldggande. For
patentombud och andra immaterialrattsliga radgivare — som inte
ocksa ar advokater — galler ett mer begransat undantag fran vittnes-
och editionsplikten. Undantaget kan har aberopas bara for sadan
fortrolig information som lamnats under den tid da patentombudet
upptratt som rattegangsombud eller rattegangsbitrade, saledes inte
for uppgifter som kan ha anfortrotts patentombudet innan en
rattslig tvist uppstatt. Annorlunda forhaller det sig pa andra hall i
varlden. FOr amerikanska patentombud galler oftast att de — oavsett
anstallnings- eller verksamhetsform — omfattas av s.k. attorney-
client privilege. En forutséttning for att &ven utlandska ombud
skall slippa roja information i amerikanska domstolar &r i princip
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att en motsvarande sekretess gdller enligt lagen i ombudets
hemland. Eftersom detta inte &r fallet i Sverige kan foljden bli att
svenska foretag, via ett svenskt ombud, tvingas att i ekonomiskt
betydelsefulla patentmal réja information av ett slag som den
amerikanska motparten tillats héalla inne med. De olikformiga
sekretessbestimmelserna skulle ddrmed kunna vara till skada for
svenska naringslivsintressen.

Fragan har uppmarksammats nar andringar av EPC aktualiserats.
Resultatet har blivit att det i artikel 134a och regel 101a EPC 2000
tagits in bestdmmelser om ratt for patentombud att vdgra yppa
fortrolig information i forfaranden hos EPO. Bestdmmelserna
syftar ytterst till att ge epi-ombuden samma skydd fér sin
tystnadsplikt i rattstvister i USA som géller for dér verksamma
“attorneys”. Nér vi diskuterat vilka skal som kunde finnas for att
forstarka sekretessskyddet for svenska patentrattsradgivare har vi
kommit att ifragasdtta om den &ndring som vidtagits i EPC éar
tillracklig for att ge epi-ombuden det asyftade skyddet i USA. Det
finns ingenting som sdger att det nya sekretesskydd som enligt
regel 101 a galler i forfaranden hos EPO skulle respekteras i EPC-
staternas nationella domstolar. For detta skulle sannolikt krévas att
den nationella lagstiftningen ger likvérdigt skydd for tystnads-
plikten. FOr oss har det framstatt som angeldget att den ordning
som EPC-staterna enats om i fraga om sekretesskydd for
patentombud far fullt genomslag i nationell ritt, sa att det skapas
grund for att ombudssekretessen vinner respekt hos amerikanska
domstolar. Detta skal har for oss varit tillrackligt for ett forslag om
utvidgat sekretessskydd for patentrattsradgivare i Sverige. Ett
sadant skydd, som bor komma till uttryck genom en
komplettering av 36 kap. 5 § rattegangsbalken, bor da rimligen
inte vara forbehallet svenska epi-ombud utan sta till férfogande for
alla som i viss ordning meriterat sig for det.

Ett utvidgat sekretesskydd bor kunna komma i fraga for dem
som i sin yrkesmaéssiga verksamhet tillhandahaller radgivning i
patentréattsliga angeldagenheter, savél anstillda som fristdende rad-
givare. En grundforutsattning for ett utvidgat sekretesskydd &r
enligt var mening att den grupp som skall kunna komma i fraga for
ett sadant skydd gar att avgransa pa ett enkelt och tydligt satt.
Eftersom det ocksd maste vara av grundlaggande betydelse att de
som kan komma i fraga for vittnesundantag kvalificerat sig for ett
sadant fortroende, har vi bedomt det ofrankomligt att en sérskild,
frivillig, auktorisationsordning infors. Det har legat utanfor vart
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uppdrag att narmare ta stéllning till hur en sadan ordning bor vara
beskaffad. Vi foreslar att fragan blir foremal for ytterligare
overvaganden men har anda till ledning for en sddan utredning
skissat pa ett forslag till en sarskild lag om auktorisation av
patentombud. Vi menar att det som minimivillkor for auktorisation
bor gélla att patentombudet uppfyller vissa kunskapskrav samt att
han eller hon férbundit sig att tillvarata sina klienters basta och att
iaktta tystnadsplikt. Ett sidoséttande bor kunna leda till disciplin-
atgard. Registreringen av och tillsynen Gver patentombuden bor
handhas av ett sarskilt offentligrattsligt organ. Vart utkast till lag
om auktoriserade patentombud bifogas detta betdnkande som
bilaga 11.

Nagra sarskilda fragor (avsnitt 8)
Invéndningsavgift

Vi har haft att ta stéllning till en framstallning fran PRV om att en
sérskild invandningsavgift skall inféras. Vi har dock inte funnit
tillrackliga skal for att lagga fram néagot forslag i denna del.

Lopdagsforskjutning

Vi foreslar att bestimmelserna i 14 § PL om l6pdagsforskjutning
utmonstras ur lagen, liksom skett i 6vriga nordiska lander.

Normgivningsbemyndigande

| vart uppdrag har ingatt att overvdga fragan om patentlagens
normgivningsbemyndigande. Vi har hér inte funnit nagot skal att
ga ifran det forslag som Patentprocessutredningen limnat om en
annorlunda utformning av 77 § forsta stycket PL.
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The commission

Our principal task has been not only to produce a basis for a
decision as to whether Sweden should accede to the revised version
of the European Patent Convention (EPC 2000), the Agreement
on the application of Article 65 of the EPC (the "London Agree-
ment”) and the Patent Law Treaty (PLT), but also to suggest
proposals for changes in legislation that would be necessary for
accession, as well as any changes that would be appropriate in the
context. The commission also includes submitting proposed changes
in legislation in the light of amendments that have been made in
the Patent Cooperation Treaty (PCT). Finally we have been instruc-
ted to consider the issue of enhanced protection of confidentiality
for intellectual property advisers, as well as a few specific issues
concerning the administration of patent applications.

EPC (Section 3)
Ratification of EPC 2000

One of the objectives of a revision of the EPC has been to make
the framework more flexible. This has been achieved, inter alia, by
transferring a large number of provisions from the articles to the
implementing regulations. A particular empowering provision
authorizes the Administrative Council of the European Patent
Organization to take decisions on new or amended implementing
regulations, without having to convene a diplomatic conference.
This also applies to amendments of certain articles, insofar as the
purpose is to bring them into line with an international treaty
relating to patents or European Community legislation in the field
of patents. This open-ended arrangement has obvious advantages,
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but will also make an overview of the future developments of the
framework more difficult. In spite of these reservations, we con-
sider that non-ratification by Sweden would be inconceivable, since
Sweden would then have to withdraw from European patent co-
operation, which in its turn would have serious consequences for
Swedish industry. In this context we have expressed doubts whether
it is even possible for a Member State of the EU not to participate
in the EPC cooperation. We therefore propose that Sweden should
ratify EPC 2000.

Changes in the Swedish Patent Act as a result of EPC 2000
1. Petition for review under 112a EPC 2000

The current text of the EPC (EPC 1973) includes no proviso for
setting aside a decision taken by a Board of Appeal within the
European Patent Office (EPO). By means of a new Article 1123, a
procedure has been introduced, allowing the Enlarged Board of
Appeal to set aside and remit a decision under extraordinary cir-
cumstances. The presumption is that grave procedural defects have
occurred in the appeal proceedings, or that a criminal act of a certain
gravity may have had an impact on the decision. In a particular
provision it states that any person who has, in the period between
the decision of the Board of Appeal and publication of the decision
of the Enlarged Board of Appeal on the petition for review, in good
faith used or made effective and serious preparations for using an
invention, may continue such use. We propose that a correspon-
ding provision be incorporated into section 92 of the Swedish
Patent Act (PL).

2. Administrative procedure for limitation and revocation of patents

The Patent Litigation Commission of 1999 has in its report (SOU
2001:33) submitted proposals for a Swedish procedure on patent
limitation. That proposal is based primarily on new provisions in
Articles 105a — 105¢c EPC 2000 concerning patent limitation by
means of a decision taken by the EPO. The proposal referred to,
which for all intents and purposes forms the basis of what we now
propose, entails the following: The holder of a patent shall be
solely entitled to request limitation. Such a request shall be exa-
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mined on formal grounds only and on the premise that claims as
amended constitute limitation of the original (or previously limited)
claims. A decision on limitation shall apply retroactively as from
the filing date of the application (ex tunc). A request for limitation
shall be rejected where opposition proceedings or invalidity pro-
ceedings are pending. Moreover a procedure for limitation pending
with the EPO shall have precedence over a national procedure in
the sense that the latter procedure should be stayed pending a
decision by the EPO, irrespective of which procedure was first
initiated. According to the proposal, the holder of a patent would
in infringement or invalidity cases be obliged to inform the court
of any administrative limitation procedures pending.

According to Article 138(3) EPC 2000 the patent holder shall in
court proceedings relating to invalidity have the right to limit the
patent by amending the claims. It is proposed that a corresponding
provision be included in section 52 PL.

In addition to the recommendations of the Patent Litigation
Commission, we propose that the holder of a patent, in line with
Article 105a EPC 2000, should be entitled to request that a patent
should be revoked in its entirety, with retroactive effect as from
the filing date of the application. We have not found any reasons to
do away with the current possibility for abstaining from a patent
under section 54 PL, with effect for the future (ex nunc). Con-
sequently the patent holder will be able to opt for any one of these
procedures, given the circumstances in a particular case. However,
we propose that a voluntary abstention in accordance with section
54 PL should only apply to the patent in its entirety. This should
be expressly stated in the provision.

We also propose certain amendments of Chapter 11 of the
Swedish Patent Act for the purpose of extending the necessary
legal effect in Sweden from an EPO decision on limitation or revo-
cation of a patent.

3. Methods for treatment by surgery or therapy etc.

According to Article 52(4) EPC 1973 certain methods for treat-
ment by surgery or therapy and diagnostic methods shall not be
regarded as inventions, due to which provision such methods have
been once and for all excluded from patentability. Section 1 sub-
section 3 PL contains a corresponding provision. In EPC 2000 the
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fiction that these methods are not to be regarded as inventions has
been abandoned. Nonetheless, according to Article 53(c) EPC
2000, patents shall not be granted in respect of such methods. This
systematic change does not entail any inherent change with respect
to patentability exemption, and amendments of Swedish legislation
are not indispensable. We have nevertheless considered it appro-
priate to harmonise the national provisions with those of EPC
2000. This calls for a change in section 1 PL.

4. Patentability for new specific use of known medical products

According to Article 54(5) EPC 1973 a specific novelty exemption
is to apply with regard to substances and compositions, intended
for use in methods for treatment of the human or animal body by
surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human
or animal body. The purport has been that already known sub-
stances or compositions are patentable only where the use thereof
was not comprised in the state of the art. Thus the inventor of a
certain medical use of a known substance or composition could
obtain a patent. However, according to the wording of the pro-
vision there was no scope for patenting a known substance for a
subsequently discovered use. In EPC 2000 a new paragraph has
been added to Article 54, allowing a patent to be granted for
known medical products also when the use relates to other medical
indications than those for which a patent has already been granted.
The fourth sub-section of current section 2 PL entails the same
restriction, concerning patents for new medical use, as those
provided for in Article 54(5) EPC 1973. As this limitation has now
been discarded in EPC 2000, there is in our opinion no reason to
retain section 2 sub-section 4 PL. We propose that Swedish legisla-
tion be harmonised by deleting the current provision in the Swedish
Patent Act.

5. The right for a patent attorney to refuse to reveal confidential
information

In article 134a and Rule 101a EPC 2000 provisions have been in-
cluded, according to which members of the Institute of Professional
Representatives before the EPO (epi) shall not be obliged to reveal
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confidential professional information in proceedings before the
EPO. These provisions do not necessitate any changes in Swedish
legislation, but are directly linked to the particular issue of patent
attorney confidentiality which we are to consider in accordance
with our terms of reference. We deal with this matter in Section 7.

6. EPC 2000 amendments resulting from PLT

A number of changes have been made in EPC 2000 in order to
ensure conformity between the convention and the provisions of
the PLT. These amendments relate, inter alia, to the prerequisites
for granting a patent application a filing date, the right to extension
of time limits and the reinstatement of priority rights. As far as the
extension of time limits is concerned, the provisions of Article 121
EPC 2000 go further than the PLT requires. We have chosen to
deal with this matter in Section 5 since this concerns bringing
Sweden into line with the Patent Law Treaty.

The London Agreement (Section 4)
Ratification of the London Agreement

The purpose of the London Agreement is to reduce the costs that
result from requirements that a European patent must be translated
if it is to be valid in the designated states. The Agreement is not
mandatory and may be acceded to by those EPC states that wish to
do so. The Agreement has been construed in order to ensure that
exemptions from the translation requirement can be implemented
at the same time in a certain number of states. By accession to the
Agreement, each state undertakes to abandon translation require-
ments entirely or in part. In practice this means that those states
whose official languages are one of the EPO official languages,
completely abstain from requiring a translation of the patent.
Other member states, that do not have English, French or German
as their official languages, are to choose one of the EPO official
languages and dispense from requiring translation of the patent
description if the patent has been granted in or translated into the
language designated. Even when the patent specification is in that
language, these states shall still have the right to require translation
of the claims into one of their national languages.
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According to our assessment, it can not be ruled out that a
Swedish ratification of the London Agreement might have a certain
negative impact, primarily on the patent attorney profession but
also, to some extent, on third parties. On the other hand we found
no grounds for expecting any but marginal consequences for the
maintenance and development of the Swedish language. Any fears
that conditions would deteriorate as far as the development of
Swedish terminology is concerned has been contradicted by informa-
tion from the Swedish Centre for Terminology (TNC), indicating
that translated patent documents have been hardly ever used in
terminology work. It is also relevant to note that translations are
often produced a long time after an invention has been made
public. There is very little demand for those translations kept at the
Swedish Patent and Registration Office, and this in itself makes the
texts less suitable for the introduction of new terminology and the
dissemination of technology.

We have therefore concluded that there are compelling argu-
ments for Sweden to ratify the London Agreement, especially in
view of the stimulus to the patent system which a reduction of the
patenting costs should result in. Sweden should choose English as
the language from which additional translations of patent descrip-
tions shall not be required. However, the opportunity should be
used to require mandatory translation of claims into Swedish.

Changes in national legislation as a result of the London
Agreement

The ratification of the London Agreement calls for amendments of
section 82 PL, where the new translation requirements must be
incorporated.

The London Agreement contains an express reminder that
member states have the right to require a full translation of the
European patent when a dispute relating to the patent has arisen. In
order to facilitate matters for the courts, we are of the opinion that
this should be regulated in a new section 68 a of the Swedish Patent
Act.
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PLT (Section 5)
Ratification of the PLT

The PLT entails undertakings to provide for deregulation and a
certain harmonization of provisions concerning formalities to be
observed on filing patent applications. The treaty primarily contains
minimum requirements. Only to a very limited extent are the pro-
visions binding on the contracting states, namely the issue of
establishing a filing date and, in certain cases, matters concerning
the form and content of applications.

Both the EPC and the PCT have been revised in order to bring
them into line with the PLT. Our understanding is that it would it
be unthinkable for Sweden to chose not to participate in this
worldwide patent cooperation. We therefore propose that Sweden
should ratify the PLT.

Changes in national legislation as a result of the PLT

As far as Sweden is concerned there is relatively little need for
changes in legislation in order to enable ratification of the treaty.
The administrative practice employed by the Swedish Patent and
Registration Office is, to all intents and purposes, in agreement
with the provisions on filing date in Article 5 PLT. In spite of this
conformity, we consider it justified to propose two new provisions,
sections 8 b and 8 c, in which the obligatory PLT provisions are
reproduced.

Our examination of Article 11 PLT on relief in respect of time
limits has led us to conclude that amendments of the Swedish
Patent Act are not indispensable for the purpose of implemen-
tation. The reason for this is that those time limits that might be
relevant under the Article either are already subject to the right of
further processing (cf. in particular section 15 PL), or may be
exempted from application of the Article, due to the fact that the
periods are fixed by law. We have therefore deemed it neither
necessary nor justified to adjust Swedish legislation to the more
farreaching regime for extension of time limits applicable under
Atrticle 121 EPC 2000.

In contrast we consider amendments of section 72 PL necessary
for implementation of Articles 12 and 13 PLT, which relate to the
reinstatement of expired time limits in extraordinary cases. The
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PLT requires that the current special provision with respect to the
payment of annual fees should be covered by the generally appli-
cable provision of section 72 PL and that the time should be
computed from the expiry of the extended time limit referred to in
section 41 sub-section 3 PL. A significant novelty is that under
certain circumstances it shall be possible to have the priority right
restored during a short period following the expiry of the priority
year. This PLT provision should also be expressed in section 72 PL.

We also propose changes in section 6 a PL, as a consequence of
Article 13 PLT. The purport would then be that the applicant will
be granted the opportunity to make a priority claim at a later time
than is presently allowed, normally within 16 months from the
priority date. The applicant will also be entitled to provide for the
correction or addition of a priority claim within the same period of
time. In practice, a completely new priority claim can be made. It is
proposed that the same shall apply to international applications,
only that the entering into force of the amendment in this respect
must await a planned corresponding amendment to Rule 26°° PCT.

PCT (Section 6)

In recent years several changes have been made to the PCT and its
implementing regulations. One of these changes is intended to
simplify the formality requirements applied when a person other
than the inventor is applying for a patent. The purport is that there
should no longer be a routine requirement that the applicant must
produce evidence for his right to the invention. In principle a
unilateral declaration of the transfer should be sufficient. This new
procedure directly contradicts section 8 PL and requires an amend-
ment of that provision. We propose that the applicant shall merely
be required to state the grounds for his right to the invention. The
Patent Office shall accept this information except where it may
reasonably doubt the veracity of the indication presented. Accor-
ding to our proposal the Patent Office shall send a notification
concerning the patent application to the stated inventor, unless it is
obviously unnecessary to do so.

An additional change, in section 31 PL, is caused by new PCT
provisions on extended time limit for entering into the national
phase of an international application. We propose that the time
limit be extended to 31 months, whether or not the applicant has
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requested international preliminary examination within 19 months
from the priority date.

Enhanced protection for patent attorney’s professional
secrecy (Section 7)

In Sweden, attorneys, being members of the bar (“advokat™”), may
not be heard as witnesses in court proceedings, concerning infor-
mation which has been entrusted to them in connection with an
assignment, other than to the extent permitted by law or with the
consent by the person benefiting from the confidentiality. This
also applies to the obligation to produce documents when a court
order to that effect has been issued. A patent attorney, and any
other adviser in matters of intellectual property who is not an
“advokat”, has a more limited exemption from the duty to testify
or produce documents. The exemption then applies only with
respect to confidential information obtained during the time when
the patent attorney was acting as a representative or counsel in
court proceedings, and can not be invoked for information given to
the patent attorney before a case has been brought before the
court. The legal situation is different elsewhere in the world. US
patent attorneys, regardless of what form their employment may
take, normally benefit from an attorney-client privilege. In
contrast, foreign patent attorneys involved in US litigation may
only invoke the privilege not to reveal information where a
corresponding degree of confidentiality applies in the patent
attorney’s homeland. Since this is not the case in Sweden, the
consequence might be that Swedish companies, involved in patent
cases of economic significance, could be obliged to reveal
information, via a Swedish representative, that an American
counterpart is permitted to keep confidential. The difference in
secrecy legislation may thus prove damaging to Swedish
commercial interests.

The matter received attention in conjunction with the revision of
EPC. As a result provisions have been incorporated into Article
134a and Rule 101a EPC 2000 granting patent attorneys the right
to refuse to reveal confidential information in proceedings before
the EPO. The ultimate aim of the provision is to give epi-
representatives the same degree of protection of confidentiality in
legal disputes in the USA as that enjoyed by attorneys domiciled
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there. When we have discussed any reasons for strengthening
protection of confidentiality for Swedish patent advisers, we have
guestioned whether the changes in the EPC are sufficient to grant
epi-representatives the intended protection in the USA. There
seems to be no guarantee that the new Attorney evidentiary
privilege provided for in Rule 101a EPC 2000 would be respected
in the competent courts of EPC member states. That would
probably require the national legislation to offer an equivalent
degree of protection of professional confidentiality. It appears to
us to be a matter of urgency that the provisions on evidentiary
privilege agreed upon by the EPC member states should be fully
reflected in national law, in order for US courts to respect the
professional confidentiality of European representatives. This has
given us sufficient reason to propose an extension of the protection
of confidentiality enjoyed by advisers in patent matters. Such
protection should be expressed by means of an addition to Chapter
36, section 5 of the Swedish Code of Judicial Procedure. The
proposed change should apply not only to Swedish epi-
representatives, but to all persons who have duly qualified them-
selves for the privilege.

Enhanced protection of confidentiality should be granted to those
who in a professional capacity offer advice in matters of patent law,
both as employees and as independent advisers. In our opinion, a
basic prerequisite must be that those entitled to an exemption from
the obligation to testify can be easily distinguished. Since it must
also be a basic requirement that the persons in question have
proved themselves worthy of the privilege, we have considered it
inevitable that a special voluntary authorization scheme must be
introduced. It is beyond our terms of reference to consider how
such a scheme should be constructed in detail. We propose that the
matter should be the subject of further deliberations, but by way of
guidance for such an inquiry we have drafted a blueprint for a
special Act on the authorization of patent attorneys. We believe
that as minimum requirements for authorization, patent attorneys
should demonstrate a certain level of knowledge, they should have
pledged themselves to act in the best interests of their clients and
they should be obliged to observe professional secrecy. Any breach
of this should result in disciplinary measures. The registration and
supervision of registered patent attorneys should be entrusted to a
special public authority. Our draft law on the authorisation of
patent attorneys is enclosed as annex 11 to this report.
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Some additional issues (Section 8)
Opposition fee

We have been instructed to consider a proposal by the Swedish
Patent and Registration Office that a special opposition fee should
be payable. However, we have not found sufficient grounds to
make any proposal to this effect.

Post-dating of filing date

We propose that the provisions in section 14 PL on post-dating of
filing date be deleted, in line with what has been previously imple-
mented in other Nordic countries.

Empowering provision

Our commission has included instructions to review the provision
in the Patent Act for empowering normative functions. We have
found no reason to depart from the proposal submitted by the
Patent Litigation Commission concerning new wording of the first
sub-section of section 77 PL.
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1 Férslag till
lag om andring i patentlagen (1967:837)

Hirigenom féreskrivs i friga om patentlagen (1967:837)

dels att 14 och 32 §§ skall upphéra att gilla,

dels att 1,2, 6, 6 a, 6 b, 6 d, 13, 24, 29, 31, 33, 52-54, 72, 77, 82,
83, 85, 87, 91 och 92 §§ skall ha foljande lydelse,

dels att det 1 lagen skall inféras 8 nya paragrafer, 8 b och 8 ¢,
40 a — 40 e samt 68 a §§, av f6ljande lydelse,

dels att det i lagen, omedelbart fére den nya 40 a § skall inforas
en ny kapitelrubrik av f6ljande lydelse.

Nuvarande lydelse Foreslagen lydelse

g

Den som gjort en uppfinning, som kan tillgodogéras industriellt,
eller den till vilken uppfinnarens ritt dvergdtt dger att, enligt
1-10 kap. denna lag, efter ansékan erhdlla patent pd uppfinningen
hir 1 riket och dirigenom férvirva ensamritt att yrkesmissigt
utnyttja uppfinningen. Om europeiskt patent stadgas i 11 kap.

S&som uppfinning anses aldrig vad som utgdr enbart

1. en upptickt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,

2. en konstnirlig skapelse,

3. en plan, regel eller metod for intellektuell verksamhet, for spel
eller for affirsverksamhet eller ett datorprogram,

4. ett framliggande av information.

Sdsom uppfinning anses ¢
heller sidant forfarande for kirur-
gisk eller terapeutisk bebandling

! Senaste lydelse 1978:149.
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eller for diagnostisering som skall
utovas pd mdnniskor eller djur.
Vad nu sagts utgor ej hinder for
att patent meddelas pd alster,
diribland  édmnen och bland-
ningar av dmnen, for anvindning
vid forfarande av detta slag.

Patent meddelas icke pd

1) uppfinning vars utnyttjan-
de skulle strida mot goda seder
eller allmin ordning,

2) vixtsorter eller djurraser
eller visentligen biologiskt for-
farande for framstillning av
vixter eller djur; patent ma dock
meddelas pid mikrobiologiskt
forfarande och alster av sidant

forfarande.
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Patent meddelas icke pd

1. uppfinning vars utnyttjan-
de skulle strida mot goda seder
eller allmin ordning,

2. vixtsorter eller djurraser
eller visentligen biologiskt for-
farande for framstillning av
vixter eller djur; patent ma dock
meddelas pid mikrobiologiskt
forfarande och alster av sidant
forfarande,

3. sddant forfarande for kirur-
gisk eller terapeutisk bebandling
eller for diagnostisering som skall
utbvas pa mdnniskor eller djur;
vad nu sagts utgor e hinder for
att patent meddelas pd alster,
déribland ~ édmnen och bland-
ningar av dmnen, for anvindning
vid forfarande av detta slag.

2§
Patent meddelas endast pd uppfinning som ir ny i férhillande till
vad som blivit kint fore dagen for patentansokningen och tillika

visentligen skiljer sig dirifran.

Som kint anses allt som blivit allmint tillgingligt, vare sig detta
skett genom skrift, foredrag, utnyttjande eller p annat sitt. Aven
innehdllet 1 patentansdkan som fére nimnda dag gjorts hir 1 riket
anses som kint, om denna ansdkan blir allmint tillginglig enligt
22 §. Villkoret 1 forsta stycket att uppfinningen visentligen skall
skilja sig frén vad som blivit kiint fére dagen for patentansékningen
giller dock icke i férhallande till innehéllet i sddan ansdkan.

2 Senaste lydelse 1978:149.
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Bestimmelser om att, vid tillimpning av andra stycket, ansékan
som avses 1 3 eller 11 kap. 1 vissa fall iger samma verkan som en hir
i riket gjord patentansdkan finnas 129, 38 och 87 §8§.

Villkoret i forsta stycket att
uppfinningen skall vara ny utgor
ej hinder for att patent meddelas
pd kint dmne eller kind bland-
ning av dmnen for anvindning
vid forfarande som avses i 1§
tredje stycket, om anvindningen
av dmnet eller blandningen icke
dr kind vid forfarande av detta
slag.

Patent md meddelas utan hinder av att uppfinningen inom sex
ménader innan patentansokningen gjordes blivit allmint tillginglig

1. ull f6ljd av uppenbart missbruk i férhillande till sékanden
eller ndgon frén vilken denne hirleder sin ritt eller

2. genom att sokanden eller ndgon frdn vilken denne hirleder sin
ritt forevisat uppfinningen pd sidan officiell eller officiellt erkind
internationell utstillning som avses 1 den i Paris d. 22 november
1928 avslutade konventionen om internationella utstillningar.

6§

En ansékan om patent pd en
uppfinning, som inom tolv
méinader fére ansokningsdagen
har angetts 1 en tidigare ansékan
om patent 1 Sverige, skall vid
tillimpningen av 2§ forsta,
andra och flirde styckena samt
4§ anses gjord samtidigt med
den tidigare ansékan, om sékan-
den yrkar det (prioritet). Det-
samma giller en ansokan om
patent pd en uppfinning, som
inom tolv minader fore ansok-
ningsdagen har angetts 1 en
tidigare ansokan om patent,
uppfinnarcertifikat eller skydd

En ansékan om patent pd en
uppfinning, som inom tolv
médnader fére ansokningsdagen
har angetts 1 en tidigare ansékan
om patent 1 Sverige, skall vid
tillimpningen av 2 § forsta och
andra styckena samt 4§ anses
gjord samtidigt med den tidigare
ansokan, om sdkanden yrkar det
(prioritet). Detsamma giller en
ansokan om patent pd en upp-
finning, som inom tolv minader
fore ansokningsdagen har an-
getts 1 en tidigare ansékan om
patent, uppfinnarcertifikat eller
skydd som nyttighetsmodell

3 Senaste lydelse 2000:1158.
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som nyttighetsmodell antingen 1
en frimmande stat som ir
ansluten till Pariskonventionen
den 20 mars 1883 for skydd av
den industriella iganderitten
(Pariskonventionen), eller i en
stat som ir ansluten eller ett
omride som ir anslutet till av-
talet om upprittandet av Virlds-
handelsorganisationen (WTO).
S&dan prioritet fir Atnjutas
ocks3 frin en ansékan om skydd
som avser ndgon annan stat eller
nigot annat omrdde, om mot-
svarande prioritet frin en svensk
patentansdkan medges dir den
tidigare ansokan gjorts och om
dir gillande lagstiftning 1
huvudsak 6verensstimmer med
Pariskonventionen

6a§

Sokanden skall inom #re ména-
der frin den dag di ansékan
gjordes eller skall anses gjord be-
gira prioritet. Soékanden skall
dirvid limna uppgifter om var
och nir den 8beropade ansékan
gjordes. Sokanden skall ockss,
s& snart det kan ske, uppge
numret pd den tidigare ansékan.

Om det dr fradga om en inter-
nationell ~ patentansokan  enligt
3 kap., skall prioritet begiras
inom fyra mdnader fran den

SOU 2003:66

antingen 1 en frimmande stat
som ir ansluten till Pariskonven-
tionen den 20 mars 1883 for
skydd av den industriella dgande-
ritten (Pariskonventionen),
eller 1 en stat som ir ansluten
eller ett omride som ir anslutet
till avtalet om upprittandet av
Virldshandelsorganisationen
(WTO). Sidan prioritet fir it-
njutas ocksi frin en ansokan
om skydd som avser nigon
annan stat eller nigot annat om-
rdde, om motsvarande prioritet
frin en svensk patentansdkan
medges dir den tidigare ansékan
gjorts och om dir gillande
lagstiftning 1 huvudsak dverens-
stimmer med Pariskonventio-
nen.

4

Sokanden skall inom 16 ména-
der frin ingivningsdagen for den
prioritetsgrundande ansékan be-
gira prioritet. Sidan begiran fir
dock ej goras, om sokanden
begirt tidigt offentliggdrande
enligt 22 § tredje stycket. Nir
prioritet begirs skall sékanden
limna uppgifter om var och nir
den 3beropade ansékan gjordes.
Sékanden skall ocksi, si snart
det kan ske, uppge numret pd
den tidigare ansokan.

Sokanden far inom den tid
och under de forutsittningar som
anges 1 forsta stycket gora dndring
av en begiran om prioritet.

* Senaste lydelse 2000:1158.
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internationella  ingivningsdagen.
Sokanden skall déirvid limna
uppgifter om wvar och ndr den
dberopade ansikan gjordes samt,
om denna dr en internationell
ansdkan, vilken mottagande myn-
dighet den gavs in till. Sokanden
skall vidare inom sexton mdanader
fran den dag frin vilken prioritet
begirs limna uppgifter om den
dberopade ansikans nummer till
den mottagande myndigheten for
den internationella patentansckan
eller till den internationella byrd
som anges i 35 §.

Om en ansokan delas med
stod av 11§ denna lag och 22 §
patentkungirelsen  (1967:838),
skall en begiran om prioritet fér
den ursprungliga ansékan utan
sirskilt yrkande gilla ocksd for
en ny ansdkan som uppkommer
genom delningen.

Foérfattningsforslag

Om en ansokan delas med
stdd av 11 § skall en begiran om
prioritet for den ursprungliga
ansokan utan sirskilt yrkande
gilla ocksd fér en ny ansdkan
som uppkommer genom del-
ningen.

6b§

En sokande som har yrkat prioritet skall inom sexton minader
frdn den dag frin vilken prioritet begirs ge in f6ljande handlingar
till patentmyndigheten i friga om den tidigare ansékan.

1. Ett bevis om sokandens namn och om ingivningsdagen ut-
firdat av den myndighet som har mottagit ansékan.

2. En av samma myndighet bestyrkt kopia av ansékan.

Ett bevis eller en kopia som
avses 1 forsta stycket behéver inte
ges in, om den tidigare ansékan
getts in till patentmyndigheten i
Sverige

® Senaste lydelse 2000:1158.

39



Forfattningsforslag SOU 2003:66

6d§°

Prioritet kan grundas endast pd den forsta ansékan som upp-
finningen har angetts 1.

Om den som har gjort den férsta ansdkan eller hans eller hennes
rittsinnehavare senare till ssamma myndighet har gett in en ansdkan
som avser samma uppfinning, fir den senare ansdkan 3beropas som
prioritetsgrundande. Detta giller dock bara om den tidigare
ansokan nir den senare ansékan ges in

1. har iterkallats, avskrivits eller avslagits utan att ha blivit all-
mint tillginglig och

2.inte kvarlimnar nigon ritt som grundas pd den eller har
utgjort grund fér ndgon ritt till prioritet.

Om ndgon har fitt prioritet pd grund av en senare ansdkan enligt
andra stycket, fir den tidigare ansékan inte lingre iberopas som
grund for prioritet.

Andra och tredje styckena
giller pa motsvarande sitt for en
patentansékan vars lopdag har
forskjutits enligt 14 §.

8b§

En patentansikan skall anses
ingiven, om wvad som getts in
innebdller

1. en uttrycklig eller wunder-
forstadd wppgift om att det som
getts in utgor en ansokan om
patent,

2. uppgifter som gor det mojligt
for patentmyndigheten att avgira
vem sékanden dr och att kontakta
denne, och

3. ndgot som framstdr som

a) en beskrivning,

b) ritningar, eller

c) en hinvisning till en tidi-
gare gjord patentansékan, 1 vilket
fall skall ges in en kopia av denna
ansékan samt uppgift om dess

¢ Senaste lydelse 2000:1158.
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ingioningsdag och nummer samt
om wvilken patentmyndighet den
getts in till.

Om det som getts in inte upp-
fyller vad som enligt forsta stycket
krivs  for ingivningsdag, skall
patentmyndigheten utan drojsmadl
foreligga ingivaren att avhjilpa
bristerna inom tvd mdnader frin
dagen for foreliggandet samt ge
honom tillfille att yttra sig inom
samma tid.

Om  bristerna inte har av-
hjilpts inom den forelagda tiden
eller, i det fall ett foreliggande
inte kunnat ges déirfor att upp-
gifter om ingivaren saknas, inom
tvd mdnader frin den dag di
ndgot av det som anges i forsta
stycket gavs in, skall ndgon
patentansékan inte anses ingiven.
Upplysning om detta skall limnas
i foreliggandet.

Om  bristerna har avhjilpts
inom den tid som anges i tredje
stycket, skall som ingivningsdag
for patentansikan gilla den dag
dd samtliga brister avhjilpts, om
annat inte foljer av 8 c §.

8c§

Om  patentmyndigheten vid
provning av om en patentan-
sGkan skall anses ingiven enligt
8b§ finner att det saknas delar
av beskrivningen eller ritningar
till vilka hinvisas i beskrivningen
eller patentkraven, skall ingiva-
ren foreliggas att komplettera
handlingarna inom tvd mdnader
fran dagen for foreliggandet. Om
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en komplettering med sddana
utelimnade delar sker inom tvd
mdnader fran foreliggandet eller,
om foreliggande inte utfirdats,
inom tvd mdnader fran den dag
dd ndgot av det som anges 1 8 b §
forsta stycket gavs in, skall som
ingioningsdag gélla den senare
dag dd kompletteringen gjorts, om
annat inte foljer av andra och
tredje styckena.

Om kompletterade delar av en
ansokan dtertas inom en mdnad
fran det de gavs in i enlighet med
forsta stycket, skall den ursprung-
liga ingivningsdagen for ansékan
gilla.

Om kompletterade delar av en
ansokan getts in 1 enlighet med
forsta stycket, skall, nér prioritet
frdn en tidigare ansékan dberopas
och de kompletterande delarna i
sin helbet framgdr av den tidigare
ansokan, den wrsprungliga ingiv-
ningsdagen gilla, om sckanden
begir det och han ger in en kopia
av den tidigare ansikan inom
den tid som anges 1 forsta stycket.

13¢

Ansdékan om patent md icke
indras sd, att patent sdkes pd
nigot som ej framgick av ansok-
ningen nir den gjordes eller
enligt 14 § skall anses gjord.

Ansékan om patent fdr inte
indras s3, att patent soks pd
nigot som ej framgick av ansok-
ningen nir den gjordes eller
skall anses gjord.

7 Senaste lydelse 1978:149.
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24 §°

Var och en fir gora invind-
ning mot ett meddelat patent.
En invindning skall goras skrift-
ligen hos patentmyndigheten
inom nio minader frin den dag
d4 patentet meddelades.

*Den som wvill gora invind-
ning mot ett meddelat patent
skall gora det skriftligen hos
patentmyndigheten inom nio
ménader frin den dag d& paten-
tet meddelades.

Patentmyndigheten skall underritta patenthavaren om invind-
ningen och ge denne tillfille att yttra sig.

Aterkallas invindningen, fir invindningsférfarandet ind& full-
foljas om det finns sirskilda skal.

29§’

Internationell patentansékan,
for vilken den mottagande myn-
digheten faststillt internationell
ingivningsdag, skall hir 1 riket
ha samma verkan som svensk
patentansokan som gjorts nimn-
da dag. Vad 1 2 § andra stycket
andra punkten sigs skall dock
gilla endast om ansékningen
fullfsljts enligt 31 §.

Internationell patentansékan,
for vilken den mottagande myn-
digheten faststillt internationell
ingivningsdag, skall hir 1 riket
ha samma verkan som en svensk
patentansdkan med samma in-
gionmingsdag. Vad 1 2§ andra
stycket andra punkten sigs skall
dock gilla endast om ansok-
ningen fullféljts enligt 31 §.

31 §10

Vill sokanden fullfélja en
internationell patentansokan s3-
vitt avser Sverige, skall han inom
tjugo mdinader frin den inter-
nationella ingivningsdagen eller,
om prioritet yrkas, den dag frdn
vilken prioriteten begirs till
patentmyndigheten inge over-
sittning till svenska av den
internationella patentansékning-
en i den omfattning regeringen
forordnar eller, om ansékningen

Vill sokanden fullfélja en
internationell patentansokan s3-
vitt avser Sverige, skall han inom
31 méinader fr8n den inter-
nationella ingivningsdagen eller,
om prioritet yrkas, den dag frdn
vilken prioriteten begirs till
patentmyndigheten inge over-
sittning till svenska av den
internationella patentansékning-
en i den omfattning regeringen
forordnar eller, om ansékningen

8 Senaste lydelse 2000:1158.

* Patentprocessutredningens forfattningsférslag (SOU 2001:33).

? Senaste lydelse 1978:149.
1% Senaste lydelse 1984:937.
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ir avfattad pd svenska, en av-
skrift av ansékningen. Sokanden
skall inom samma tid erligga
faststilld avgift till patentmyn-
digheten.

Har sékanden begirt att den

internationella patent-
ansokningen  skall underkastas
internationell forberedande

patenterbarbetsprovning och har
han inom nitton mdnader frin
den 1 forsta stycket angivna dagen
i Gverensstimmelse med konven-
tionen om patentsamarbete och
tillimpningsforeskrifterna  till
denna avgivit forklaring att han
avser att anvinda resultatet av
denna provning vid ansckan om
patent for Sverige, skall han
fullgora vad i forsta stycket sdgs
inom trettio mdnader fran ndmn-
da dag.

Har sokanden erlagt faststilld
avgift inom den frist som
foreskrivs 1 forsta eller andra
stycket, fir den Oversittning
eller avskrift som krivs inges
inom en ytterligare frist om tvd
manader, forutsatt att en fast-
stilld tilliggsavgift erliggs inom
den senare fristen.

SOU 2003:66

ir avfattad pd svenska, en av-
skrift av ansékningen. Sokanden
skall inom samma tid erligga
faststilld avgift till patentmyn-
digheten.

Har sokanden erlagt faststilld
avgift inom den frist som
foreskrivs 1 forsta stycket, fir
den oversittning eller avskrift
som krivs inges Inom en
ytterligare frist om tvd mdnader,
forutsatt att en faststilld tlliggs-
avgift erliggs inom den senare
fristen.

Iakttar inte sokanden vad som foreskrivs i denna paragraf, skall
ans6kningen anses dterkallad sdvitt avser Sverige.

33 §11

Har en internationell patent-
ansokan fullféljts enligt 31§,
giller 2 kap. 1 friga om ansdkan
och dess handliggning, om inte

Har en internationell patent-
ansokan fullféljts enligt 31§,
giller 2 kap. 1 friga om ansokan
och dess handliggning, om inte

" Senaste lydelse 2000:1158.
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annat sigs 1 denna paragraf eller
1 34-37 §§. Ansokan fir endast
pa framstillning av s6kanden tas
upp till prévning fére utgdngen
av den frist som giller enligt
31 § forsta eller andra stycket.

Foérfattningsforslag

annat sigs 1 denna paragraf eller
1 34-37 §§. Ansokan fir endast
pa framstillning av s6kanden tas
upp till prévning fére utgdngen
av den frist som giller enligt
31 § forsta stycket.

Ett foreliggande enligt 12 § fir inte meddelas fore den tidpunkt
d4 patentmyndigheten har ritt att ta upp ansékan till prévning.

Bestimmelserna i 22 § andra och tredje styckena blir tillimpliga
redan innan ansdkan har fullfljts si snart sokanden har fullgjort
sin skyldighet enligt 31 § att inge en 6versittning av ansokan eller,
om ansokan ir skriven pd svenska, s3 snart sékanden har ingivit en
avskrift av den till patentmyndigheten.

I friga om en internationell patentansékan skall vid tillimpning
av 48, 56 och 60 §§ vad som dir sigs om att handlingarna i ansok-
ningsirendet har blivit tillgingliga enligt 22 § 1 stillet avse att
handlingarna har blivit tillgingliga enligt 22 § med iakttagande av
tredje stycket.

Uppfyller patentansékan de krav nir det giller form och innehall
som foreskrivs i konventionen om patentsamarbete och tillimp-
ningsféreskrifterna till denna, skall den godtas i dessa avseenden.

4 a kap. Patentbegrinsning m.m.

40a §

En patenthavare fdr, i enlig-
het med bestimmelserna i detta
kapitel, hos patentmyndigheten
begira

1. att patentkrav och, om sd
behivs, beskrivning dndras sd att
skyddsomfinget for patentet be-
grinsas (patentbegrinsning), eller

2. att patentet upphivs.

En begiran enligt forsta stycket
skall avvisas om det pdgir in-
vindningsforfarande enligt 24 §
eller mal om ogiltighet enligt 52 §.
Om  patenthavaren begir att
patentet skall begrinsas eller
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upphivas enligt artikel 105a i den
europeiska  patentkonventionen,
skall en begiran enligt forsta
stycket vilandeforklaras tills det
europeiska patentverket meddelat
slutligt beslut 1 frigan.

Ar patentet utmiitt, belagt med
kvarstad eller taget i ansprik
genom betalningssikring eller dr
tvist om dverforing anhingig, fir
begiran enligt forsta stycket inte
goras sd lange utmdtningen, kvar-
staden eller betalningssikringen
bestdr eller tvisten inte blivit
slutligt avgjord.

For en begiran enligt forsta
stycket skall patenthavaren betala
en sdrskild avgift.

105§

Har patenthavaren inte iakt-
tagit vad som dr foreskrivet i
40a§ eller dr en begiran om
patentbegrinsning inte forenlig
med bestimmelserna i 52 § forsta
stycket 2—4 om ogiltighet, skall
patenthavaren foreliggas att inom
viss tid avge yttrande eller vidta
réttelse.

Avhors inte patenthavaren eller
finns det dven efter det att yttran-
de avgetts hinder mot att bifalla
begiran och har patenthavaren
haft ullfille att yttra sig over
hindret, skall begiran avslds, om
det inte finns anledning att ge
patenthavaren ett nytt forelig-
gande.
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40c§

Om patentmyndigheten finner
att det inte finns ndgra hinder for
att bifalla en begiran enligt
40a §, skall patentet begrinsas
eller upphivas 1 enlighet med
begiran. Patentmyndigheten skall
kungora beslutet och, i forekom-
mande  fall, utfirda ett nytt
patentbrev. Vid begrinsning skall
en ny patentskrift hillas tillging-
lig hos patentmyndigheten.

Patentmyndighetens beslut fdr
verkan fran den dag patent-
ansGkningen gjordes.

104§

I mdl om patentintrang eller
patents ogiltighet dr patenthava-
ren skyldig atr tll domstolen
limna uppgift om att en begiran
om begrinsning av patentet gjorts.

40e§

Ett slutligt beslut enligt 40 b §
att avsld en begiran om patent-
begrinsning eller upphivande far
dverklagas av patenthavaren 1
enlighet med 75 §.

52 §12

P3 talan om det skall ritten forklara patentet ogiltigt, om

1. patentet har meddelats trots att villkoren i 1 och 2 §§ inte ir
uppfyllda,

2. patentet avser en uppfinning som inte ir s3 tydligt angiven att
en fackman med ledning dirav kan utéva den,

3. patentet omfattar ndgot som inte framgick av ansékningen nir
den gjordes, eller

12 Senaste lydelse 1993:1406.
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4. patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet

meddelats.

*Ar patentet ogiltigt endast till
en wviss del, skall, om patent-
havaren yrkar det, patentskyddets
omfattning begrinsas 1 mot-
svarande utstrickning genom en
dndring av patentkraven.

Ett patent fir inte forklaras ogiltigt pd den grund att den som har
fact patentet har haft ritt till bara en viss andel 1 det.

Utom 1 fall som avses i fiirde
stycket fir talan foras av var och
en som lider férfing av patentet
och, om det ir pdkallat ur all-
min synpunkt, av den myndig-
het som regeringen bestimmer.

Utom 1 fall som avses i femte
stycket fir talan foras av var och
en som lider f6rfing av patentet
och, om det ir pdkallat ur all-
min synpunkt, av den myndig-
het som regeringen bestimmer.

En talan, som grundas p4 att patentet har meddelats nigon annan

in den som har ritt att {8 patentet enligt 1 §, far foras endast av den
som pastdr sig ha sddan ritt. En talan skall vickas inom ett &r efter
erhillen kinnedom om patentets meddelande och de évriga om-
stindigheter pd vilka talan grundas. Om patenthavaren var i god tro
nir patentet meddelades eller nir det évergick pd honom, fir talan
inte vickas senare in tre &r efter patentets meddelande.

53 §13

Har patent meddelats annan
in den som ir berittigad till
patentet enligt 18§, skall ritten
pa talan av den berittigade over-
fora patentet pd honom. I friga
om den tid inom vilken talan

*Har patent meddelats annan
in den som ir berittigad till
patentet enligt 18§, skall ritten
pa talan av den berittigade 6ver-
fora patentet pd honom. I friga
om den tid inom vilken talan

skall vickas dga bestimmelserna skall vickas har bestimmelserna
152 § fiarde stycket tillimpning. 152 § femte stycket tillimpning
Har den som frinkinnes patentet i god tro borjat utnyttja upp-
finningen yrkesmissigt hir i riket eller vidtagit visentliga dtgirder
dirfor, dger han mot skiligt vederlag och pa skiliga villkor 1 évrigt
fortsitta det paborjade eller igdngsitta det tillimnade utnyttjandet
med bibehillande av dess allminna art. Sidan ritt tillkommer under

'3 Senaste lydelse 1978:149.
* Patentprocessutredningens forfattningsforslag (SOU 2001:33).
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motsvarande férutsittningar dven innehavare av licens som ir
antecknad 1 patentregistret.

Ritt enligt andra stycket m& 6verg till annan endast tillsammans
med rorelse, vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skola ske.

54 §14

Avstdr patenthavaren skrift-  Avstdr patenthavaren skrift-
ligen hos patentmyndigheten ligen hos patentmyndigheten
frén patentet, skall myndigheten frin patentet, skall myndigheten
forklara patentet upphért. forklara patentet upphort i dess

helbet.

Ar patentet utmitt, belagt med kvarstad eller taget i ansprik
genom betalningssikring eller ir tvist om &verféring av patent
anhingigt, fir patentet icke férklaras upphort, sd linge utmit-
ningen, kvarstaden eller betalningssikringen bestdr eller tvisten
icke blivit slutligt avgjord.

68a§

I mdl enligt 65 § far ritten, om
en fullstindig versittning till
svenska av ett europeiskt patent
inte finns tillginglig hos patent-
myndigheten, foreligga patent-
havaren eller annan som for talan
pd grund av en ritt, som hdrleds
fran patenthavaren, att ge in en
sddan oversittning vid pafolid att
patentet annars kan komma att
dversdttas pd dennes bekostnad
genom ridttens forsorg eller, om
den forelagda parten dr kirande i
malet, vid pafolid att talan annars
kan komma att avvisas.

' Senaste lydelse 1981:816.
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72 §15

Om en patentsokande eller en
patenthavare trots att han har
iakttagit all omsorg som har
betingats av omstindigheterna, 1
annat fall in som avses i andra
stycket, har lidit ritesforlust pd
grund av att han inte har vid-
tagit en dtgird hos patentmyn-
digheten inom tid som fére-
skrivs i denna lag eller med stod
av lagen och vidtar han dtgirden
inom tvd ménader frin det
forfallet upphorde, dock senast
inom ett &r frin fristens utging,
skall patentmyndigheten for-
klara att 4tgirden skall anses
vidtagen 1 ritt tid. Om patent-
sokanden eller patenthavaren
vill f en sidan férklaring, skall
han inom den tid som nu har
sagts for dtgirden begira den
skriftligen hos patentmyndig-
heten och betala en faststilld
avgift.

Om en patentsékande eller en
patenthavare inte har betalat
drsavgift inom den frist som sdgs i
41 § tredje stycket eller 42 § tredje
stycket, skall bestimmelserna 1
forsta stycket tillimpas, dock att
drsavgiften skall vara betald och
begiran gjord senast inom sex
mdnader fran fristens utging.

Forsta stycket giller inte en
frist som avses 1 6§ forsta
stycket.

Om en patentsokande eller en
patenthavare trots att han har
iakttagit all omsorg som har
betingats av omstindigheterna, 1
annat fall in som avses i andra
stycket, har lidit ritesforlust pd
grund av att han inte har vid-
tagit en dtgird hos patentmyn-
digheten inom tid som fére-
skrivs 1 denna lag eller med stod
av lagen och vidtar han dtgirden
inom tvd ménader frin det
forfallet upphorde, dock senast
inom ett &r frin fristens utging,
skall patentmyndigheten for-
klara att 4tgirden skall anses
vidtagen 1 ritt tid. Om patent-
sokanden eller patenthavaren
vill f8 en sddan férklaring skall
han inom den tid som nu har
sagts for dtgirden begira den
hos patentmyndigheten och
betala en faststilld avgift.

Sdvitt giller den frist som
avses 1 6§ forsta stycket fdr
forklaring enligt forsta stycket
denna paragraf ges endast om den
ansokan for vilken prioritet dbero-

15 Senaste lydelse 1993:1406.
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I friga om en internationell
patentansdkan som har fullfoljts
1 Sverige enligt 31§ tillimpas
forsta stycker ocksi om den
patentsokande har lidit ritts-
forlust pd grund av att han inte
har iakttagit en frist gentemot
den mottagande myndigheten,
den internationella  nyhets-
granskningsmyndigheten, myn-
digheten for internationell for-
beredande patenterbarhetsprov-
ning eller internationella byrén.
Den &tgird som inte har vid-
tagits inom fristen skall i de fall
som avses hir vidtas hos
patentmyndigheten. Bestimmel-
serna i detta stycke giller inte den
frist inom vilken en internationell
patentansokan skall goras for att
fd dtmjuta  prioritet fran en
tidigare ansikan.

Foérfattningsforslag

pas ges in senast inom tvd
mdnader frin utgdngen av tolv-
madnadersfristen samt begiran om
forklaring  gjorts och avgiften
betalts inom samma tid.

I friga om en internationell
patentansdkan som har fullfljts
1 Sverige enligt 31§ tillimpas
forsta och andra styckena ocksd
om den patentsdkande har lidit
rittsforlust pd grund av att han

inte har iakttagit en frist
gentemot den mottagande myn-
digheten, den internationella

nyhetsgranskningsmyndigheten,
myndigheten f6r internationell
forberedande  patenterbarhets-
provning eller internationella
byrin. Den 4tgird som inte har
vidtagits inom fristen skall i de
fall som avses hir vidtas hos
patentmyndigheten.

77 §16

Ndrmare bestimmelser angden-
de ansikan om patent, kungorelser
i patentirende, tryckning av
ansokningshandlingarna,  patent-
registret och dess forande samt
patentmyndigheten  utfirdas av
regeringen eller i den omfattning
regeringen bestimmer av patent-
myndigheten. Diarier hos patent-
myndigheten skola vara till-

*Regeringen eller, efter rege-
ringens bemyndigande, patent-
myndigheten utfirdar de nirmare
foreskrifter som bebovs for tillimp-
ning av denna lag. Diarier hos
patentmyndigheten skall vara
tillgingliga for allminheten 1
den utstrickning regeringen fore-
skriver.

16 Senaste lydelse 1978:149.

* Patentprocessutredningens forfattningsforslag (SOU 2001:33).
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gingliga for allminheten 1 den
utstrickning regeringen bestim-
mer.
Regeringen dger forordna, att handlingar i1 drenden angdende
ansdkan om patent mi utlimnas till myndighet 1 annan stat.
Regeringen dger iven férordna att granskning av ansékningar om
patent, efter framstillning av patentmyndigheten, m3 iga rum hos
myndighet i annan stat eller hos internationell institution samt att
den som soker patent pd uppfinning, vard han sokt patent i annan
stat, skall vara skyldig att redovisa vad patentmyndigheten 1 den
staten delgivit honom rorande prévningen av uppfinningens
patenterbarhet. Férordnande om sddan redovisningsskyldighet m&
dock ej ges 1 friga om patentanstkan som avses 1 3 kap., om den
varit féremdl fér internationell forberedande patenterbarhets-
prévning och rapport rérande denna provning ingivits till patent-
myndigheten.

82 §17

Europeiskt patent har verkan  Ewr  europeiskt patent har

hir 1 riket endast om sékanden
inom #id som regeringen bestim-
mer till patentmyndigheten in-
givit dversdttning till svenska av
den text med wvilken patentet
enligt underrittelse till sokanden
fran det europeiska patentverket
dr avsett att meddelas och han
inom samma tid erlagt faststilld
avgift {or tryckning av oversitt-
ningen. Beslutar det europeiska
patentverket att europeiskt patent
skall uppritthdllas 1 indrad av-
fattning, giller vad nu sagts dven
1 frdga om den dndrade texten.

verkan hir 1 riket endast om
sokanden inom tre mdnader frin
den dag da det enropeiska patent-
verket har kungjort sitt beslut att
meddela  patentet till patent-
myndigheten har

—ingivit, pd det sitt som fore-
skrivs i andra stycket, den text
med vilken patentet meddelats
av det europeiska patentverket,
och

—betalat faststilld avgift for
offentliggirande. Beslutar det
europeiska patentverket att et
europeiskt patent skall uppritt-
hillas i dndrad avfattning eller
begrinsas, giller vad nu sagts
dven 1 frdga om den indrade
texten.

17 Senaste lydelse 1978:149.

52



SOU 2003:66

Oversittning skall hallas till-
ginglig f6r envar. Har den euro-
peiska patentansdkningen icke
publicerats av det europeiska
patentverket nir dversittningen
inkommer, skall dock oversitt-
ningen ej héllas tillginglig forrin
sddan publicering sker.

Har oversittning ingivits och
avgift erlagts inom foreskriven
tid och har det europeiska patent-
verket kungjort sitt beslut att
bifalla patentansokningen eller
beslutat att det europeiska
patentet skall uppritthdllas 1
indrad avfattning, skall patent-
myndigheten utfirda kungorelse
dirom. S$4 snart ske kan skola
tryckta exemplar av Gversdtt-
ningen finnas att tillgd hos
patentmyndigheten.

Foérfattningsforslag

Patentkraven skall alltid ges in
i Oversittning till svenska. Har
patentet meddelats pd tyska eller
franska skall beskrivningen ges in
i dversdttning till svenska eller
engelska.

Oversittning som avses i
andra stycket skall hillas till-
ginglig f6r var och en. Har den
europeiska  patentansokningen
inte publicerats av det europeiska
patentverket nir Gversittningen
inkommer, skall dock 6versitt-
ningen inte hillas tillginglig
forrin sidan publicering sker.

Har oversittning ingetts och
avgift erlagts inom foreskriven
tid och har det europeiska
patentverket kungjort sitt beslut
att  bifalla patentansékningen
eller beslutat att det europeiska
patentet skall uppritthdllas 1
indrad avfattning eller begrinsas,
skall patentmyndigheten utfirda
kungérelse dirom.

83 §18

Har patenthavare icke inom
foreskriven tid vidtagit dtgird
som avses 1 82§ forsta stycket,
skall vad 1 72§ forsta stycket
sigs om patentsdkande dga mot-
svarande tillimpning. Forklaras
med stéd av 72§ att sidan
tgird skall anses vidtagen 1 ritt
tid, skall patentmyndigheten ut-
firda kungorelse dirom.

Har patenthavare icke inom
foreskriven tid vidtagit dtgird
som avses 1 82 §, skall vad 1 72 §
forsta stycket sigs om patent-
sokande dga motsvarande tillimp-
ning. Forklaras med st6d av 72 §
att sddan &tgird skall anses
vidtagen 1 ritt tid, skall patent-
myndigheten utfirda kungérelse
dirom.

'8 Senaste lydelse 1978:149.
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Har nigon, efter det tiden for
att vidtaga atgird enligt 82§
forsta stycket utgdtt men innan
kungorelsen utfirdades, i god
tro bérjat utnyttja uppfinningen
yrkesmissigt hir 1 riket eller
vidtagit visentliga dtgirder dir-
for, dger han den ritt som anges
174 § andra och tredje styckena.
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Har nigon, efter det tiden fér
att vidtaga 3tgird enligt 82§
utgdtt men innan kungodrelsen
utfirdades, 1 god tro Dborjat
utnyttja uppfinningen yrkes-
missigt hir 1 riket eller vidtagit
visentliga dtgirder dirfor, dger
han den ritt som anges 1 74§
andra och tredje styckena.

85 §19

Har det europeiska patent-
verket helt eller delvis upphivr
europeiskt patent, skall detta ha
samma verkan som om patentet
hir i riket forklarats 1 mot-
svarande mén ogiltigt. Patent-
myndigheten skall utfirda kun-
gorelse om upphivandet.

Har det europeiska patent-
verket beslutat att begrinsa eller
helt eller delvis upphiva ett
europeiskt patent, skall detta ha
samma verkan som om patentet
1 motsvarande min begrinsats
eller forklarats ogiltigt hdir 1 riket.
Patentmyndigheten skall utfirda
kungérelse om beslutet.

87 §20

Europeisk patentansékan, for
vilken det europeiska patent-
verket faststillt ingivningsdag,
skall hir 1 riket ha samma verkan
som svensk patentansékan som
gorts nimnda dag. Atnjuter
ans6kningen enligt den euro-
peiska patentkonventionen prio-
ritet frén tidigare dag in ingiv-
ningsdagen, skall sddan prioritet
beaktas.

Vid ullimpning av 2 § andra
stycket andra punkten skall
publicering av europeisk patent-
ansokan som sker enligt artikel
93 1 den europeiska patentkon-
ventionen jimstillas med att

Europeisk patentansékan, for
vilken det europeiska patent-
verket faststillt ingivningsdag,
skall hir 1 riket ha samma verkan
som en svensk patentansékan
med samma ingivoningsdag. At-
njuter ansdkningen enligt den
europeiska patentkonventionen
prioritet frin tidigare dag in
ingivningsdagen, skall sidan
prioritet beaktas.

Vid tillimpning av 2 § andra
stycket andra punkten skall
publicering av europeisk patent-
ansokan som sker enligt artikel
93 1 den europeiska patentkon-
ventionen jimstillas med att

' Senaste lydelse 1978:149.
2 Senaste lydelse 1978:149.
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ansokan blir allmint tillginglig
enligt 22 §. Vad nu sagts giller
dven publicering som avses 1
artikel 158.1 1 konventionen, om
denna publicering av det euro-
peiska patentverket jimstilles
med publicering som sker enligt
artikel 93.

Foérfattningsforslag

ansokan blir allmint tillginglig
enligt 22 §. Vad nu sagts giller
dven publicering som avses 1
artikel 753.3 eller 153.4 i kon-
ventionen, om denna publicering
av det europeiska patentverket
jimstilles med publicering som
sker enligt artikel 93.

91§

Inkommer sokanden eller
patenthavaren till patentmyndig-
heten med rittelse av over-
sittning som avses 1 82§ och
erligger han faststilld avgift for
tryckning av den rittade over-
sittningen, giller denna 1 stillet
for den tidigare. Rittad over-
sittning skall hillas tillginglig
fér envar, om den ursprungliga
dversittningen hdlles tillginglig.
Har rittelse inkommit och avgift
erlagts och dr den ursprungliga
oversittningen tillginglig  for
envar, skall myndigheten utfirda
kungérelse dven om rittelsen.
Sd snart ske kan skola tryckta
exemplar av den rittade cver-
sdttningen finnas att tillgd hos
patentmyndigheten.

Inkommer sokanden eller
patenthavaren till patentmyndig-
heten med rittelse av over-
sittning som avses 1 82§ och
erligger han faststilld avgift for
offentliggirande av den rittade
oversittningen, giller denna 1
stillet for den tidigare. Rittad
oversittning skall hillas till-
ginglig for var och en, om den
ursprungliga dversittningen hdlls
tillginglig. Har rittelse inkom-
mit och avgift erlagts och ir den
ursprungliga éversittningen till-
ginglig fér var och en, skall
myndigheten utfirda kungorelse
dven om rittelsen.

Inkommer sékanden med rittelse av 6versittning som avses 1
88§, och erligger han faststilld avgift, skall patentmyndigheten
utfirda kungorelse dirom och hilla den rittade Sversittningen
tillginglig for envar. Sedan kungorelsen utfirdats, giller den rittade
dversittningen 1 stillet f6r den tidigare.

Har ndgon, innan rittad
oversittning blev gillande, 1 god
tro boérjat utnyttja uppfinningen
yrkesmissigt hir 1 riket pd sitt

Har ndgon, innan rittad
oversittning blev gillande, 1 god
tro bérjat utnyttja uppfinningen
yrkesmissigt hir 1 riket pd sitt

2 Senaste lydelse 1980:105.
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som enligt tidigare 6versittning
icke utgjorde intring 1 sokan-
dens eller patenthavarens ritt
eller vidtagit visentliga dtgirder
dirfor, dger han den ritt som
anges 1 74§ andra och tredje
styckena.
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som enligt tidigare 6versittning
inte utgjorde intrdng 1 sokan-
dens eller patenthavarens ritt
eller vidtagit visentliga dtgirder
dirfér, dger han den ritt som
anges 1 74§ andra och tredje
styckena.

92 §22

Har det europeiska patent-
verket beslutat att helt eller
delvis upphiva europeiskt patent
eller har betriffande europeisk
patentansokan intritt sidant
forhdllande som avses i 89§,
men forklarar det europeiska
patentverket enligt den euro-
peiska patentkonventionen
patenthavaren eller sékanden
dterinsatt 1 tidigare rittigheter,
giller detta dven hir i riket.

Har det europeiska patent-
verket beslutat att begrinsa eller
helt eller delvis upphiva et
europeiskt patent eller har
betriffande europeisk patent-
ans6kan intritt sddant for-
hillande som avses 1 89 §, men
forklarar det europeiska patent-
verket enligt den europeiska
patentkonventionen patenthava-
ren eller sékanden aterinsatt i
tidigare rittigheter, giller detta
dven hir 1 riket.

Har ndgon, efter det beslutet meddelades eller forhdllandet
intridde men innan det europeiska patentverket utfirdat kun-
gorelse om forklaring som avses i forsta stycket, 1 god tro bérjat
utnyttja uppfinningen yrkesmissigt hir 1 riket eller vidtagit
visentliga dtgirder dirfor, dger han den ritt som anges i 74 § andra

och tredje styckena.

Har ett europeiskt patent blivit
gillande hir i riket efter det att
det europeiska patentverket bevil-
jat resning enligt artikel 112a 1
den europeiska patentkonven-
tionen, har bestimmelserna i
andra stycket tillimpning, om
utnyttjandet pabérjats eller drgir-
der widtagits innan resnings-
beslutet kungjordes.

2 Senaste lydelse 1978:149.
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1. Denna lag trider i kraft, 1 friga om 6 d, 13, 14, 24, 31 - 33,
40 a-40 e, 52-54 och 77 §§ den ..., och 1 6vrigt den dag regeringen
bestimmer.

2. De nya bestimmelserna skall, om annat inte féljer av vad som
foreskrivs nedan, tillimpas dven pi patentansdkningar som gjorts
fore ikrafttridandet samt pd patent som meddelats fore ikraft-
tridandet eller som meddelats pd grund av ansokan som har gjorts
innan dess.

3. I friga om handliggning och avgérande av patentansékningar
som gjorts fore ikrafttridandet giller 6 d, 13 och 14 §§ i ildre
lydelse.

4. Har nigon fore ikrafttridande av 40 a -40 e §§ eller 52 § andra
stycket 1 god tro borjat att yrkesmissigt utnyttja en uppfinning, for
vilken meddelats ett patent vars skyddsomfing begrinsas med
tillimpning av nimnda bestimmelser, och utgér utnyttjandet
intrdng 1 patentet till f6ljd av att de indrade patentkraven tillférts
uppgifter som inte framgick av kraven 1 deras lydelse fore
begrinsningen, fir utnyttjandet med bibehéllande av dess allminna
art fortsittas utan hinder av patentet. Detsamma giller fér den som
fore ikrafttridandet har vidtagit visentliga forberedelser for ett
utnyttjande av uppfinningen. Ritten att fortsitta utnyttjandet fir
overga till ndgon annan endast tillsammans med den rorelse dir den
har uppkommit eller utnyttjandet avsetts komma att ske.
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2 Forslag till
lag om andring i lagen (2000:1158) om andring i
patentlagen (1967:837)

Hirigenom féreskrivs att 8 § i lagen (2000:1158) om indring i
patentlagen (1967:837) skall ha féljande lydelse

Nuvarande lydelse Foreslagen lydelse
8 §23

En ansékan om patent skall géras hos patentmyndigheten eller, 1
fall som avses i 3 kap., hos patentmyndigheten i en frimmande stat
eller hos en internationell organisation.

Ansokan skall innehdlla en beskrivning av uppfinningen, inne-
fattande dven ritningar om sidana behovs, samt bestimda uppgifter
om vad som sdks skyddat genom patentet (patentkrav). Den
omstindigheten att uppfinningen avser en kemisk férening medfér
inte att en bestimd anvindning miste anges 1 patentkravet.
Beskrivningen skall vara s3 tydlig, att en fackman med ledning av
den kan utdva uppfinningen. En uppfinning som avser ett
mikrobiologiskt forfarande eller ett alster av ett sidant férfarande
skall 1 de fall som anges 1 8 a§ anses tillrickligt tydligt angiven
endast om dessutom villkoren i den paragrafen ir uppfyllda.

Ansokan skall dessutom innehdlla ett sammandrag av
beskrivning och patentkrav. Sammandraget skall tjina enbart som
teknisk information och fir inte tillmitas betydelse 1 ndgot annat
avseende.

I ansékan skall uppfinnarens
namn anges. Om patent soks av
nigon annan in uppfinnaren,
skall sékanden styrka sin rétt till

uppfinningen.

I ansékan skall uppfinnarens
namn anges. Om patent soks av
nigon annan in uppfinnaren,
skall 7 ansokan uppges grunden
for sokandens ritt till uppfin-
ningen. Patentmyndigheten skall
godta uppgiften om det inte finns
sdrskild anledning atr ifrdgasdtta
dess riktighet. Patentmyndigheten
skall underritta den  uppgione
uppfinnaren om ansckan om inte
detta dr uppenbart obehovligt.

2 Senaste lydelse 2000:1158.
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Sokanden skall betala en ansdkningsavgift. For ansékan skall
sokanden ocksd betala en &rsavgift for varje avgiftsdr som borjar
innan ansokan slutligt har avgjorts.

Ett avgiftsdr enligt denna lag omfattar ett ar och riknas frén den
dag di ansdkan gjordes eller skall anses gjord och direfter frin
motsvarande dag efter kalendern.
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3 Forslag till
lag om andring i rattegangsbalken

Hirigenom foreskrivs att 36 kap. 5§ och 38 kap. 8§ skall ha

foljande lydelse.
Nuvarande lydelse Foreslagen lydelse
36 kap.
5 §24

Den som till f6ljd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretess-
lagen (1980:100) eller ndgon bestimmelse, till vilken hinvisas 1
ndgot av dessa lagrum, inte fir limna en uppgift fir inte horas som
vittne om denna utan tillstdnd fr8n den myndighet i vars verk-
samhet uppgiften har inhimtats.

Advokater, likare, tandlikare, barnmorskor, sjukskoterskor,
psykologer, psykoterapeuter, familjerddgivare enligt socialtjinst-
lagen (2001:453) och deras bitriden fir horas som vittnen om
nigot som 1 denna deras yrkesutévning anfortrotts dem eller som
de i samband dirmed erfarit, endast om det dr medgivet 1 lag eller
den, till vars f6rmdn tystnadsplikten giller, samtycker till det. Den
som till f6ljd av 9 kap. 4 § sekretesslagen inte far limna uppgifter
som avses dir fir horas som vittne om dem endast om det ir
medgivet 1 lag eller den till vars f6rmin sekretessen giller sam-
tycker till det.

Auktoriserade patentombud och
deras bitriden far horas som
vittnen om ndgot som i en patent-
réttslig angeligenhet anfortrotts
dem eller som de i samband
dirmed erfarit, endast om det dr
medgivet i lag eller den, till vars
formdn  tystnadsplikten  giller,
samtycker till det.

Rittegdngsombud, bitriden eller forsvarare far héras som vittnen
om vad som anfértrotts dem f6r uppdragets fullgérande endast om
parten medger det.

2 Senaste lydelse 2001:455.
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Utan hinder av vad som sigs i Utan hinder av vad som sigs 1
andra eller tredje stycket fore- andra, tredje eller fiirde styckena
ligger skyldighet att vittna for foreligger skyldighet att vittna for

1. andra dn forsvarare 1 mal angdende brott som avses i1 14 kap.
2 femte stycket sekretesslagen (1980:100) och

2.den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1§ social-
yinstlagen (2001:453) i mal enligt 5 kap. 2 § eller 6 kap. 6, 13 eller
14§ samma lag eller enligt lagen (1990:52) med sirskilda be-
stimmelser om vird av unga.

Den som ir prist inom ett trossamfund eller den som 1 ett sidant
samfund har motsvarande stillning fir inte horas som vittne om
ndgot som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild sjila-
vérd.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3§ tryckfrihets-
forordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen fir horas
som vittne om férhdllanden som tystnadsplikten avser endast i den
mén det foreskrivs 1 nimnda paragrafer.

Om ndgon enligt vad som sigs 1 denna paragraf inte fir horas
som vittne om ett visst férhdllande, fir vittnesférhor inte heller dga
rum med den som under tystnadsplikt bitritt med tolkning eller
oversittning.

38 kap.
8 §25

Om allmin handling kan antagas iga betydelse som bevis, ige
ritten forordna att handlingen skall tillhandah&llas.

Forsta stycket giller ej

1. handling som inneh8ller uppgift, f6r vilken giller sekretess till
foljd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100)
eller bestimmelse, till vilken hinvisas 1 ndgot av dessa lagrum, med
mindre den myndighet som har att préva friga om utlimnande av
handlingar givit sitt tillstind dirtill;

2. handling vars innehdll ir  2.handling vars innehdll ir
sddant, att ndgon, som haft be- sidant, att ndgon, som haft be-
fattning med handlingen, enligt fattning med handlingen, enligt
36 kap. 5§ andra, tredje, fjirde 36 kap. 5§ andra, tredje, fjirde,
eller sjitte stycket ej ma horas femte eller sjunde stycket ej mad
dirom; héras dirom;

% Senaste lydelse 1980:101.
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3. handling genom vars féreteende yrkeshemlighet skulle uppen-
baras, med mindre synnerlig anledning férekommer.

Denna lag trider i kraft......
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1 Utredningens uppdrag

1.1 Direktiven

Genom beslut den 28 februari 2002 gav regeringen en sarskild
utredare uppdraget att ta fram underlag for beddémning av om
Sverige bor tilltrada tre internationella Overenskommelser pa
patentomradet samt ge forslag till stallningstagande avseende
huruvida tilltrade bor ske. Dessa internationella dverenskommelser
ar den reviderade versionen av den europeiska patentkonventionen
(EPC), 6verenskommelsen om tillimpning av artikel 65 EPC (den
s.k. Londondéverenskommelsen) och patentrattskonventionen (PLT).

I utredningsuppdraget har dven ingatt att lagga fram forslag till
de lagdndringar som behdovs for att dessa instrument skall kunna
tilltradas och forslag till andra lagandringar som pa grund av
anknytning till tilltrddet bedéms lampliga. Utredaren har vidare
haft att lamna forslag till de lagandringar som kan behévas med
anledning av de dndringar som gjorts i konventionen om patent-
samarbete (PCT) och dess tillampningsforeskrifter. Utredaren har
ocksa haft i uppgift att Gvervaga nagra andra immaterialrattsliga
fragor, bl.a. om det finns anledning att infora sarskilda regler om
skydd for tystnadsplikt for patentombud och for bolagsjurister
som sysslar med immaterialréttslig radgivning, om det bor inforas
en sérskild invandningsavgift, om de svenska reglerna om s.k.
I6pdagsforskjutning bér upphdvas eller &ndras, samt om det bor ske
en utvidgning av regeln angaende normgivningsbemyndigande.

Utredaren har i direktiven instruerats att samrada med berdrda
departement och utredningar i de andra nordiska landerna i syfte
att astadkomma en fortsatt nordisk rattslikhet inom patentratten i
den utstrackning som ar lamplig och mgjlig.

Direktiven (Dir. 2002:32) finns i sin helhet intagna i bilaga 1.
Genom tillaggsdirektiv den 6 februari 2003 (Dir. 2003:15) har tiden
for utredningens redovisning forlangts.
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1.2 Utredningsarbetet

Arbetet har i huvudsak bedrivits pa sedvanligt siatt genom over-
laggningar med de sakkunniga och experterna. Sedan arbetet
paborjades i mars 2002 har hallits 12 utredningssammantraden och
ett tvadagars internatsammantrade. Utredaren och sekreteraren har
darutover haft ett antal arbetsmoten samt &ven fOretagit vissa
utlandsresor i syfte att inhdmta upplysningar rdrande bl.a.
utvecklingen pa nordisk och europeisk niva inom patentomradet.
Séledes har utredningen funnits representerad vid fyra moten med
den nordiska arbetsgruppen for patentsamarbete. Darutdver har
utredningen deltagit i ett méte med den europeiska patent-
organisationens patentrattskommitté (PLC) i Miinchen den 15 och
16 oktober 2002 dar fragan om revidering av tillimpningsfore-
skrifterna till EPC 2000 behandlats.

For beddomningen av vad ett borttagande av det nuvarande éver-
séttningskravet av ett av EPO meddelat patent har for det svenska
sprakets stillning och utveckling har utredningen inhdmtat
synpunkter fran AB Terminologicentrum TNC vilka redovisas
narmare i avsnitt 4.

Flertalet av de statistiska berdkningarna men &ven vissa kost-
nadsberakningar har gjorts av PRV.

1.3 De generella direktiven

Om forslagen i ett betankande paverkar kostnaderna eller
intakterna for staten, kommuner, landsting, foretag eller andra
enskilda, skall enligt 14 § kommittéforordningen (1998:1474) en
berédkning av dessa konsekvenser redovisas i betdnkandet. Innebér
forslagen samhéllsekonomiska konsekvenser i 6vrigt, skall &ven
dessa redovisas. Om fdrslagen i ett betdnkande har betydelse for
den kommunala sjalvstyrelsen, skall konsekvenserna i det avseendet
enligt 15 § forordningen anges i betdnkandet. Detsamma géller nar
ett forslag har betydelse for brottsligheten och det brottsfore-
byggande arbetet, for sysselséttning och offentlig service i olika
delar av landet, for sma foretags arbetsforutsattningar, konkurrens-
formaga eller villkor i ovrigt i forhéllande till storre foretags, for
jamstalldheten mellan kvinnor och mén eller for mojligheterna att
na de integrationspolitiska malen.
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Forandringar i handlaggning av patentarenden, saval nationella
som internationella, paverkar sjalvklart sadana foretag, sma som
stora, dar patentrattsliga fragestéallningar mer eller mindre regel-
bundet uppstar som ett led i den I6pande verksamheten. Overlag
har dock under utredningsarbetet kunnat konstateras att det
internationella samarbetet inom patentfragor framfor allt stravar
efter att forenkla handlaggningen av sddana ansékningar samt att i
stort gora systemet mer anvandarvanligt. Det som kan ha sérskild
betydelse for patentintensiva foretag ar de lagdndringar som
aktualiseras vid en svensk ratificering av den s.k. Londonverens-
kommelsen om lattnader i 6versattningskrav. | avsnitt 4.4.2 har en
narmare analys av Londondverenskommelsens paverkan for olika
kategorier och verksamheter redovisats. Betraffande de kostnads-
massiga konsekvenserna héanvisas dven till avsnitt 9.3. I dvrigt har
bedémningen gjorts att utredningens forslag inte medfor nagra
konsekvenser i de Ovriga hdnseenden som ndmns i 14 och 15 §§
kommittéférordningen.
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2 Patent — en 6verblick

2.1 Inledning

Patent hor till det slags privata férmogenhetsritter som brukar
kallas fér immateriella. S3dana immaterialritter ir nationella, dvs.
det skydd som svensk ritt ger omfattar endast Sverige. Ensam-
ritten dr med andra ord territoriellt begrinsad. Det ges sdlunda
inget skydd mot att utomstdende fritt kopierar eller efterbildar i
Sverige skyddade alster utomlands och dir tillgodogér sig efter-
bildningen ekonomiskt. Diremot omfattas import till Sverige av
sddana kopior eller efterbildningar av den svenska lagstiftningen
och ir férbjuden. Denna princip har dock modifierats ndgot med
hinsyn till EU:s centrala syfte att uppna fri rorlighet for varor och
tjinster Over grinserna inom Europa.

Trots den nationella begrinsningen ir féremdlen for immaterial-
ritten internationella pd s sitt att bl.a. uppfinningar kan anvindas
over hela virlden. For viktiga uppfinningar soker man dirfor ofta
patentskydd pd minga marknader. Detsamma giller t.ex. varu-
mirken. En stor del av de patentansokningar som limnas in 1
Sverige till Patent och Registreringsverket (PRV) hirrér ocksd fran
utlindska sokande. Dirfér stod det tidigt klart att det ocksd
behovdes ett internationellt skyddssystem. Det ledde fram till
Pariskonventionen fér industriellt rittsskydd (avseende patent,
monster och varumirken m.m.) frin r 1883. Sverige ir, 1 likhet
med bl.a. 6vriga EU-linder samt Norge och Island, sedan linge
anslutet till Pariskonventionen. Konventionens huvudsyfte ir att
sikerstilla att innehavaren av immaterialritt i ndgot land som
tilltritt konventionen kan uppni ett gott rittsskydd i dvriga med-
lemslinder och inte diskrimineras. Pariskonventionen administreras
av en internationell organisation med site 1 Geneéve, WIPO (World
Intellectual Property Organization/Virldsorganisationen foér den
intellektuella dganderitten). WIPO ir en s.k. special agency inom
FN-systemet.
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Det internationella patentsamarbetet har fordjupats visentligt
genom tvd andra konventioner som Sverige tilltritt, samarbetskon-
ventionen PCT (Patent Cooperation Treaty) och den europeiska
patentkonventionen (EPC). PCT, som tridde 1 kraft &r 1978,
omfattar i dag dver 100 linder, inklusive Sverige. PCT-samarbetet
ger mojlighet att samtidigt anséka om patent 1 flera av de anslutna
linderna genom att ge in en s.k. internationell patentansékan. EPC
tridde 1 kraft &r 1977 och har lett till inrittandet av ett europeiskt
patentverk (EPO) med site 1 Miinchen. EPO prévar europeiska
patentansékningar enligt konventionen och beviljar europeiska
patent som omfattar de konventionslinder som sdékanden angett,
designerat.

Under en mingd &r har arbete inom WIPO lagts ned pd att
dstadkomma en harmonisering av sivil formell som materiell
patentritt pd global nivi. Det grundliggande syftet var att {3 till
stdnd en harmoniseringskonvention, som skulle komplettera Paris-
konventionen. P4 grund av skilda synsitt i flera grundliggande
frigor har emellertid hittills endast en konvention, Patent Law
Treaty (PLT), som behandlar de formella delarna av patentritten,
kunnat avslutas 1 juni 2000. Sidana frigor kan vara nog si viktiga
att harmonisera, bl.a. reglerna om ingivningsdag. Det betyder dock
inte att det materiella harmoniseringsprojektet lagts ner.

I Sverige finns det sdlunda tre olika sitt att uppnd patent: En
nationell, svensk patentansokan provas av PRV och kan leda till
svenskt patent. En internationell patentansikan nyhetsgranskas av
ndgot av de patentverk som getts sddan kompetens (bl.a. PRV) och
kan, om ansdkan omfattar Sverige och fullfsljs hit, leda till svenskt
patent. Den slutliga provningen av en internationell ansékan gors
av respektive lands behoriga myndighet. Slutligen finns alternativet
med en europeisk patentansckan som uteslutande provas av EPO
och som kan leda till europeiskt patent fér bla. Sverige. Dessa tre
mojligheter kan delvis kombineras. Vilket ansékningsférfarande
man viljer ir framfér allt beroende av vilka linder som ir aktuella
for patentskydd i det enskilda fallet samt kostnader f6r ombud och
dversittningar. Kostnaderna for patenteringen méste sjilvklart std i
rimlig proportion till det ekonomiska utbyte man férvintar sig av
produkten som sddan.

Svenska lagbestimmelser om verkan av ett patent giller, oavsett
om patentet meddelats av PRV eller EPO, eller haft sitt ursprung i
en internationell patentansékan, endast i Sverige. Onskas skydd
utomlands miste patent sokas dven for det landet. Trots det
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internationella patentsamarbete som finns dr sdvil domstolar som
administrativa myndigheter oberoende av varandra. En skyddsform
som med ndgon rimlig mening kan kallas ”virldspatent” finns allts3
inte.

2.2 Nordiskt patentrattssamarbete

Det nordiska patentrittssamarbetet ir, liksom 6vrigt immaterial-
rittsligt samarbete mellan de nordiska linderna, omfattande och
gammalt. Redan 1 slutet av 1800-talet diskuterades vid ett nordiskt
juristméte 1 Képenhamn mojligheten att 3 till stind ett dverens-
stimmande patentrittsligt system 1 de skilda linderna. De
diskussionerna fortsatte 6ver ldng tid, men arbetet avbréts av andra
virldskriget. P initiativ av det gemensamma nordiska utskottet fér
ekonomiskt samarbete tillsattes sedan i slutet av 1940-talet en
nordisk kommitté vars uppdrag var att verkstilla en férberedande
utredning angdende mojligheterna till en nordisk patentgemenskap.
Kommitténs arbete resulterade under senare delen av &r 1952 1 for
de nordiska linderna likalydande betinkanden som 6verlimnades
till respektive myndighet i Danmark, Norge och Sverige (for
Sveriges del betinkandet Nordiskt patentsamarbete, SOU 1952:43).
Kommitténs huvudsakliga arbete hade gitt ut pd att undersoka
mojligheterna fér en nordisk patentgemenskap pd det administra-
tiva omradet.

Frigan om en nordisk patentgemenskap behandlades vid
Nordiska ridets andra session 1 Oslo ir 1954, varefter ridet hem-
stillde hos regeringarna i1 de representerade linderna att s& snart
som mojligt genomféra ett system med nordiskt patent. Frigan
blev féremdl for ytterligare utredning i Danmark, Finland, Norge
och Sverige. Det resulterade 1 ett slutligt samnordiskt betinkande 1
bérjan av &r 1964 (NU 1963:6). I detta lades bl.a. fram dels forslag
till nya patentlagar foér respektive land, dels ett utkast till
dverenskommelse rorande en “nordisk patentansékan”. Tanken var
att respektive myndighet skulle vara behorig att meddela patent
som var giltiga fér samtliga nordiska linder. Syftet med forslaget
var bla. att avlasta patentverken, som under 1960-talen var hirt
arbetstyngda.

Efter sedvanlig remissbehandling och ytterligare nordiska &ver-
liggningar antogs de nya patentlagarna i de fyra linderna ar 1967
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som tridde i kraft den 1 januari 1968. Genom lagstiftningen upp-
ndddes en langtgdende rittslikhet 1 Norden.

I ljuset av den internationella utveckling som féljde ansdgs det
sedan inte lingre realistiskt att, vid sidan av de internationella och
europeiska patentansékningssystemen, genomféra ett nordiskt
patentansokningsforfarande. De i1 lagarna intagna bestimmelserna
om nordiskt patent kom dirfor aldrig att sittas i kraft.

De nordiska linderna har kvar den rittslikhet 1 sina respektive
patentlagar som inledningsvis kommit till stind genom 1968 &rs
lagstiftning. Den uppritthills ocksd i praxis bl.a. genom samrid om
genomforandet av forindringar i den internationella patentritten
och genom &terkommande méten med deltagande tjinstemin frin
de nordiska patentmyndigheterna.

2.3 Den svenska patentlagen
2.3.1 Inledning

Sverige fick sin forsta patentlagstiftning &r 1819. Det var emellertid
forst 1 samband med industrialismens genombrott under senare
delen av 1800-talet som ndgon mera ingdende rittslig reglering kom
till stdnd pi detta omrdde. Det var ocksi di som behovet av en
internationell reglering av patentritten uppmirksammades och &r
1883 resulterade 1 Pariskonventionen. 1884 irs patentférordning
kom att gilla — om in med vissa modifikationer — fram till den
nuvarande patentlagens ikrafttridande. De grundliggande patent-
rittsliga bestimmelserna finns numera 1 patentlagen (1967:837),
nedan PL. Verkstillighetsforeskrifter till patentlagen ir intagna 1
patentkungorelsen (1967:838), PK. Lagen och kungorelsen
kompletteras av patentbestimmelserna, som utfirdas av PRV.
Hirutover finns riktlinjer som utfirdas av verkets patentavdelning
m.m. Vidare bor 1 detta sammanhang nimnas lagen (1949:345) om
ritten till arbetstagares uppfinningar, lagen (1971:1078) om
forsvarsuppfinningar, och lagen (1977:729) om Patentbesvirsritten
samt lagen (1978:152) om svensk domstols behorighet 1 vissa maél
pa patentrittens omrdde m.m. PL har varit och ir alltjimt féremal
for omfattande omarbetningar bl.a. till f6ljd av Sveriges tilltride till
PCT och EPC. Sidana revisioner behévs foér Sveriges samordning
med de bida konventionerna samt fér att harmonisera den svenska
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lagstiftningen med regleringen i de &vriga konventionsanslutna
linderna.

2.3.2  Forutsattningar for svenskt/nationellt patent

Forvirvet av patentritt sker enligt ett formbundet system. Det
skall limnas in en ansdkan som skall uppfylla en rad formella och
materiella krav som foérprévas av PRV. Det patentrittsligt
skyddsbara omridet avgrinsas i1 lagens inledande bestimmelser;
1 och 2 §§. Av dessa kan bl.a. utlisas att patent endast meddelas pd
en uppfinning som ir ny och kan tillgodogéras industriellt. Som
uppfinning anses inte vad som enbart utgdér en upptickt, veten-
skaplig teori eller matematisk metod. Inte heller en konstnirlig
skapelse eller en plan, regel eller metod for intellektuell verk-
samhet, for spel eller for affirsverksamhet eller ett datorprogram
eller ett framliggande av information betraktas som sddana som en
uppfinning i det patentrittsliga sammanhanget. Sdsom uppfinning
anses inte heller sddant forfarande for kirurgisk eller terapeutisk
behandling eller f6r diagnostisering som skall utévas pd minniskor
eller djur. Patent meddelas inte pd en uppfinning vars utnyttjande
skulle strida mot goda seder eller allmin ordning och inte heller pd
vixtsorter eller djurraser eller visentligen biologiskt férfarande for
framstillning av vixter eller djur. Diremot kan patent meddelas pd
mikrobiologiskt férfarande och alster av sddant forfarande.

Det ligger 1 sjilva uppfinningsbegreppet ett krav pi att upp-
finningen skall vara ny, dvs. en uppfinning kan inte vara del av vad
som redan var teknikens stdndpunkt vid tiden for ansokans
ingivande. Vid prévningen av nyhet har man att utgd frin en
genomsnittsfackmans allminna kunnande pd omridet, utan nigon
mera ingdende studie av annat material. Som kint anses allt som
blivit allmint tillgingligt dagen fére patentansdkan, vare sig detta
skett genom skrift, féredrag, utnyttjande eller pd annat sitt (iven
innehdllet 1 en tidigare inlimnad patentansdkan anses som kint, om
ansokan senare blivit allmint tillginglig, jfr 22 § PL). Frin kravet
pd en sddan absolut nyhet gérs tvd undantag. Patent fir meddelas
utan hinder av att uppfinningen har blivit allmint tillginglig inom
sex minader innan patentansdkan gjordes till f6ljd av uppenbart
missbruk 1 forhillande till sékanden eller nigon frin vilken denne
hirleder sin ritt eller genom att sékanden eller nigon frin vilken
denne hirleder sin ritt har férevisat uppfinningen pd sddan officiell
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eller officiellt erkind internationell utstillning som avses 1 den 1
Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om inter-
nationella utstillningar (2 § femte stycket PL).

Vidare krivs att uppfinningen uppnr s.k. uppfinningshéjd. Det
ricker alltsd inte att uppfinningen ir ny, den skall ocksd skilja sig
visentligt frdn vad som tidigare varit kint. Det kravet ir uppfyllt
om det bedéms finnas ett tillrickligt objektivt avstdind mellan den
patentsdkta uppfinningen och kind teknik (the state of the art).
Vid den prévningen skall utéver en genomsnittsfackmans allminna
kunnande p8 omridet liggas dven dennes virdering av annat till-
gingligt material. Andra grundliggande krav f6r att en uppfinning
skall vara patenterbar ir att den har teknisk effekt och teknisk
karaktir samt att den dr reproducerbar, dvs. att den tillhér det
tekniska omrddet 1 vidstrickt bemirkelse och att den kan iter-
upprepas med samma resultat (jfr PLKom s. 46 {f.).

En patentansékan skall innehdlla uppgift om vem som ir
uppfinnare. S6ks patentet av nigon annan in uppfinnaren skall
sokanden styrka sin ritt till uppfinningen (8 § fjirde stycket PL).
Endast en eller flera fysiska personer kan anges som uppfinnare.
Juridiska personer godtas inte men kan diremot vara sékande till
patentet. En patentansékan skall vidare innehlla en beskrivning av
uppfinningen, inklusive ritningar om sddana finns och behovs.
Beskrivningen brukar inledas med en allmin del som anger
uppfinningens anvindningsomride, bakgrunden till uppfinningen
och teknikens stindpunkt samt dven vilket tekniskt problem
uppfinningen avser att 16sa. I en sirskild del av beskrivningen anges
vissa utforingsformer. Beskrivningen skall vara si tydlig att en
fackman med ledning av den kan utéva uppfinningen. Dirtill skall
anges vad sokanden anser vara patenterbart samt en bestimd
uppgift om vad som skall skyddas med patentet, det s.k. patent-
kravet. Patentskyddets omfattning bestims av patentkraven (39 §
PL), som kan vara ett eller flera. De bestdr som regel dels av en
ingress, dels av den s.k. kinnetecknande delen. Ansékan skall dess-
utom innehilla ett sammandrag av beskrivningen och patentkraven.
Sammandraget har som sidant ingen rittsverkan, utan ir avsett att
tjina som snabb, teknisk information (8 § tredje stycket PL).

I samband med att en ansékan limnas in skall en anséknings-
avgift betalas (grundavgiften ir f.n. 4 000 kr). Dessutom skall
drsavgifter betalas under den tid som ansoknmgsforfarandet pagar
och patentet hills vid liv. Arsavgifterna ir 13ga i borjan (f.n. 200 kr
for det forsta dret) men okar direfter (f.n. 4 500 kr f6r det sista och
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tjugonde 4ret). Ar ansékan formellt riktig och det inte heller
funnits ndgra hinder mot patent, underrittas sékanden om att
patent kan meddelas. Det skall di erliggas en meddelandeavgift
(19 § PL).

En patentansékan hills hemlig nir den kommit in. Handlingarna
blir 1 princip offentliga nir 18 manader gitt frdn det ansdkan
gjordes. Om patent meddelas redan dessférinnan, s blir hand-
lingarna allmint tillgingliga den dag beslutet sker (22 § PL).

PRV:s genomsnittliga handliggningstid fér en patentansokan ir
ca tre dr. Nir patentet ir meddelat kan var och en som s& onskar
gora invindningar mot patentet under en period av nio ménader
(24 § PL). Enligt svensk ritt kan invindning framstillas ocksd av
patenthavaren sjilv, som pd s sitt kan dstadkomma en begrinsning
av patentet. Invindningen, som endast kan avse materiella for-
hillanden, kan innebira att ett meddelat patent upphivs eller
inskrinks (25 § PL). PRV:s beslut kan 6verklagas av sékanden om
det gdtt honom emot. Ett beslut angdende invindning mot patentet
far overklagas av den det gitt emot, sokanden eller den som gjort
invindningen (26 § PL). Overklagande gors hos Patentbesvirs-
ritten (PBR) inom tvd ménader frin beslutets dag. Ett beslut av
PBR kan 6verklagas inom tv8 ménader till Regeringsritten. For
provning 1 Regeringsritten krivs provningstillstind (27 § PL).

Genom patenteringen kan innehavaren hindra andra att yrkes-
missigt utnyttja uppfinningen (3-5 §§ PL). En forutsittning fér att
andra skall f3 utnyttja det som skyddas av patentet dr att
patenthavaren limnar sitt tillstdnd, t.ex. 1 form av en licens.

Frin den ensamritt som féljer med patentet foreskrivs ett antal
undantag. Ett sidant undantag giller den s.k. féranvindarritten.
Foéranvindarritt avser att nigon utnyttjade uppfinningen yrkes-
missigt 1 Sverige eller hade vidtagit visentliga 3tgirder for att
utnyttja uppfinningen hir nir ansékan om patent pd uppfinningen
gjordes (4 § PL). En sddan foranvindare fir utan hinder av patentet
fortsitta utnyttjandet , om det inte innefattade uppenbart missbruk
i forhdllande till patentsokanden eller ndgon frén vilken denne
hirleder sin ritt. Féranvindarritt far dverg till ndgon annan endast
tillsammans med rorelse 1 vilken den uppkommit eller var tinkt att
anvindas.
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Patentets maximala giltighetstid ir 20 &r' riknat frin den dag
patentansokan limnades in till PRV. De flesta patent uppritthélls
emellertid inte hela perioden ut. Den genomsnittliga livslingden
for ett svenskt patent dr f6r nirvarande ca tio 3r.

2.4 Internationell patentratt

2.4.1 Inledning

Eftersom immaterialritterna och diribland patentritten ir
nationellt och territoriellt begrinsade, s har skyddsbehovet pd
detta omrdde lett till ett antal viktiga internationella &verens-
kommelser. Bland dessa har tidigare nimnts Pariskonventionen,
PCT, EPC och PLT. Utéver de 6verenskommelserna finns det
viktiga avtalet om Trade-Related Aspects on Intellectual Property
Rights, (TRIPS) som tridde i kraft &r 1995. Pariskonventionens
materiella bestimmelser om patent ligger till grund fér TRIPS.
Dessutom ligger TRIPS till ytterligare aspekter som har betydelse
for det internationella skyddssystemet. Bl.a. anges att patent skall
kunna erhillas f6r uppfinningar inom alla teknikomriden, om
undantag inte medges 1 TRIPS (artikel 27.1). Ett sidant undantag
giller vissa forfaranden fér medicinsk behandling av minniskor
eller djur (artikel 27.3 a). TRIPS stiller ocksd upp krav pd s.k.
enforcement av ensamritter. Immaterialritter mdste ges reell
effekt. TRIPS ingdr i Virldshandelsavtalet, som ersatt GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade) och administreras av
Virldshandelsorganisationen (WTO) med site 1 Genéve. Avtalet
omfattar i dag cirka 140 linder.

2.4.2 Pariskonventionen

Pariskonventionen, frin 4ar 1883, ir i dag nira nog virlds-
omfattande. Konventionen har reviderats 4tskilliga ginger och
dirmed har det industriella rittsskyddet forbittrats 6ver ren. Den
senaste versionen ir Pariskonventionens Stockholmstext frin
&r 1967. De linder som ir anslutna till konventionen bildar den s.k.
Parisunionen.

! Enligt EG-foérordningar om tilliggsskydd fér likemedel och vixtskyddsmedel kan
skyddstiden férlingas med hégst fem &r (ridets férordningar (EEG) nr 1768/92 och (EEG)
nr 1610/96).
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Pariskonventionen bygger pd fyra grundliggande principer.
Principen om nationell bebandling innebir att unionslinderna ir
forpliktade att ge dem som dr medborgare i annat unionsland ett i
princip minst lika omfattande rittsskydd som landet ger sina egna
medborgare. Likstilld med medborgare i ett unionsland ir den som
har hemvist 1 eller driver rérelse i ett sidant land. Principen om
minimiskydd innebir att konventionen innehdller nirmare regler
om den ligsta skyddsnivd som unionslindernas lagstiftning skall
uppritthilla 1 forhillande till dem som tillhér andra unionslinder.
Medborgare 1 och andra som tillhér ett annat unionsland skall alltid
vara garanterade ett visst minimiskydd, iven om landets egna
medborgare inte dtnjuter motsvarande ritt. Konventionsprioritet
innebir att om en ansékan om patent gors forst 1 ett unionsland
(eller 1 ett land som ir medlem av WTO) och direfter inom
12 ménader i ett eller flera andra unionslinder, si skall de senare
ans6kningarna anses vara gjorda samtidigt som den forsta.
Hirigenom blir den férsta ansékan inte nyhetsskadlig i férhillande
till de senare och under de 12 minaderna kan nya nyhetshinder inte
uppstd. Sjdlvstindighetsprincipen innebir att rittsskydd for bla.
uppfinningar uppkommer i varje land fér sig. Om skyddsforut-
sittningar 1 nigot land inte anses uppfyllda, si hindrar det inte att
skydd erh8lls eller fortbestdr i ett annat land.

2.4.3  Samarbetskonventionen (PCT)

Under 3r 1966 pdborjades ett intensivt samarbete for att undersoka
mojligheterna att minska det dubbelarbete som uppkom wvid
granskning av patentansdkningar som limnades in 1 olika linder
och avsdg samma uppfinning. Det arbetet resulterade i den s.k.
samarbetskonventionen eller PCT, som antogs vid en diplomatisk
konferens i Washington &r 1970.

PCT erbjuder ett férenklat férfarande for den som wvill gora
patentansokningar i flera linder. Det sker genom att en enda inter-
nationell patentansdékan ges in till en nationell patentmyndighet
eller till en internationell organisation som ir behorig att ta emot
sddana ansokningar (bl.a. EPO och WIPO). Var och en som ir
medborgare eller har hemvist i ett konventionsland ir behorig att
ge in en sddan ansokan.

I PCT uppstills krav pd enhetliga regler i konventionslinderna
for ansékans form och innehdll. Regler om internationella ansék-
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ningar finns for svenskt vidkommande 1 3 kap. PL. Det finns dven
en mojlighet att kombinera PCT- och EPO-systemen.

Den mottagande myndigheten kontrollerar att vissa formella
krav ir uppfyllda, varefter ansokan tilldelas en internationell
ingivningsdag. Direfter blir ansékan féremil f6r en nyhetsunder-
sokning av en internationell nyhetsgranskningsmyndighet (Inter-
national Searching Authority; ISA) som sirskilt bemyndigats for
uppgiften. I Europa tjinstgor forutom EPO den spanska patent-
myndigheten och PRV som ISA. Nyhetsgranskningen syftar till att
klarligga teknikens stdndpunkt i forhdllande till den uppfinning
som soks skyddad. Den utférs pd grundval av patentkraven med
vederborlig hinsyn tagen till beskrivningen och eventuella rit-
ningar. Med teknikens stindpunkt forstds allt som, fore den
internationella ingivningsdag som faststillts fér ansokan, har
offentliggjorts i skrift och ir av betydelse for att avgéra om den
uppfinning som sdks skyddad ir ny och har uppfinningshéjd,
oavsett var detta offentliggérande har dgt rum. Nyhetsgransk-
ningen resulterar 1 en rapport som sdkanden skall {3 del av innan
ansokan tillsammans med rapporten offentliggérs. P4 grundval av
ISA-rapporten kan sokanden sedan ta stillning till om ansékan
skall fullféljas i alla eller vissa av de linder som designerats i an-
sokan. PCT ger dven den sokande som s& dnskar mojlighet att f3 en
internationell férberedande patenterbarhetsbedémning gjord av en
internationell myndighet med sidan behérighet (International
Preliminary Examining Authority; IPEA). Syftet med detta slags
patenterbarhetsbedémning, som 1 Europa ocksd exklusivt gors av
EPO, PRV och det spanska patentverket, ir att ge sokanden ett
preliminirt, icke bindande, utlitande om huruvida den patentsokta
uppfinningen framstdr som ny, har uppfinningshéjd och kan
tillgodogoras industriellt (artikel 33). Ett sddant utlitande finns i
de flesta fall tillgingligt ca 28 manader efter den internationella
ansokans ingivningsdag (eller prioritetsdag). En internationell
ans6kan fir i de linder den omfattar samma rittsverkan som en den
dagen gjord nationell ansokan (29 § PL). Den slutliga prévningen
av om patent kan meddelas for ett visst designerat land gérs av den
myndighet som ir behorig att fatta beslut med verkan fér landet i
friga, for Sveriges del PRV eller EPO. Prévningen forutsitter att
ansokan fullfoljts 1 viss ordning.

Den nationella myndigheten ir som tidigare pdpekats inte
bunden av det internationella granskningsresultatet. Fér myndig-
hetens del syftar det internationella férfarandet till att underlitta
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dess fortsatta handliggning av irendet. For sokandens del innebir
PCT att han fir lingre tid att forbereda en omfattande patentering
och att han fir ett bittre beslutsunderlag in om han sékt pd
nationell vig. Genom att anvinda sig av en internationell patent-
ans6kan uppnir sékanden dven den fordelen att han inte behdver
betala nigon nationell fullféljdsavgift forrin 20 eller 30 manader
(eller dnnu senare vid en kombination av EPC och PCT) efter
ingivningsdagen eller prioritetsdagen, dd offentliggdrandet skall
ske. Har den centrala nyhetsgranskningen inte gett positiva
resultat, kan sokanden dra tillbaka sin ansékan och idven
fortsittningsvis lyckas hilla sin uppfinning hemlig fér eventuella
konkurrenter.

2.4.4 Patentrattskonventionen (PLT)

PLT antogs i Genéve 4r 2000 och syftar till att komplettera Paris-
konventionen. Enligt PLT 4tar sig medlemslinderna att avreglera
och harmonisera bestimmelser om formalia kring patentansok-
ningar. Diremot innehéller konventionen inte ndgra bestimmelser
som syftar till en harmonisering av konventionslindernas materiella
regler.

Bestimmelserna 1 PLT 4r, pd samma sitt som de i Paris-
konventionen, minimibestimmelser, dvs. konventionslinderna har
frihet att tillimpa bestimmelser som ir mer forménliga for en
patentsdkande och rittsinnehavare in vad som anges 1 konven-
tionen (artikel 2 PLT). Frin denna princip giller emellertid ett
undantag 1 friga om vad som skall krivas fér att faststilla en
ingivningsdag (filing date) f6r en ansékan.

Alla linder som tillhér Parisunionen eller WIPO har ritt att
ansluta sig till PLT, som trider ikraft tre ménader efter det att tio
ratificerings- eller anslutningsinstrument har deponerats hos

WIPO (artikel 20 och 21 PLT).
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2.5 Europeisk patentratt
2.5.1 Inledning

Efter andra virldskriget startade inom Europarddet ett omfattande
arbete pd det patentrittsliga omrddet. Tanken var bl.a. att férsoka
fa till stdnd ett europeiskt patentverk. Eftersom denna mélsittning
visade sig vara alltfér ambitiés kom arbetet 1 stillet att inriktas mot
en harmonisering av patentlagstiftningen. Det resulterade i tvd
patentrittsliga konventioner, Formalitetskonventionen frin &r
1953 och Lagkonventionen angdende patentritt frdn ir 1963. Bida
har varit av stor betydelse f6r patentrittens utveckling men har
numera spelat ut sin roll.

Redan under tidigt 1960-tal pibérjades parallellt inom de di-
varande Europeiska gemenskaperna ett arbete for att skapa ett s.k.
marknads- eller gemenskapspatent. En sidan reform ansigs
behdvas for att undanrdja den snedvridning av konkurrens som kan
uppstd pd grund av de nationella skyddsformernas territorialitet
samt dven for att frimja europeiska foretags konkurrenskraft i
forhdllande till frimst USA och Japan. Ett gemensamt patent-
system for EU anses ocksd vara det mest indama&lsenliga sittet att
sikerstilla fri rorlighet for patentskyddade produkter inom
regionen.

Aven arbetet fér gemensamma patentregler pi ett bredare plan i
Europa fortskred. Ar 1969 inbjod de divarande sex EG-linderna,
Belgien, Frankrike, Foérbundsrepubliken Tyskland, Italien,
Luxemburg och Nederlinderna, andra visteuropeiska linder, diri-
bland Sverige, till en konferens fér 6verliggningar om gemensamt
arbete pd en europeisk patentkonvention. Det arbetet resulterade i
att EPC antogs vid en diplomatkonferens i Miinchen &r 1973.
Konventionen, som tridde i kraft r 1977, har lett till inrdttandet av
den europeiska patentorganisationen och dess prévningsorgan
Europeiska patentverket (EPO) med site i Miinchen. Sverige ir ett
av 27° linder som ir anslutna till EPC. EPC ir 6ppen for alla
europeiska linder. Numera dr samtliga EU-linder anslutna till
konventionen och dirutéver dven Cypern, Liechtenstein, Monaco,
Schweiz, Turkiet, Bulgarien, Estland, Ruminien, Slovenien,
Slovakien, Tjeckien, och Ungern.

2 Antalet medlemslinder den 1 maj 2003
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2.5.2  Europeiska patentkonventionen (EPC)

Ett av syftena med EPC ir att centralisera och férbilliga ut-
firdandet av patent. EPC innehéller, till skillnad frdn PCT och
PLT, den tillimpliga materiella patentritten. Konventionen reglerar
fullstindigt forutsittningarna fér att ett europeiskt patent skall
kunna meddelas. Det ir EPO som tar stillning till om det finns
forutsittningar enligt EPC att meddela det sokta patentet (nyhet
och uppfinningshéjd). Med en ansokan och ett enhetligt
provningsforfarande kan patent uppnis i alla de till konventionen
anslutna linderna som sokanden onskar. Fordelen med det
europeiska systemet bestdr 1 att samtliga patent erhdlls genom ett
samordnat ansdknings- och provningsforfarande. Men ett euro-
peiskt patent ir inte ett enda odelbart patent. Det kan sigas bestd
av ett knippe nationella patent, vars omfattning beror pd antalet av
sokanden designerade linder. I varje sidant land fir patentet
samma rittsstillning som om det vore meddelat av den nationella
patentmyndigheten med rittsverkningar enligt den nationella
lagstiftningen. Effekterna av att europeiskt patent omfattar Sverige
regleras i 11 kap. PL.

Om forutsittningar foreligger meddelar EPO patent. Direfter
sker ett offentliggdrande av beskrivning, patentkrav. m.m.
Invindning mot ett europeiskt patent kan, precis som for svenska
patent, goras inom nio ménader frin det att beslut om patentet
kungjorts. Men till skillnad frin PL:s motsvarande bestimmelser
har patenthavaren sjilv inte nigon invindningsritt mot ett patent
som EPO meddelat. En invindning mot ett meddelat europeiskt
patent med giltighet 1 Sverige kan limnas in avfattad pd svenska
men maste Oversittas till ndgot av de officiella handliggnings-
spriken innan invindningsfristen gitt till inda. Invindning skall
alltid goras till EPO och f6r detta skall en sirskild avgift erliggas.
En invindning mot patentet kan leda tll att det upphivs eller
indras.

EPO har tre handliggningssprik; engelska, franska och tyska.
Sokanden kan vilja vilket av de tre handliggningsspriken som han
vill anvinda sig av. Den sedermera offentliggjorda europeiska
patentskriften kommer att innehdlla dven en o6versittning av
patentkraven till de tvd officiella sprik som inte har varit
handliggningssprik. For att ett europeiskt patent skall {3 giltighet 1
Sverige krivs dock att sékanden inom tre minader frin EPO:s
kungoérande av beslutet till PRV ger in en svensk 6versittning av
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den text med vilken patentet meddelats samt inom samma tid
erligger en sirskild avgift. Denna ritt f6r ett medlemsland att kriva
dversittning av patenttexten i de fall patentet meddelats pd annat
in konventionslandets sprdk framgir av artikel 65 1 EPC. I patent-
lagen anges 6versittningskravet 1 82 §.

Patentskydd ir alltid dyrt, eftersom det normalt behéver omfatta
flera linder, och bara oversittningskostnaderna for ett europeiskt
patent blir visentliga. Det missgynnar smd och medelstora foretag.
Dirfér tillsatte EPC-linderna vid en regeringskonferens 1 juni 1999
en arbetsgrupp (Working Party on Cost reduction, WPR) med
uppgift att ta fram f6rslag for att minska dversittningskostnaderna
for europeiska patent. Texten till en 6verenskommelse om
tillimpning av artikel 65 EPC antogs vid en regeringskonferens i
London i oktober 2000. Overenskommelsen stir éppen for de
EPC-linder som vill ansluta sig till den. Den innebir 1 korthet att
de medlemslinder som har nigot av EPO:s handliggningssprik
som ett av sina officiella sprik avstdr frin att i fortsittningen kriva
oversittning av patentet for att detta skall bli giltigt. Ovriga
anslutna linder skall alltid ha ritt att kriva o6versittning av
patentkraven till det egna spriket.

For att 6verenskommelsen skall trida i kraft krivs att minst 3tta
EPC-linder ratificerar eller ansluter sig till den. Bland dessa 4tta
méste finnas Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Danmark,
Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederlinderna,
Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland har signerat
dverenskommelsen. Av de nuvarande EPC-linderna har hittills
endast Slovenien anslutit sig till Londonéverenskommelsen. Det
danska folketinget har den 4 juni 2003 beslutat om ratificering.

Den 20-29 november &r 2000 holl EPC-linderna en diplomat-
konferens for revidering av EPC. Den revisionsakt som antogs
innebir att ett stort antal artiklar dndras och att EPC fir ett flertal
nya artiklar. Som exempel pd nigra av de mer betydelsefulla
indringarna kan nimnas artikel 33 som ger Europeiska patent-
organisationens forvaltningsrdd behdorighet att revidera stora delar
av EPC f6r att anpassa konventionstexten till en internationell
konvention eller till EG-lagstiftning pd patentomridet. I de nya
artiklarna 105a-c har inférts regler om mojlighet f6r patenthavaren
att efter patentets beviljande begrinsa patentets omfattning eller
helt upphiva det genom ett administrativt férfarande. Genom den
nya artikeln 112a har inférts ett institut som liknar resning och
klagan over domwilla. I artikel 138.3 har uttryckligen angetts att
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patenthavaren skall ha ritt att 1 en rittegdng rérande ogiltighet av
patentet begrinsa patentet genom indring av patentkraven.
Genomgdende har revideringen av EPC inneburit att stora delar av
konventionens bestimmelser flyttats over till tillimpningsfére-
skrifterna.

Den reviderade versionen av EPC trider 1 kraft tvd &r efter det
att det femtonde konventionslandet har deponerat sitt ratifice-
rings- eller anslutningsinstrument eller pd forsta dagen av den
tredje minaden efter att det sista konventionslandet har gjort detta
om den tidpunkten infaller tidigare. Ett EPC-land som eventuellt
inte ratificerat eller anslutit sig till den reviderade versionen vid
ikrafttridandet utesluts ur den Europeiska patentorganisationen.

2.5.3 Gemenskapspatent

Som tidigare nimnts pigdr sedan mainga &r arbete for att f3 will
stdnd ett enhetligt, 6vernationellt och autonomt patent fér hela
EU. Det har inte varit helt litt att hitta losningar pd ett sidant
gemenskapspatent som kunnat accepteras av samtliga med-
lemslinder. Det ir i forsta hand sprik- och domstolsfrigorna som
villat problem. Aven i dag ir det dessa som tilldrar sig mest
uppmirksamhet. T ett forsok att komma vidare féreslog EG-
kommissionen 1 augusti 2000 att ett gemenskapspatent skulle
inféras genom en ridsférordning baserad pd artikel 308 i EG-
fordraget’.

Forslaget hade foregdtts av en &r 1997 framlagd gronbok,
”Frimjande av innovation genom patent” (KOM (97) 314 slutlig).
Gronboken behandlar bl.a. de brister som beror pd frénvaron av
gemenskapsaspekter i det europeiska patentsystemet och hindren
for att infoéra sddana. I gronboken redovisas dven ett arbete inom
EPO for att sinka kostnaderna fér europeiska patent. EG-
kommissionen har hirefter konstaterat att det finns ett uttalat
behov av ett nytt enhetligt patentsystem som ticker hela gemen-
skapen.

Enligt motiveringen till férordningsforslaget avses att gemen-
skapspatentet skall samexistera med de nationella patentsystemen
och med det europeiska patentsystemet. Det skall dstadkommas
genom att gemenskapen som sidan ansluts till den europeiska
patentorganisationen med EPO som ansvarig patentmyndighet fér

> KOM (2000) 412 frin den 1 augusti 2000
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handliggningen av patentansdkningar och fér beviljande av
gemenskapspatent. En ansékan om gemenskapspatent kommer att
1 rittsligt hinseende vara en ansokan om ett europeiskt patent dir
gemenskapens territorium designeras, i férekommande fall jimte
EPC-linder som stir utanfér EU. EPO skall préva ansékningar om
gemenskapspatent enligt samma regler som giller for ovriga
europeiska patent. For att komma till ritta med de alltfér hoga
oversittningskostnaderna har kommissionen foreslagit att gemen-
skapspatentet skall vara giltigt nir det vil meddelats och offentlig-
gjorts pd nigot av verkets arbetssprik (engelska, tyska eller
franska), med patentkraven &versatta till de andra tvd arbets-
spraken. Nigra ytterligare dversittningar av gemenskapspatentet
skall inte kunna krivas. Det skall dock st3 en patenthavare fritt att
l3ta 6versitta och till EPO ge in dversittningar av sitt patent till
flera eller alla av de officiella sprdk i medlemslinderna som ir
officiella sprik i gemenskapen. Dessa oversittningar skall sedan
goras tillgingliga f6r allminheten av EPO (artikel 58 1 férordnings-
forslaget). Nir ett gemenskapspatent vil har meddelats skall det 1
huvudsak regleras av gemenskapsregler. Ml om intrdng i och
ogiltighet av gemenskapspatent skall enligt forslaget endast fa
provas av en ny specialdomstol for industriellt rittsskydd pd EG-
niva.

Forordningsférslaget har under flera dr behandlats i minister-
rddets arbetsgrupp fér immaterialritt, i Coreper-kommittén och i
ministerrddet (inremarknadsridet respektive konkurrenskraftsridet).
Genom politiska 6verenskommelser har férutsittningarna for en
gemenskapspatentférordning successivt preciserats. En {érsta
sddan “common political approach” antogs under det svenska
ordférandeskapet i slutet av maj 2001. Vid inremarknadsridets
mote 1 maj 2002 enades medlemslinderna om en ny bas for det
fortsatta arbetet'. Denna bas inneholl fyra huvudfrigor: de
nationella patentverkens roll, dversittningsfrigor, vissa principer
for fordelning av rsavgifter mellan EPO och de nationella patent-
verken och mellan de nationella patentverken inbérdes samt vissa
principer for domstolssystemet. I sprikfrigan gick &verens-
kommelsen ut pd att dversittning skall ske av alla patentkrav till
samtliga medlemslinders officiella sprik. Flera linder, diribland
Sverige, hade talat emot en sddan l6sning. Sveriges instillning var
att krav pd oversittningar av alla patentkrav till samtliga sprik

* Council of the European Union Interinstitutional file: 2000/0177 (CNS), 8782/02 frén den
16 maj 2002.
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skulle resultera 1 ett alltfér kostsamt system. Vid inremarknads-
ridets mote 1 maj 2002 ndddes enighet dven om en foérdelning av ars-
avgifter, vilket innebir att EPO kommer att erhdlla ca 50 procent
och de nationella patentverken resterande 50 procent. Frigan om
vilka kriterier som skall styra fordelningen mellan de nationella
patentverken ir emellertid dnnu inte 16st. Uppgorelsen 1 maj 2002
innehodll ocksd uttalanden om att nationella patentmyndigheter i
viss utstrickning skulle kunna medverka vid handliggningen,
sirskilt nyhetsgranskning, av ansékningar om gemenskapspatent
Forhandlingarna om ett gemenskapspatent har direfter fortsatt.
Anstringningarna har under det senaste 3ret inriktats pd en 16sning
av domstolsfrigan. I mars 2003 lyckades konkurrenskraftsrddet
enas om en reviderad version av den Overenskommelse som
triffades i inremarknadsridet i maj 2002°. Den nya Overens-
kommelsen éverensstimmer i allt visentligt med den tidigare sdvitt
giller sprkfrdgan, de nationella patentmyndigheternas roll och
fordelningen av avgifter. Medlemslinderna lyckades emellertid
ocksd komma vidare 1 den sd kinsliga domstolsfrigan. Enligt det nu
overenskomna forslaget skall rittstvister om bla. intrings- och
ogiltighetstalan av ett gemenskapspatent handliggas av en for
indamadlet upprittad specialdomstol benimnd »Community Patent
Court (CPC)” som forsta instans. Beslut fattade av CPC skall
kunna 6verklagas till EG:s forstainstansritt ("the Court of First
Instance of the European Communities, CFI). CPC skall vara
organisatoriskt knuten till CFI och de bdda rittsliga instanserna
skall ha gemensamt site. Domstolsprocessen hos CPC skall, enligt
overenskommelsen, dga rum pd det sprdk som talas 1 det land dir
svaranden har sitt hemvist eller, om det 1 detta land férekommer
fler dn ett sprik, pd det sprdk som svaranden viljer. Om parterna ir
ense, och om domstolen ger sitt samtycke, kan dock for-
handlingarna ske pi vilket som helst av EU:s officiella sprik.
Domstolen skall ocksd alltid ha mojlighet att héra parter och
vittnen pd ett EU-sprik, oavsett vilket sprik som 1 évrigt anvinds
under processen. I dessa fall skall en 6versittning till det 1 mélet
férekommande handliggningsspriket finnas tillginglig. Det skall
vara mojligt att hdlla forhandling i de olika medlemslinderna.
Malsittningen ir att domstolssystemet skall vara 1 kraft ar 2010.
Foérhandlingarna om gemenskapspatentet pigdr fortfarande och
kommer att fortsitta under hosten 2003. Annu terstir flera frigor

*> Council of the European Union Interinstitutional file: 2000/0177 (CNS), 6843/1/03 frin
den 3 mars 2003.
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att ta stillning till och komma 6verens om innan ett nytt EG-
patentsystem finns pd plats. Bland annat skall kommissionen ligga
fram sitt formella f6rslag rérande domstolssystemet, dir medlems-
staternas Overenskommelse frdn den 3 mars 2003 beaktas. Det
vintas ske under den tidiga hésten 2003. Forslaget skall sedan
behandlas 1 rddsarbetsgruppen och i Coreper. De dndringar i EPC
som nodvindiggdrs av gemenskapspatentet skall dven férhandlas
fram. Ett forslag till sddana indringar samt ett beslut om att
sammankalla en diplomatkonferens inom EPO for att besluta om
indringarna kan forvintas under hésten 2003.
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3 Ratificering av EPC 2000

3.1 Inledning

Den rittsliga grunden fér omarbetning (pd engelska “revision”) av
EPC finns 1 konventionens artikel 172. Fér omarbetning krivs
beslut av konventionsstaterna vid en 1 viss ordning sammankallad
konferens. Beslutade dndringar trider i kraft viss tid efter det att
ett minsta antal konventionsstater ratificerat eller anslutit sig till
den nya texten. Tidsfristen och antalet stater som krivs for
ikrafttridande bestims av indringskonferensen. En EPC-stat, som
inte har ratificerat eller anslutit sig till den omarbetade versionen
nir denna trider 1 kraft, férlorar automatiskt sin stillning som part
tll EPC.

I artikel 8 av revisionsakten till EPC 2000 har diplomat-
konferensen angett att ikrafttridande sker tvd ar efter det att den
femtonde konventionsstaten har deponerat sitt ratificerings- eller
anslutningsinstrument eller pd forsta dagen av den tredje minaden
efter det att den sista konventionsstaten har gjort detta, om denna
tidpunkt infaller tidigare. Hittills, per juni 2003, har sju linder
anslutit sig till den reviderade konventionen; Bulgarien, Ruminien,
Slovakien, Slovenien, Estland, Ungern och Tjeckien.

Hir nedan diskuterar vi férst, 1 avsnitt 3.2, om Sverige bor
ratificera EPC 2000. For denna friga ir det av sirskilt intresse att
en ny struktur har valts fér normgivningen. En birande tanke
bakom dndringarna 1 EPC 2000 har nimligen varit att gora regel-
verket mer flexibelt. Detta syfte har tillgodosetts frimst genom att
en stor mingd bestimmelser 6verforts frin artikeltexten till
tillimpningsféreskrifterna. Med stéd av bemyndigande 1 artikel 33
kommer férvaltningsrddet att kunna fatta beslut om nya eller
indrade tillimpningsforeskrifter, utan att ndgon diplomatkonferens
behéver sammankallas enligt artikel 172. En 4dnnu mer radikal
16sning har valts for det fall att regelverket behéver anpassas till en
internationell konvention eller till EG-lagstiftning pd patentrittens
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omride. En ny bestimmelse i artikel 33.1 b ger nimligen forvalt-
ningsridet behorighet att f6r sddant indamal besluta ocksi om
artikelindringar 1 vissa delar av konventionen. Enligt artikel 35
krivs enhillighet f6r indringar av detta slag.

Genom artikel 112a EPC 2000 har introducerats ett nytt extra-
ordinirt rittsmedel, kallat ”petition for review”. Institutet, som
kan liknas vid resning respektive klagan éver domvilla enligt svensk
ritt, innebir att det skall vara méjligt att hos EPO:s Stora besvirs-
kammare begira undanréjande av ett beslut som tidigare meddelats
av en besvirskammare. Det nya forfarandet behandlas nirmare i
betinkandets avsnitt 3.3.

I de efterfoljande avsnitten behandlas de bestimmelser 1 EPC
2000 som vid ratificering av konventionsindringarna bedéms ge
anledning till dndringar 1 patentlagen eller annan nationell lag-
stiftning. Vad som d& kan komma 1 frdga ir, for det forsta, indringar
som ir nddvindiga for att Sverige skall uppfylla sina &taganden
enligt den reviderade konventionstexten. Som ett viktigt exempel
kan nimnas att det i patentlagen behdvs bestimmelser som ger
EPO:s beslut om patentbegrinsning enligt artikel 105b EPC 2000
verkan for europeiska patent med giltighet 1 Sverige. Frigan om hur
ett EPO-beslut om patentbegrinsning inverkar p8 svensk ritt dr av
principiell betydelse och behandlas sirskilt 1 avsnitt 3.4.

Forfattningsindringar kan, for det andra, vara motiverade av
intresset att anpassa svensk patentlagstiftning till konventions-
bestimmelser som innebir en ny regelstruktur i EPC eller som
forutsitter dndringar av handliggningsférfarandet hos EPO. Sidana
fall, dir idndring av svensk lag inte ir oundginglig men indi
limpligen kan &vervigas, ror bla. forfaranden for kirurgisk eller
terapeutisk behandling. Enligt artikel 52.4 EPC 1973 har sidana
forfaranden inte ansetts falla under uppfinningsbegreppet (jfr 1§
tredje stycket PL). Enligt artikel 53 ¢ EPC 2000 kan diremot
sddant forfarande numera betraktas som en uppfinning. Alltjimt
giller dock att forfaranden for kirurgisk eller terapeutisk behand-
ling undantas frdn patenterbarhet. Frigan om hur nyhetskravet
skall uppfattas nir patent soks i friga om anvindning av kinda
likemedel f6r nya mediciniska indikationer har foranlett en
tilliggsbestimmelse 1 artikel 54.5 EPC 2000. Det nya synsittet kan
motivera indring 1 2 § fjirde stycket PL.

Andringar i PL kan, for det tredje, behovas for uppdatering av
hinvisningar till EPC-bestimmelser som fitt ny artikel- eller
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regelnumrering. Hinvisningen 1 87 § PL till artikel 158.1 fir indras
till att avse artikel 153.

De olika behov som kan finnas av lagharmonisering diskuteras i
avsnitt 3.5 Ett specifikt fall dir frigan om anpassning av svensk lag
aktualiseras tas dock upp 1 avsnitt 7 av betinkandet. Det giller
bestimmelserna 1 artikel 134a och regel 63a om ritt fér patent-
ombud att vigra limna upplysningar om fértrolig information.

En del av dndringarna i EPC giller anpassning till PLT. Bla. har
bestimmelserna om ingivningsdag i artikel 5 PLT genomférts 1
artikel 80 samt regel 25d, 39 och 39a EPC 2000. Bestimmelser i
artikel 11-13 PLT om fristforlingning och aterstillande av for-
sutten tid &terspeglas bl.a. i artiklarna 88, 121 och 122 EPC 2000. I
detta betinkande behandlas frigor om anpassning av svensk lag till
PLT huvudsakligen i avsnitt 5.

Den fullstindiga texten till EPC och dess tillimpningsfore-
skrifter, i lydelse med inférda dndringar enligt EPC 2000, iterges
pa engelska i bilagorna 2 och 3.

De dndringar som gjorts i EPC framgér inte direkt av den kon-
soliderade engelska texten. I ett arbetspapper f6r utredningen har
emellertid gjorts en oversikt, av vilken framgdr dels vilka artiklar
som indrats, dels i vad min dndringarna kunde tinkas aktualisera
anpassning av svensk lag. Oversikten iterfinns som bilaga 4.

3.2 En svensk ratificering av EPC 2000

Utredningens forslag: Sverige bor ratificera EPC 2000.

De beslutade indringarna av EPC tar naturligt nog i férsta hand
sikte pd forfarandet hos EPO. I mingt och mycket ror det sig om
en modernisering av regelverket. "Streamlining” ir ett uttryck som
anvants.

Som grund for revisionsarbetet har ocksd legat en 6nskan att
dstadkomma ett mer anvindarvinligt forfarande. For patenthavarna
bér inte minst den nya mojligheten till centraliserad patent-
begrinsning hos EPO vara vilkommen. Aven det vidgade utrym-
met for fristférlingning och dterupptagen handliggning ir typiskt
sett till gagn for patentsdkandena. Det samlade EPC-regelverket
blir 4 andra sidan mindre 6verskddligt dirigenom att artikeltexten i
s& stor utstrickning hinvisar till kompletterande tillimpnings-
foreskrifter.
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En ratificering av EPC 2000 féranleder vissa dndringar i svensk
lag. Vir bedémning ir ind3 att EPC-texten med nu antagen lydelse
i friga om f6rfarandet och materiell patentritt inte fir ndgra tungt
vigande negativa konsekvenser f6r vare sig svensk industri eller den
svenske lagstiftaren.

Det som skulle kunna inge betinkligheter ir att regelverket
Oppnas upp for framtida indringar, vars innehdll och verkningar
inte si litt kan forutses. Modellen ir visserligen traktatrittsligt
etablerad. Redan konstruktionen f6r EPC 1973 innebir att det finns
dels en given uppsittning grundliggande artiklar, dels komplette-
rade tillimpningsforeskrifter ("regulations”) som kan indras 6ver
tiden genom beslut av férvaltningsrddet. P4 s3 sitt har utrymme
skapats fér en anpassning av regelverket till utveckling av praxis
och indrade forhillanden 1 6vrigt. Det nya med EPC 2000 ir att
stora delar av den text som hittills &terfunnits i artiklar har éver-
forts till tillimpningsforeskrifter. Ett belysande exempel kan
himtas frin artikel 77 som ror vidarebefordran av patentansok-
ningar frin nationella patentmyndigheter till EPO:

EPC 1973 (svensk Oversittning enligt SOU 1976:25)

Artikel 77
Oversindande av europeiska patentansokningar

1. Patentmyndigheten i foérdragsslutande stat skall s3 snart det ir
mojligt med hinsyn till nationell lagstiftning om hemlighdllandet av
uppfinningar 1 statens intresse till det europeiska patentverket vidare
befordra de europeiska patentansékningar som ingivits till denna
myndighet eller annan behérig myndighet i den staten.

2. Foérdragsslutande stat skall vidtaga alla erforderliga itgirder for att
sikerstilla att europeisk patentansdkan, vars innehdll uppenbarligen ej
behover hemlighdllas enligt den lagstiftning som avses under 1,
vidarebefordras till det europeiska patentverket inom sex veckor frin
ingivandet.

3. Europeisk patentansékan, som behdver underkastas nirmare

provning huruvida den skall hemlighéllas, skall vidarebefordras s& att
den kommer det europeiska patentverket tillhanda inom fyra m&nader
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rin ingivandet eller, om prioritet yrkats, inom fjorton minader frin
f givandet ell prioritet yrkat fjort der f
prioritetsdagen,

4. Europeisk patentansdkan, vars innehdll forklarats hemligt, skall ej
vidarebefordras till det europeiska patentverket.

5. Europeisk patentansékan som ej kommit det europeiska patent-
verket tillhanda inom fjorton méinader frin ingivandet eller, om
prioritet yrkats, frin prioritetsdagen, skall anses dterkallad. Anséknings-
avgift, nyhetsgranskningsavgift och designeringsavgift skall terbetalas.

EPC 2000
Artikel 77
Vidarebefordran av europeiska patentansokningar

1. En fordragsslutande stats centrala immaterialrittsmyndighet skall,
enlighet med tillimpningsforeskrifterna [hir kursiverat], till Europeiska
patentverket vidarebefordra europeiska patentansékningar som har
givits in till den nationella myndigheten eller till ndgon annan behérig
myndighet i den staten.

2. En europeisk patentansdkan vars innehdll har férklarats hemligt
skall inte vidarebefordras till Europeiska patentverket.

3. En europeisk patentansékan som inte inom ritt tid vidarebefordrats
till Europeiska patentverket skall anses dterkallad.

Regel 25 a
Vidarebefordran av europeiska patentansokningar

1. En fordragsslutande stats centrala immaterialrittsmyndighet skall,
sd snart det dr forenligt med nationella lagbestimmelser om hemlig-
hillande av uppfinningar fér statens intresse, till Europeiska patent-
verket vidarebefordra europeiska patentansékningar samt vidta de
tgirder som behodvs for sidan vidarebefordran inom:

a)  sex veckor efter ingivandet, om det ir uppenbart att ansdkan inte
skall hemlighillas enligt nationell lag; eller
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b) fyra minader efter ingivandet eller, om prioritet har 8beropats,
fjorton méanader efter ingivandet, om frigan om hemlighillande kriver
ytterligare provning.

2. En europeisk patentanstkan som inte kommit Europeiska patent-
verket tillhanda inom fjorton maéinader efter ingivandet eller, om
prioritet har 8beropats, prioritetsdagen, skall anses &terkallad. Ansok-
nings-, nyhetsundersdknings-, patentkravs- och designeringsavgifter
skall dterbetalas.

Det valda exemplet ir intressant inte minst dirfér att reglerna om
vidarebefordran av ansokningar rér medlemsstaternas agerande, till
yttermera visso for nationella sikerhetsintressen. Innehillet 1
bestimmelserna ir praktiskt taget intakt i sak. Men som en f6ljd av
att reglerna har flyttats fr&n grundartikeln till tillimpnings-
foreskrifterna kan i1 framtiden indringar komma att genomféras
utan att garantier finns fér medverkan av EPC-staternas lag-
stiftande forsamlingar. Férvaltningsridets behorighet att indra
tillimpningsféreskrifterna foljer av artikel 33.1 ¢ EPC 2000. For
beslut krivs, enligt artikel 35, att tre fjirdedelar av de vid omrost-
ningen foretridda konventionsstaterna réstat f6r dndringen.

Vid diplomatkonferensen &r 2000 uttryckte den svenska delega-
tionen oro for att artikeltexten skulle urholkas 1 alltfor hog grad.
Sverige ifrdgasatte inte att en storre flexibilitet kunde vara motive-
rad och att ett antal detaljbestimmelser dirfér limpligen kunde
foras over till tillimpningsféreskrifterna. Men det varnades for att
ratificeringsprocessen skulle kunna komma att f6rsviras nir basen
for regelverket férsvagades. En rimlig balans mellan artikeltext och
sekundirregler behévde enligt Sveriges uppfattning uppritthillas
for att de nationella parlamenten skulle kunna bedéma innebérden
av den reviderade text som forelades for ratificering.

Visst gehor fick Sverige for sina dnskemdl om storre dterhill-
samhet. Dock fir konstateras att den forskjutning som slutligen
skett frn artiklar till tillimpningsforeskrifter gdr lingre dn vad
Sverige férordade. Konsekvensen har blivit att férvaltningsridet i
flera fall fr behorighet att dndra regler av sddan karaktir att
motsvarande normgivning 1 Sverige skulle kriva lagform och alltsd
vara forbehdllen riksdagen. Eftersom kvalificerad majoritet 1 for-
valtningsrddet ir tillricklig for dndring av tillimpningstoreskrifter
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skulle det kunna intriffa att Sverige blir bundet av dndringsbeslut
som varken riksdagen eller regeringen har bitritt.

En ytterligare utvidgning av forvaltningsridets behorighet ges 1
artikel 33.1 b EPC 2000. Enligt denna bestimmelse kan, utan att
nigon diplomatkonferens behover sammankallas, beslut fattas om
indring av artiklar 1 avdelningarna II — VIII samt avdelning X av
EPC. Forutsittningen ir att dndringarna behdvs fér att bringa
konventionstexten 1 éverensstimmelse med ett internationellt for-
drag eller EG-lagstiftning pd patentrittsomridet. Denna behorig-
het for forvaltningsrdet att dndra inte bara tillimpningsfore-
skrifter utan ocksd grundliggande konventionsbestimmelser kan
framstd som uppseendevickande. Emellertid giller enligt en ny
bestimmelse 1 artikel 35.3 EPC 2000 betydande restriktioner bide
for beslutsritten och 1 friga om effekten av en artikelindring. Det
krivs nimligen, for det forsta, att beslutet fattas med enhillighet.
For det andra krivs att samtliga konventionsstater ir foretridda vid
beslutstillfillet. Slutligen giller att beslutet inte trider i kraft, om
en konventionsstat inom ett dr frn beslutsdagen tillkinnager att
den inte 6nskar vara bunden av beslutet. En mojlighet har alltsd
getts konventionsstaterna att inte hilla fast vid beslutet, t.ex. av det
skilet att den egna lagstiftande forsamlingen 1 efterhand motsatt sig
en artikelindring.

Konstruktionen 1 artikel 33.1 b och artikel 35.3 ir traktatritesligt
okonventionell men bor, med hinsyn till de inbyggda sikerhets-
mekanismerna, inte utgdéra ndgot skil mot ratificering. Det som
skulle kunna inge betinkligheter ir att 1 och fér sig visentliga
tillimpningsféreskrifter kan komma att dndras genom majoritets-
beslut av férvaltningsridet.

Stillningstagandet fir 1 forsta hand ske mot bakgrund av de
behov som kan finnas att utan stérre omging anpassa regelverket
till indrade forhillanden. Den internationella patentritten ut-
vecklas 1 allt snabbare takt. Samspelet mellan olika férdrag blir
alltmer intrikat. Beslut om dndringar 1 PCT-regelverket forutsitts
fd genomslag i nationell ritt men ocksd i regionalt tillimpliga
instrument som EPC. Sidana anpassningar kan férhallandevis snabbt
genomforas 1 nationell ritt, iven om riksdagens medverkan ibland
krivs. For dndringar av EPC-artiklar ir proceduren betydligt mer
tungrodd. Det traditionella férfarandet innebir att det &ter-
kommande férbereds och sammankallas diplomatkonferenser, vars
beslut om revision var for sig méste goras till féremal for ratifice-
ring av ett vixande antal konventionsstater. Sirskilda kompli-
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kationer uppstdr om en ny diplomatkonferens miste héllas innan
ratificeringen av en beslutad oversyn slutforts. Klart dr att de
nackdelar som foljer med en utvidgad delegation av beslutanderitt
till forvaltningsrddet miste vigas mot de fordelar som ligger 1 en
snabbare, successiv, modernisering av regelverket.

Det fir ocksd konstateras att Sveriges handlingsutrymme 1 reali-
teten ir begrinsat. Som nimnts foljer av artikel 172 EPC att en
konventionsstat, som inte har ratificerat eller anslutit sig till
beslutade indringar av konventionen nir dessa trider i1 kraft, upp-
hér att vara part till konventionen. Annorlunda uttryckt utesluts
staten d automatiskt frdn det europeiska patentsamarbetet.

Uppenbarligen skulle en sddan uteslutning av Sverige f& drama-
tiska effekter for vdrt niringsliv. Svenska sdvil som utlindska
foretag skulle dirigenom forlora mojligheten att skaffa sig patent-
skydd i Sverige via ansékan hos EPO. Aven for de uppfinnare och
foretag som har behov av ett vidstrickt geografiskt skydd skulle en
sirskild ansékan hos PRV krivas. Industrin skulle fér detta f3
vidkinnas ¢kade kostnader och merarbete. I férlingningen kunde
intresset for patentskydd i1 Sverige komma att minska. Svenska
staten skulle, till nackdel fér inhemsk industri, f§ minskade
mojligheter att utdva inflytande Sver europeisk patentritt, om
representationen 1 férvaltningsridet férsvinner. Det vil utvecklade
PCT-samarbetet mellan PRV och EPO skulle sannolikt behéva
avvecklas. En utveckling som nu tecknats later sig knappast tinkas.

Det kan for 6vrigt ifrigasittas om det ir mojligt f6r en medlems-
stat 1 EU att std utanfor den europeiska patentorganisationen.
Norge och Island, som inte tidigare varit anslutna till det europeiska
patentsamarbetet, férbereder nu anslutning till EPC 2000.

Inom utredningen ser vi det, kort sagt, som uteslutet att Sverige
skulle stilla sig utanfér ett fortsatt europeiskt patentsamarbete,
dven om den nya strukturen f6r EPC 6ppnar fér en ndgot mindre
overskddlig utveckling av regelverket.
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3.3 Det nya resningsinstitutet enligt artikel 112a EPC
2000

Utredningens forslag: Genom en dndring 1 92 § PL bér klargoras
att den som i god tro borjat utnyttja, eller férberett uttnyttjande
av, en uppfinning innan begiran om resning gjorts hos EPO:s Stora
besvirskammare, skall ha ritt att fortsitta utnyttjandet.

Forfarandet for 6verklagande av beslut frén EPO ir exklusivt reglerat i
EPC. Inom EPO finns sirskilda organ — s.k. besvirskammare
(Boards of Appeal) — med stillning av 6verinstans gentemot de
avdelningar som férst beslutat 1 drendet. I artikel 15 har foreskrivits
att det skall finnas dels ett icke angivet antal besvirskammare, dels
en utvidgad besvirskammare (Enlarged Board of Appeal). Besviirs-
kamrarna skall enligt artikel 21 EPC préva dverklaganden av beslut
som fattats av mottagningsavdelningen, prévnings- och invindnings-
avdelningarna samt rittsavdelningen. Overklagande skall enligt
artikel 108 EPC ske inom tvd m&nader frin delgivning av beslutet.

Bestimmelser om vilken sammansittning besvirskamrarna skall
ha finns ocksd i artikel 21. Vanligen deltar sivil lagfarna som
tekniska ledaméter, tre eller fem till antalet. Overklagande av
beslut frdn mottagnings- eller rittsavdelningen prévas av tre jurist-
ledaméter enbart.

Den utvidgade, eller ”stora”, besvirskammaren skall svara for
prejudikatbildning. I artikel 112 har foéreskrivits att besvirs-
kamrarna skall hinskjuta frigor av betydelse for enhetlig ritts-
tillimpning eller annars av sirskild vikt till Stora besvirskammaren.
I det fall tv besvirskammare har meddelat motstridiga beslut i en
viss friga, fir EPO:s president hinskjuta frigan fér bedémning av
Stora besvirskammaren. Av artikel 22 framgdr att Stora besvirs-
kammaren skall besluta 1 frigor som hinskjutits av besvirs-
kammare, medan en friga som vidareférts av presidenten skall
resultera 1 ett rittsutlitande. Stora besvirskammaren beslutar i
sammansittning med fem lagfarna och tv3 tekniska ledaméter.

Nigot rittsmedel som skulle gora det mojligt att £3 ett lagakraft-
vunnet beslut av en besvirskammare undanréjt har inte funnits
enligt EPC 1973. I en ny artikel 112a 1 EPC 2000 har emellertid
introducerats vad som skulle kunna liknas vid ett resningsinstitut
("petition for review”). Under extraordinira férhillanden skall den
som menligt pdverkats av ett beslut 1 ett 6verklagningsirende
kunna utverka Stora besvirskammarens beslut att undanréja besvirs-
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kammarens avgorande. Forutsittningen ir att det forekommit ett
grovt fel i forfarandet eller att en brottslig girning av visst slag kan
antas ha inverkat pd utgdngen i drendet. I reglerna 67a och 67b EPC
2000 har preciserats vilka slags procedurfel och brottsliga grningar
som kan féranleda undanréjande. Om en begiran om resning
bifalls, skall Stora besvirskammaren undanréja det klandrade beslutet
och &terforvisa drendet till besvirskammaren.

En resningsbegiran som grundas pd pistdende om procedurfel
skall, enligt artikel 112a.4, framstillas inom tv8 mdinader frin
delgivning av besvirskammarens avgérande. I detta fall dr alltsd
resningsvigen 6ppen endast under en tid som svarar mot en ordinir
overklagandefrist. Nir det diremot ir en brottslig girning som
dberopas som resningsgrund kan frigan om resning komma att
aktualiseras forst lingt senare. Av samma artikel 112a.4 framgir att
begiran om resning skall goras inom tvd manader frin det att den
brottsliga girningen har faststillts (“has been established”), dock
senast fem &r frin delgivning av besvirskammarens beslut.

Med det nya resningsinstitutet foljer en vidgad prévningsritt for
EPO. Stora besvirskammaren kommer, om in undantagsvis, att
med stdd av artikel 112a kunna undanréja beslut som inte skulle
kunna rubbas med nu gillande EPC-regelverk. Det skulle t.ex.
kunna intriffa att ett beslut av en besvirskammare om att bifalla en
invindning mot ett patent undanrdjs av Stora besvirskammaren
efter begiran om resning, och att den &terupptagna handliggningen
resulterar 1 att patentet beviljas. Om resningsbegiran grundats pd
pistiende om brott, kan det ha gitt flera &r frdn det att
besvirskammaren fattade sitt beslut till dess att resningsirendet
anhingiggjordes. Man fir dirfor rikna med en risk for att det nya
resningsinstitutet leder tll storre rittsosikerhet. En tredje man,
som forlitar sig pd att ett beslut om avslag av en patentansékan
vunnit laga kraft och dirfér anser sig oférhindrad att utnyttja
uppfinningen, bor inte triffas av intringspaféljder efter det att
patentet senare beviljats efter resning. I artikel 112a.6 har ocksd
skrivits in en bestimmelse som innebir att den, som under tiden
fran det att besvirskammaren meddelat sitt beslut och fram till dess
Stora besvirskammaren meddelat sitt beslut om att bevilja resning 1
god tro har utnyttjat den ifrigavarande uppfinningen eller vidtagit
visentliga dtgirder dirfor, skall ha ritt att utan kostnad fortsitta
utnyttjandet i eller f6r den egna rorelsen. Bestimmelsen ir vil
befogad och méiste komma till uttryck i nationell lag. Vi anser att
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ett genomfoérande 1 Sverige limpligen kan ske genom indring av
92 § PL.

3.4 Begransning av patent i administrativ ordning
m.m.

3.4.1 Bakgrund

Patentlagstiftningen i flera linder — diribland Danmark och Norge
— ger mojlighet tll s.k. administrativ omprévning for begrinsning
av gillande patent. Innebérden ir att en patenthavare, 1 vissa fall
dven tredje man, kan hos patentmyndigheten begira att patentet
begrinsas till sitt skyddsomfang i enlighet med ingivna modifierade
patentkrav. Syftet med ett sidant férfarande ir frimst att ge
patenthavaren ett enkelt sitt att avgrinsa patentet mot teknik som
inte har kommit fram under beviljande- eller invindningsférfaran-
det utan som upptickts forst direfter. P4 s8 sitt kan patenthavaren
undvika att dras in 1 en kostsam och tidsédande rittsprocess om
giltighet av patentet och han kan dven ritta till patentet infér en
talan om patentintring.

Vid diplomatkonferensen 1 november 2000 antogs nya bestim-
melser 1 EPC om begrinsning, och dven upphivande, av europeiska
patent i administrativ ordning (se artiklarna 105a-105¢ samt 138.3
EPC 2000). Nir den reviderade versionen av EPC tritt i kraft
kommer en innehavare av ett europeiskt patent att kunna 3 till
stidnd en begrinsning av patent genom ett foérfarande hos EPO som
far verkan foér samtliga de linder som patentet omfattar. Genom
artikel 138.3 liggs fast att en patentinnehavare ocksd skall ha ritt
att 1 en domstolsprocess om ogiltighet av ett europeiskt patent
indra patentkraven. Denna bestimmelse ligger 1 linje med den
praxis som sedan linge gillt 1 ett flertal linder.

I Sverige finns i dag ingen generellt gillande administrativ ordning
for patentbegrinsning. I princip ir det bara nir giltigheten av ett
patent vil har ifrdgasatts, genom invindning hos PRV eller i mél vid
domstol, som patenthavaren har mojlighet att inskrinka eller om-
formulera patentkraven. Ett forslag om en administrativ begrins-
ningsordning har dock nyligen limnats av 1999 4rs patentprocess-
utredning i betinkandet Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33).
Forslaget utgdr frdn de nya artiklarna 105a — 105¢ 1 EPC 2000 och
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innebir att det i Sverige skall inféras en begrinsningsprocedur
motsvarande den som framéver skall gilla hos EPO.

Vi har inte sett det som Patentférdragsutredningens uppgift att
gora nigon ny beddmning av frigan om hur en svensk ordning fér
administrativ patentbegrinsning boér utformas Det skall dock
erinras om att Patentprocessutredningen inte haft tillging till mer
in artikeltexterna. Forslag om kompletterande tillimpningsfore-
skrifter (reglerna 63a — 63h) presenterades forst sedan det svenska
utredningsarbetet slutforts. Vad som dirfor behdver undersokas dr
om de numera antagna tillimpningsféreskrifterna i sig ger anledning
till ndgon modifiering av Patentprocessutredningens forslag.

I 6vrigt finns det behov av att 6verviga i vilken min patent-
lagstiftningen behover justeras for att klargéra férhillandet mellan
det nya centraliserade begrinsningsforfarandet enligt EPC 2000
och svensk lag. Klart ir att vissa lagindringar krivs for att beslut
som EPO meddelar om patentbegrinsning skall f8 avsedd verkan
for europeiska patent validerade i Sverige.

Den mojlighet som EPO nu fir att begrinsa och upphiva ett
patent efter invindningsfristens utgdng innebir en befogenhet som
1 dag exklusivt ligger under nationell jurisdiktion. De konstitu-
tionella aspekterna av denna suverinitetséverging belyses 1 avsnitt 9.

3.4.2 Nuvarande bestammelser m.m.

Svensk patentlagstiftning innehéller alltsd inte ndgon motsvarighet
till de bestimmelser om vare sig administrativ patentbegrinsning
eller omformulering av patentkrav i mil om ogiltighet som intagits
1 EPC 2000. Endast under vissa specifika forutsittningar har en
patenthavare méjlighet att inskrinka skyddsomfinget for ett med-
delat patent.

Enligt 25 § tredje stycket PL har en patenthavare ritt att inom
ramen fér ett invindningsforfarande dndra patentkraven si att
patentet begrinsas mot patenterbarhetshinder som inte tidigare
uppmirksammats. Det kan di uppritthdllas 1 indrad lydelse.
Begrinsningen fir ske genom att preciserande bestimningar himtas
fran beskrivningen.

Vidare kan en patenthavare enligt 54 § PL hos PRV avstd frin
sitt patent. Avstdendet kan enligt férarbetena (NU 1963:6 s. 325)
gilla dven en viss del av patentet och kan ske genom strykning av
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ett eller flera patentkrav. Ndgon omformulering av enskilda patent-
krav ir dock inte méjlig vid ett sddant avstiende.

Slutligen kan frigan om omformulering av patentkraven upp-
komma ocks8 i samband med att ett patent av en domstol forklaras
delvis ogiltigt med st6d av 52 § PL. Hittills har detta ansetts vara
mdjligt endast 1 helt enkla fall (jfr uttalanden i prop. 1966:40 s. 193
och prop. 1977/78:1 s. 266 1.), exempelvis dir det ir friga om att
gora en erforderlig precisering av ett uttryck som redan fore-
kommer 1 patentkraven. I rittstillimpningen har man varit mycket
restriktiv med att indra patentkraven i dessa fall'. Stockholms
tingsritt och Svea Hovritt har dock under senare ar 1 ett par domar
som behandlat bla. frigan om partiell ogiltighet av ett meddelat
patent, med hinvisning till den internationella utvecklingen gett
uttryck for ett mindre restriktivt synsitt’.

Ar 1993 inférde Danmark regler om administrativ omprévning
av patent. De danska bestimmelserna ger sdvil patentinnehavaren
som tredje man ritt att begira en sidan omprévning. Denna lingt-
gdende ordning har dock blivit féremal f6r kritik. En arbetsgrupp
som utvirderat systemet har nyligen foéreslagit att tredje man
avskirs frin denna ritt. I Norge inférdes &r 1997 bestimmelser om
administrativ omprovning, dock utan méjlighet for tredje man att
begira en sidan itgird. Bdde de danska och de norska begrins-
ningsreglerna forutsitter en materiell prévning av patenterbarheten
av det begrinsade patentet. Patentmyndighetens beslut att begrinsa
ett patent fir, till skillnad frdn vad som féreskrivits i EPC 2000,
verkan endast for framtiden (ex nunc).

3.4.3 Begransning och omformulering av europeiska patent

De bestimmelser 1 EPC 2000 om upphivande och begrinsning av
europeiska patent som nu ir aktuella har féljande lydelse i svensk
oversittning:

! Domstolspraxis pd omradet under dren 1983-1991 har redovisats av Westlander/Tdrnroth i
boken Patent (1995), s. 297 ff.

? Se Stockholms tingsritts dom i mél nr T7-1185-95 och T7-978-96 samt Svea Hovritts dom
i mil T 1248-98.
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Artikel 68
Verkan av upphivande eller begrinsning av europeiskt patent

En europeisk patentansdkan och det patent som ansékan resulterat i
skall, till den del patentet upphivts eller begrinsats i invindnings-,
begrinsnings- eller upphivandeférfarande, anses aldrig ha haft nigon
sidan rittsverkan som anges i artiklarna 64 och 67.

Artikel 105a
Begiran om begrinsning eller upphivande

1. P4 begiran av innehavaren fir ett europeiskt patent upphivas eller
begrinsas genom indring av patentkraven. Begiran skall ges in till
Europeiska patentverket 1 enlighet med tillimpningsféreskrifterna.
Den skall anses ingiven forst nir begrinsnings- eller upphivande-
avgiften har betalts.

2. En begiran fir inte ges in sd linge ett invindningsférfarande med
avseende pd det europeiska patentet pagir.

Artikel 105b
Begrinsning eller upphivande av europeiskt patent

1. Europeiska patentverket skall prova om de i tillimpningsfore-
skrifterna foreskrivna kraven for begrinsning eller upphivande av ett
europeiskt patent dr upptyllda.

2. Om Europeiska patentverket finner att begiran om begrinsning
eller upphivande av ett europeiskt patent uppfyller kraven, skall
verket, 1 enlighet med tillimpningsforeskrifterna, besluta att begrinsa
eller upphiva patentet. I annat fall skall verket avsl begiran.

3. Ett beslut att begrinsa eller upphiva ett europeiskt patent skall ha
verkan fér det europeiska patentet i alla férdragsstater for vilka det
meddelats. Beslutet blir gillande den dag det kungérs i den europeiska
patenttidningen.
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Artikel 105¢
Publicering av dndrad patentskrift f6r europeiskt patent

Om ett europeiskt patent har begrinsats i enlighet med artikel 105b.2,
skall Europeiska patentverket publicera den indrade patentskriften
snarast mojligt efter det att beslutet om begrinsning kungjorts i den
europeiska patenttidningen.

Artikel 138

Upphivande av europeiska patent

1. a)-e) [grunder fér upphivande; innehéllet hir utelimnat]

2. Om grunderna fér upphivande ror endast delar av ett europeiskt
patent, skall patentet begrinsas genom motsvarande indring av
patentkraven och upphivas delvis.

3.1 forfaranden vid behérig domstol eller myndighet rérande giltig-
heten av ett europeiskt patent, skall patenthavaren ha ritt att begrinsa
patentet genom indring av patentkraven. Det silunda begrinsade
patentet skall vara bestimmande {6r prévningen.

Regel 63b

Foremal for begrinsnings- eller upphivandeforfarande

Foremilet for begrinsnings- eller upphivandeforfarande som avses 1
artikel 105a ir det europeiska patentet sidant det meddelats eller
begrinsats 1 invindnings- eller begrinsningsférfarande hos Europeiska
patentverket.

Regel 63c

Provningsavdelningens behorighet

Beslut i anledning av en begiran om begrinsning eller upphivande av

ett europeiskt patent enligt artikel 105a fattas av provningsavdel-
ningen. Artikel 18.2 skall gilla i tillimpliga delar.
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Regel 63d
Foreskrifter om begiran

1.En begiran om begrinsning eller upphivande av ett europeiskt
patent skall ges in skriftligen.

2. Begiran skall innehilla:

a) uppgifter, som avses i regel 26.2 ¢, om den innehavare av det
europeiska patentet som framstiller begiran (ingivaren), samt uppgift
om i vilka fordragsstater ingivaren ir innehavare av patentet;

b) uppgift om numret pd det patent for vilket begrinsning eller
upphivande begirs, samt en férteckning 6ver de férdragsstater dir
patentet har blivit gillande;

c) 1 férekommande fall uppgifter om namn och adress fér inne-
havare av patentet i de fordragsstater dir ingivaren inte ir innehavare
av patentet, samt bevisning till styrkande av att ingivaren ir berittigad
att foretrida dessa innehavare 1 forfarandet;

d) d3 begrinsning av patentet begirs, den fullstindiga texten av de
indrade patentkraven samt, i férekommande fall, av beskrivning och
ritningar 1 indrat utférande;

e) daingivaren féretrids av ombud, uppgifter, som avses i regel 26.2
d, om ombudet.

Regel 63e
Foretride for invindningsforfarande

1. En begiran om begrinsning eller upphivande skall anses som ej
ingiven, om invindningsforfarande med avseende pd patentet pigir d
begiran gors.

2. Om det nir en invindning mot ett europeiskt patent gors pagdr ett
begrinsningsférfarande med avseende pi samma patent, skall prévnings-
avdelningen avsluta begrinsningsférfarandet och férordna om Aiter-
betalning av begrinsningsavgiften.
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Regel 63f
Avvisande av begiran

Om en begiran om begrinsning eller upphivande inte uppfyller vad
som ir féreskrivet 1 regel 63d, skall prévningsavdelningen foreligga
ingivaren att inom viss angiven tid avhjilpa anmirkta brister. Om s ej
sker skall prévningsavdelningen avvisa begiran.

Regel 63g
Beslut i anledning av begiran

1. Om en begiran om upphivande kan tas upp till prévning, skall
provningsavdelningen upphiva patentet och underritta ingivaren om
detta.

2.Om en begiran om begrinsning kan tas upp till prévning, skall
provningsavdelningen underséka om de indrade patentkraven inne-
fattar en begrinsning 1 férhillande till patentkraven si som de
meddelats eller dndrats i invindnings- eller begrinsningsforfarande,
samt om de uppfyller vad som ir foreskrivet 1 artikel 84 och artikel
123.2 och 123.3. Om begiran inte uppfyller vad som dir ir féreskrivet,
skall prévningsavdelningen ge ingivaren ett, men endast ett, tillfille att
inom viss angiven tid avhjilpa anmirkta brister samt indra
patentkraven och, i férekommande fall, beskrivningen och ritningar.

3.Om en begiran om begrinsning ir tillitlig enligt punkt 2, skall
provningsavdelningen underritta ingivaren om detta samt foreligga
denne att inom viss angiven tid ge in en 6versittning av de indrade
patentkraven till de av Europeiska patentverkets officiella sprik som
inte anvints vid férfarandet; regel 58a.3, férsta meningen, skall gilla i
tillimpliga delar. Om ingivaren efterkommer féreliggandet i ritt tid,
skall prévningsavdelningen begrinsa patentet.

4. Om ingivaren inte i ritt tid besvarar en underrittelse enligt punkt 2,
eller om begiran om begrinsning ir otilldtlig, eller om ingivaren
underlter att i ritt tid efterkomma ett foreliggande enligt punkt 3,
skall prévningsavdelningen avsl begiran.
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Regel 63h
Den dndrade patentskriftens inneh3ll och form

Den indrade patentskriften skall innehilla beskrivningen, patent-
kraven och férekommande ritningar i indrat utférande. Hirvid skall
regel 53.2 och 53.3 samt regel 54 gilla.

I det f6ljande limnar vi en sammanfattning av vad de nu 4tergivna
bestimmelserna 1 EPC 2000 innebir. Utfyllande forklaringar i detta
avsnitt dr i huvudsak himtade fr&n kommentarerna till det
indringsférslag (”Basic proposal”) som foérelades diplomat-
konferensen (EPO dokument MR/2/00) och fr&n kommentarerna
till tillimpningsfoéreskrifterna (EPO dokument CA/150/02 Add 1).
Utredningens egna anmirkningar anges inom parentes.

I artikel 105a.1 anges att en innehavare av ett europeiskt patent
kan begira att fi sitt europeiska patent begrinsat (limitation)
genom indring av patentkraven eller fullstindigt upphivt (revoca-
tion). Begiran skall goras hos EPO, vars prévningsavdelning har
behorighet att besluta 1 drendet (regel 63¢). En begiran kan goras
nir som helst under patentets giltighetstid, alltsd 1 princip redan
under invindningsfristen. Dock skall begiran avvisas i det fall en
invindning faktiskt har gjorts (artikel 105a.2 och regel 63e.1). Om
en invindning gors forst sedan en begiran om begrinsning getts in
skall begrinsningsférfarandet avslutas (regel 63e.2). Om det 1 ett
sddant fall ir upphivande som patenthavaren har begirt férutsitts
provningen ske utan dréjsmail. Ett beslut av EPO om begrinsning
eller upphivande skall gilla for det europeiska patentet i alla linder
dir det dr — eller tidigare varit - giltigt (artikel 105b.3). P4 samma
sitt som ett beslut i anledning av invindning eller éverklagande har
tillbakaverkande effekt, innebir ett beslut i begrinsningférfarande
att patentet skall anses aldrig ha haft nigon verkan sisom ur-
sprungligen meddelat (artikel 68). Med andra ord suspenderas
patentets tidigare skyddsomfing ab initio eller ex tunc, dvs. frén
dagen for patentansdkan (inte som 1 bl.a. Norge och Danmark
endast frin dagen for kungdrande av begrinsningsbeslutet, ex nunc).

Det forhillandet att ett begrinsningsbeslut av EPO har verkan i
de konventionsstater dir patentet blivit giltigt utesluter inte att
patentet kan bli féreml ocksd fér nationell rittskipning. Skulle det
vara sd att parallella férfaranden dger rum hos EPO och vid en
nationell patentmyndighet eller domstol, kan den nationella pro-
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cessen avslutas eller fortgd beroende pd vad som ir féreskrivet 1 den
konventionsstatens lag. (Ett pigdende nationellt férfarande lir
dock inte kunna férdrdja handliggningen av en begrinsningsbegiran
hos EPO). Har patentet redan begrinsats i en konventionsstat kan
begrinsningen utstrickas till andra linder via en begiran hos EPO.
Och ingenting hindrar att ett patent som en ging varit féremal for
begrinsning av EPO begrinsas ytterligare i en eller flera kon-
ventionsstater.

Eftersom det ir patentinnehavaren som ir behérig att begira
patentbegrinsning hos EPO Kkrivs, nir patentet har olika dgare 1
olika linder, att den eller de som gér begiran kan styrka samtycke
frin samtliga 6vriga innehavare. Om det 1 sddana fall inte ges in
fullmakt, skall EPO avvisa begiran (regel 63d.2 ¢ och regel 63f).
Som f6ljd av att patentbegrinsningen har tillbakaverkande effekt
krivs fullmakt ocksd frin innehavare i férdragsstater dir patentet
redan upphért att gilla. (Ndgot krav pd samtycke frdn exempelvis
panthavare och licenstagare uppstills diremot inte.)

EPO ir bundet av den begrinsning som patenthavaren angivit 1
sin begiran (jfr regel 63d.2 d). Begrinsningen skall som nimnts ske
genom indring av patentkraven. Patenthavaren fir dock limna in
dven 4ndrade beskrivningar och r1tn1ngar (regel 63d.2 d). Vid sin
provning skall EPO inte gora nigon materiell préovning av det
begrinsade patentets patenterbarhet utan endast préva om den
begirda indringen faktiskt innebir en begrinsning av de ur-
sprungliga eller tidigare indrade (jfr regel 63b och regel 63g.2)
patentkraven. Av detta foljer att en begiran, som endast syftar till
att fortydliga patentkraven utan att dessa samtidigt begrinsas, inte
kan bifallas. Ndgon hinsyn exempelvis till nyhetshinder for det
begrinsade patentet kan inte tas, eftersom EPO inte skall gora
nigon materiell prévning av det begrinsade patentets patenter-
barhet. Diremot skall EPO avsld begiran om villkoren 1 artikel 84
(vildefinierade samt klara och koncisa patentkrav) eller
artikel 123.2 och 123.3 (férbud mot tilligg av sidant som gir
utdver sakinnehdllet 1 den ursprungliga ansékan respektive mot
indring som innebir utvidgning av skyddsomfinget) inte ir upp-
fyllda (regel 63g.2).

Nir EPO:s provningsavdelning har funnit att beslut om be-
gréinsning kan meddelas skall patenthavaren féreliggas att ge in
oversittningar av de dndrade patentkraven till de tvd EPO-hand-
liggningssprdk som inte anvints i forfarandet (regel 63g.3). I
artikel 65.1 har tilligg gjorts som ger konventionsstaterna ritt att
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foreskriva krav pd oversittning av den indrade patentskriften till
nationellt sprik. Enligt artikel 138.3 garanteras en patenthavare
ritten att i en process om ogiltighet av ett europeiskt patent indra
patentkraven med stdd av uppgifter himtade frin patentbeskriv-
ningen.

3.4.4 Tidigare utredningar och forslag

Frigan om administrativ patentbegrinsning i svensk lagstiftning
har 6vervigts vid olika tillfillen. En 6versikt limnas 1 avsnitt 13.2 1
Patentprocessutredningens betinkande Patentprocessen m.m.
(SOU 2001:33).

Som ovan nimnts har bdde Danmark och Norge infért begrins-
ningsinstitut under 1990-talet. I Sverige limnade PRV 1 december
1997 ett forslag till Justitiedepartementet om begrinsning av patent
1 administrativ ordning. Férslaget, som 1 allt visentligt byggde pa
den norska lagstiftningen, limnades av regeringen 6ver till 1999 &rs
patentprocessutredning for vidare 6verviganden.

Patentprocessutredningen utgick frin att Sverige skulle ratificera
den reviderade texten till EPC (EPC 2000) och dirmed bli bundet
av ett begrinsningssystem hos EPO av europeiska patent med
rittsverkan i bl.a. Sverige. Av sdvil principiella som praktiska skil
ansigs det nirmast oundvikligt att inféra en motsvarande begrins-
ningsmdjlighet i friga om nationella patent meddelade av PRV.
Samtidigt anférdes, med en hinvisning till artikel 2 EPC 1 férening
med 81 § PL, att en innehavare av ett europeiskt patent som giller 1
Sverige méste f4 ritt att anvinda ocksd det nationella begrinsnings-
forfarandet. Bida systemen skulle siledes med Patentprocess-
utredningens forslag std 6ppna fér en svensk innehavare av ett 1
Sverige gillande europeiskt patent.

Patentprocessutredningens val av lsningar stimmer 1 allt
visentligt 6verens med det europeiska begrinsningsférfarandet.
Siledes menade utredningen att ett begrinsningsbeslut borde, lik-
som enligt EPC 2000, ges verkan retroaktivt frén ansékningsdagen,
dvs. ex tunc. Mojligheten till omformulering av patentkrav genom
patentbegrinsning i administrativ ordning kunde emellertid leda till
att tredje man mottes av nya patentkrav som i samband med
begrinsningsforfarandet preciserats med hjilp av uppgifter himtade
frdn patentbeskrivningen. Detta kunde, pdpekade utredningen, leda
till att tredje man fick svirt att foérutse exakt vilken inriktning
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patentet kunde komma att f8 1 samband med ett begrinsnings-
forfarande, vilket kunde bli sirskilt uttalat i friga om patent pd
kemiska produkter och férfaranden dir det i beskrivningen ofta
anges ett stort antal utforingsformer. Patentprocessutredningen
ifrdgasatte om det var skiligt att tredje man vid intring i det
begrinsade patentet ovillkorligen skulle drabbas av skadestdnds-
pafoljd for tiden innan patentkraven omformulerades. I dessa fall,
ansig utredningen, borde det finnas ett utrymme fér att ogilla ett
yrkande om skadestind eller i vart fall jimka skadestindet sdvitt
avser tiden innan patentbegrinsningen gjordes. Utredningen menade
att bestimmelsen i 58 § andra stycket PL gav ett erforderligt st6d
for en sidan tillimpning.

Patentprocessutredningen foreslog vidare att ett pdgldende
invindningsférfarande hos PRV eller mdl om ogiltighet borde
utesluta en patentbegrinsning, pd motsvarande sitt som giller hos
EPO. Diremot fanns det enligt utredningen i och for sig inget
hinder mot att begira en patentbegrinsning redan under
invindningsfristen. Som en f6ljd hirav foreslog utredningen att de
nuvarande bestimmelserna om patenthavarens ritt wll ”sjilv-
invindning” utmonstrades.

Som en foljd av forslagen om patentbegrinsning i administrativ
ordning ansig Patentprocessutredningen att det var nodvindigt
med forindringar betriffande patenthavares ritt till omformulering
av patentkrav i samband med mal om partiell ogiltighet. Ocksd
detta g 1 linje med de indringar som wvidtagits 1 EPC (se
artikel 138 EPC 2000). Den indring som utredningen foreslog i
52 § PL innebir att en patenthavare uttryckligen garanteras ritt att
1 en process om ogiltighet av ett patent — europeiskt eller nationellt
beviljat — dndra patentkraven med stdd av uppgifter himtade frin
patentbeskrivningen.

Patentprocessutredningens  overviganden och férslag om
indringar i patentlagen framgir av bilaga 5 till detta betinkande.

105



Ratificering av EPC 2000 SOU 2003:66

3.4.5 Overviaganden och forslag

3.4.5.1 Anpassning av svenskt begrinsningsférfarande till
EPC 2000

Utredningens forslag: Ett patentbegrinsningsforfarande som i
huvudsak motsvarar det som 1999 &rs patentprocessutredning
foreslagit i betinkandet Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33) bor
inféras 1 patentlagen. Dock bor finnas méjlighet for patenthavaren
att, inom ramen for det foreslagna forfarandet, hos PRV begira att
ett patent helt upphivs med retroaktiv verkan frdn anséknings-
dagen (ex tunc).

En patenthavare bor, genom en dndring av 52 § PL, ges mojlighet
att 1 en process om ogiltighet av ett europeiskt eller nationellt
beviljat patent, indra patentkraven med st6d av uppgifter himtade
frén patentbeskrivningen.

En patenthavare bér vara skyldig att i mal om patentintring eller
patents ogiltighet underritta domstolen om att ett begrinsnings-
forfarande pagér, hos PRV eller EPO.

Mojligheten till sjilvinvindning bér, 1 likhet med vad Patent-
processutredningen foreslagit, tas bort genom en dndring av 24 §
PL.

Avstdende frin patent enligt 54 § PL bor endast kunna avse
patentet 1 dess helhet.

Frdgor om modifiering av Patentprocessutredningens forslag om
patentbegrinsning

I vdra direktiv har erinrats om att frdgan om begrinsning av patent i
administrativ ordning 1 allt visentligt redan tagits om hand genom
Patentprocessutredningens férslag men att senare Dbeslutade
indringar 1 tillimpningsféreskrifterna till EPC 2000 skulle kunna
foranleda smirre anpassningar i det forslaget.

Den ordning foér patentbegrinsning som Patentprocess-
utredningen foéreslagit bygger i allt visentligt pA de motsvarande
bestimmelserna 1 EPC 2000. Bida systemen innebir att det endast
ir patenthavaren som kan anséka om begrinsning. Ett beslut om
begrinsning foregds inte av en materiell provning och beslutet ges
verkan retroaktivt frin dagen for patentansdkan (ex tunc). Vidare
giller att ett pdgdende invindningsforfarande hos PRV respektive
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EPO utgor hinder mot att hos samma beslutsorgan gora en begiran
om patentbegrinsning.

De dndringar som nu slutgiltigt gjorts i tillimpningsforeskrifter-
na till EPC 2000 har inte medfért nigra indrade forutsittningar i
forhdllande till dem som foreldg di Patentprocessutredningen
arbetade fram sitt forslag om patentbegrinsning. Vi tar nedan upp
frigan om ett tilligg som innebir att begrinsningsinstitutet skall
kunna utnyttjas for en begiran om fullstindigt upphivande av ett
patent. Vi har i 6vrigt inte funnit anledning att foresld annat in
marginella justeringar av det tidigare férslaget. Dessa modifieringar
ir delvis foranledda av senare dndringar 1 nationell lagstiftning.

Patentprocessutredningen har 1 sitt forslag till 40 a § PL angivit
att en begiran om patentbegrinsning skall ske skriftligen. Detta
krav bér, 1 linje med de férindringar som gjorts 1 8 § forsta stycket
PL utménstras ur lagtexten (jfr prop. 2000/01:13 s. 36 f.). Det bor
vara tillrickligt att féreskrifter med formkrav {6r en begrinsnings-
begiran tas in 1 patentkungérelsen.

Enligt Patentprocessutredningens férslag till ny 40 d § PL skall
en patenthavare vara skyldig att i mil om patentintring eller
ogiltighet limna uppgift till domstolen om att en begiran om
patentbegrinsning gjorts hos PRV. Vi anser det rimligt att denna
upplysningsskyldighet, som f6r ¢vrigt ir osanktionerad, skall gilla
ocksd for det fall patentbegrinsning begirts hos EPO. For den
skull bor en smirre indring goras i texten till 40 d §.

Sérskilt om upphivande av patent i administrativ ordning

De nya bestimmelserna i artiklarna 105a-105¢ EPC 2000 innebir
att innehavare av europeiska patent fir tillgdng till ett férfarande
for begrinsning av patent genom beslut av EPO. Men det ir inte
bara en modifiering av skyddsomfinget som kan bli resultatet av en
sddan administrativ behandling. Patenthavaren kan iven begira
fullstindigt upphivande (“revocation”) av patentet. EPO:s beslut
att upphiva patentet fir, liksom ett beslut om begrinsning 1i
egentlig mening, rittsverkan ex tunc.

Patentprocessutredningen synes inte nirmare ha diskuterat om
en motsvarande mojlighet till upphivande av patentet skall erbjudas
inom ramen fér det begrinsningsférfarande som foreslagits for
svensk ritt. Ordalydelsen av 40 a § PL kan inte tolkas p4 annat sitt
in att endast begrinsning kan komma i frga. De hinvisningar som
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1 betinkandet gjorts till bestimmelsen i1 54 § PL ger vid handen att
Patentprocessutredningen ansett det tillrickligt att patenthavaren kan,
helt eller delvis, avstd frn patentet med stdd av det lagrummet.

Nir Patentférdragsutredningen nu diskuterat innebérden av
artiklarna 105a-105¢ EPC har frgan vickts om det ind3 inte kunde
finnas skil att fullstindigt avspegla EPC-férfarandet i svensk ritt, sd
att dven en begiran om upphivande kunde géras med stéd av 40 a §
PL. Det skulle d& inte enbart vara friga om att dstadkomma lag-
teknisk dverensstimmelse. Likformiga regler skulle frimst motiveras
av att ett beslut enligt 54 § om patents upphérande har andra
rittsverkningar dn vad ett beslut om upphivande 1 anledning av en
begiran enligt 40 a § PL skulle f3.

I det fall PRV med stéd av 54 § PL forklarar ett patent upphort
har beslutet verkan endast fér framtiden, dvs. ex nunc. Detsamma
giller for ovrigt 1 de fall ett patent forfaller som foljd av att
patenthavaren underldter att betala drsavgifter. Givet ir att det 1 det
senare fallet aldrig kan bli friga om ndgon retroaktiv effekt. Inte
heller 1 den situationen att patenthavaren aktivt férklarat sig avstd
frin patentet bor avstiendet obligatoriskt ges verkan ex tunc.
Patenthavaren kan ha olika skil foér att ge upp ett i och for sig
hallfast patent. Skulle han 16pa risken att alltid tvingas avstd frin att
hivda sin ritt f6r tiden innan patentet upphért, kunde det komma
att leda ull att &tskilliga patent uppritthélls av rena forsiktig-
hetshinsyn. Det kan inte ligga i det allminnas intresse att patent
hills vid liv efter det att de blivit kommersiellt onyttiga for
innehavaren. Redan av detta skil bor det under alla forhillanden
finnas kvar en mojlighet att med stéd av 54 § PL avstd frin ett
patent med verkan ex nunc.

Men det kan inte uteslutas att patenthavaren i vissa fall har ett
befogat onskemdl om att f3 ett patent upphivt med retroaktiv
verkan. Det gir t.ex. att tinka sig affirsuppgérelser som villkoras
av att en parts dtagande bekriftas genom myndighetsbeslut om att
patentskyddet aldrig skall anses ha forelegat. Ett sddant myndighets-
beslut undanrojer bla. eventuella licenstagares mojlighet att
utnyttja sin ritt att féra talan om intring under avtalstiden.

Enligt nu gillande lag har en patenthavare i Sverige samma ritt
som tredje man att inom nio minader frin patentets meddelande
framstilla invindning mot det egna patentet (jfr prop. 1993/94:22
s.55). Sitillvida har patenthavaren allts8 mojlighet att begira
patentets upphérande med verkan frin ansékningsdagen. Patent-
processutredningen har i sitt betinkande foreslagit att patent-
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havarens méjlighet till ”sjilvinvindning” tas bort. Forslaget, som
vi ansluter oss till, dr i linje med den praxis som etablerats for
invindningsférfarandet 1 EPO. Nir det emellertid nu 1 EPC 2000
erbjuds méjlighet f6r patenthavaren att begira patentet upphivt
med stdd av bestimmelserna 1 artiklarna 105a-105¢ EPC 2000,
uppstdr dter risk for asymmetri mellan EPC och den svenska patent-
lagen. Intresset av likformiga férfaranden talar, enligt utredningens
uppfattning, ytterligare fér att patenthavaren dven nationellt skall
ha ritt att begira patentets upphivande med verkan frin patentets
ans6kningsdag. Denna mojlighet bor finnas som ett alternativ till
patenthavarens ritt att avstd frin patentet med verkan fér fram-
tiden endast. Det fir ankomma pd patenthavaren att i sin begiran
tydligt ange om hans begiran avser ett avstdende enligt 54 § PL
eller om han 6nskar fi patentet upphivt enligt de nu féreslagna
patentbegrinsningsreglerna.

En sirskild friga som ror tillimpningen av 54 § PL har upp-
kommit under vira 6verviganden. Paragrafens férsta stycke har
foljande lydelse: ”Avstir patenthavaren skriftligen hos patent-
myndigheten frin patentet, skall myndigheten forklara patentet
upphort”. Ordalydelsen skulle kunna férstds si att det endast ir
patentet i dess helhet som kan bli fé6remdl fér avstiende. I svensk
ritt har emellertid ansetts att ett avstiende fir gilla ocksd bara en
del av patentet. Uppfattningen grundas pd ett uttalande 1 de sam-
nordiska forarbetena (NU 1963:6 s. 325), dir det anges att
bestimmelsen ppnar méjlighet for delvis avstiende, pd sd sitt att
ett eller flera patentkrav uppges (jfr iven PLKom s. 272 f.). I de
nordiska verliggningar som vi nu deltagit i har det framkommit
att ndgon mojlighet till delvis avstdende inte ges 1 vare sig Danmark
eller Finland. T Danmark har man ocksd fér avsikt att foresld
indring i 54 § sd att det explicit framgar att endast hela patentet kan
bli foremal for avstiende. Ett tungt vigande skil for att inskrinka
tillimpningsomridet for 54 § har 1 Danmark varit att en
begrinsning av patentet rimligen bor ske 1 det sirskilda férfarande
som anvisats. En forklaring om avstiende enligt 54 § forutsitter
ingen materiell prévning av patentmyndigheten och det skulle
dirfor kunna tinkas forekomma att en patenthavare genom att
avstd frin vissa patentkrav kan modifiera skyddsomfinget pd ett
sitt som inte skulle ha ansetts ge ndgon reell begrinsningseffekt,
om frigan bedémts inom ramen for det sirskilda begrinsnings-
forfarandet. I det dnnu inte firdigbehandlade forslaget till EG-
férordning om gemenskapspatent (ridsdokument 8513/03, PI 35)
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finns bestimmelser om sdvil patentbegrinsning (artikel 29a) som
avstiende frin patent (artikel 26). I artikel 26.1 anges att gemen-
skapspatentet fir avstis endast i dess helhet. Intresset av nordisk
och vidare europeisk rittslikhet talar fér att en motsvarande
inskrinkning av tillimpningsomridet f6r 54 § PL bor goéras. Vi
foresldr diarfor att det 1 paragrafen uttryckligen anges att ett
avstiende skall leda till att patentet forklaras upphort i1 dess helhet.

P& motsvarande sitt som foreslds gilla vid begrinsning av patent
bér en begiran om upphivande av patent enligt 40 a § PL avvisas i
de fall det pagir ett invindningsforfarande eller en talan om
ogiltighet i domstol. Har emellertid en begiran om upphivande av
patent foregdtt en invindning eller talan om ogiltighet, bor frigan
om upphivande provas forst.

Det som nu sagts foranleder vissa dndringar 1 Patentprocess-
utredningens forslag till 40 a-e §§ PL.

Frdgor om skydd for tredje man vid patentbegrinsning

Patentprocessutredningen diskuterade huruvida ett svenskt patent-
begrinsningsinstitut kunde motivera nya lagbestimmelser 1 ritts-
sikerhetens intresse (jfr avsnitt 13.4.4 i betinkandet samt experten
Orjan Grundéns sirskilda yttrande). Frimst behandlades frigan
om tredje man kunde anses ha behov av sirskilt skydd 1 det fall ett
beslut om patentbegrinsning resulterade i en omformulering av
patentkrav som inte si litt hade kunnat férutses. Det ifrdgasattes
om det 1 sddana fall var skiligt att tredje man skulle drabbas av
skadestdndspafoljd for tiden innan patentkraven omformulerades.
Detta framstod for utredningen som stotande, i vart fall om en
patenthavare trots l&ng tids vetskap om patenthindrande teknik
vintat med att begira begrinsning tills en intringstalan vickts. I
sddana fall borde det enligt utredningen finnas ett utrymme for att
ogilla ett skadestindsyrkande eller i vart fall jimka skadestindet
sdvitt avsdg tiden innan patentbegrinsningen gjordes. Utredningens
overviganden mynnade ut 1 beddmningen att bestimmelsen 1 58 §
andra stycket PL borde ge tillrickligt stod for en sddan tillimpning.
Det framholls ocksd som visentligt att rittstillimpningen skapade
ett klart incitament fér patenthavarna att inte avsiktligt eller
onddigtvis dréja med att begira begrinsning av patent 1 den méin de
har anledning att befara att patenten inte ir fullt giltiga i ur-
sprungligt skick.
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Vi har i Patentférdragsutredningen ocksd uppmirksammat ritts-
sikerhetsaspekterna. Vir beddémning har blivit att det inte i
tillimpningsféreskrifterna till EPC 2000 finns nigot som i och fér
sig foranleder andra &verviganden in dem Patentprocessutred-
ningen redovisat. Nigra skil 1 6vrigt for att gd ifrdn Patentprocess-
utredningens stillningstaganden 1 frdga om skydd for tredjemans-
intressen har vi inte funnit.

Nir Patentprocessutredningen lade fram sina férslag var det
fortfarande ovisst om EPC:s nya bestimmelser om patent-
begrinsning skulle kunna tillimpas pd alla meddelade europeiska
patent eller om de endast skulle gilla betriffande patent som
meddelats efter ikrafttridandet av EPC 2000. De 6vergdngs-
bestimmelser som framgick av revisionsakten innehdll en generell
regel enligt vilken den reviderade versionen av EPC inte skulle
tillimpas pd EPC-patent som beviljats fore ikrafttridandet. Det
dverlimnades dock &t foérvaltningsridet att anta bestimmelser om
avvikelser frdn denna huvudregel.

Patentprocessutredningen ansdg for sin del att de foreslagna
svenska bestimmelserna om patentbegrinsning skulle vara
tillimpliga ocksd pd patent som beviljats fore ikrafttridandet av den
nya lagstiftningen och att bide svenska patent och europeiska
patent som erhdllit rittsverkan 1 Sverige skulle omfattas. En annan
ordning skulle, menade Patentprocessutredningen, avsevirt for-
dréja eller minska det praktiska virdet av reformen. Av ritts-
sikerhetsskil ansdg emellertid Patentprocessutredningen att det var
befogat med en 6vergdngsbestimmelse till skydd for tredje man
som — med utgdngspunkt frin den tidigare gillande ordningen —
fore ikrafttridandet i god tro paborjat ett sidant utnyttjande av
uppfinningen som formellt innebar intrdng i det med tillimpning
av de nya bestimmelserna begrinsade patentet till f6ljd av att det i
de indrade patentkraven inférts nya bestimmelser himtade frin
beskrivningen. Ett sddant utnyttjande borde, menade Patent-
processutredningen, rimligen f3 fortsittas utan hinder av patentet.

I juni 2001 beslutade Europeiska patentorganisationens forvalt-
ningsrad att bl.a. bestimmelserna om administrativ begrinsning av
europeiska patent skall tillimpas dven pd patent som meddelats
respektive ansokts om fore ikrafttridandet av EPC 2000.

Det finns siledes, enligt vir mening, allt skil att hilla fast vid
Patentprocessutredningens forslag ocksi i friga om vilka patent
som de nya begrinsningsbestimmelserna skall tillimpas pd. Det
bér dock 1 6vergdngsbestimmelserna inféras en regel till skydd for
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tredje man av de skil och med den utformning som féreslagits av
Patentprocessutredningen. En s3dan ordning kan inte anses
oférenlig med EPC 2000.

3.4.5.2 Verkan av patentbegrinsning i EPO {or svensk
jurisdiktion

Utredningens forslag: I 11 kap. patentlagen tas in bestimmelser
om att ett beslut av. EPO om begrinsning eller upphivande av
patent fir rittsverkan i Sverige.

Om ett begrinsningsférfarande dr anhingigt bide hos PRV och
EPO, skall det nationella begrinsningsforfarandet vila i avvaktan pd
beslut fran EPO.

EPC 2000 ger behérighet for EPO att pd begiran av patenthavaren
begrinsa eller upphiva ett europeiskt patent. En sidan begiran
skall kunna goras nir som helst, utom di invindningsforfarande
pagar 1 EPO, och beslutet far verkan 1 alla de konventionsstater dir
patentet ir eller har varit gillande.

EPC ir uppbyggt pd principen att EPO suverint prévar en
ansokan om europeiskt patent, medan nationell jurisdiktion tar
over nir patentet vil meddelats och validerats i respektive kon-
ventionsstat. Av 81 och 82 §§ PL framgir att det europeiska
patentet di har samma rittsverkan som ett patent meddelat 1
Sverige.

I ndgra avseenden har EPO dock behérighet dven ”post grant”,
dvs. 1 tiden efter patentets meddelande. Det giller i friga om ritten
att prova invindningar som framstillts enligt artikel 99. Dirutover
giller att det ir EPO:s besvirskammare som provar 6verklaganden
av beslut 1 anséknings- och invindningsirenden. Denna prévnings-
ritt kommer till uttryck i 85 § PL, dir det foreskrivits att ett beslut
av EPO om att helt eller delvis upphiva ett europeiskt patent skall
ha samma verkan som om patentet i Sverige forklarats ogiltigt 1
motsvarande mén. I 92 § PL finns bestimmelser som ger svensk
rittsverkan 4t beslut som EPO fattat i en specifik situation.
Nirmare bestimt avses det fall att EPO, sedan ett patent férklarats
ogiltigt, dterinsatt patenthavaren 1 tidigare rittigheter med st6d av
bestimmelserna i artikel 122 EPC om &terstillande av férsutten tid.

Nir EPO:s beslutsbehorighet “post grant” nu utvidgas tll att
omfatta ritten att begrinsa ett patent, s& uppkommer frigan om
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kompletteringar behdvs i de svenska lagbestimmelserna. Sévitt
giller verkan av ett beslut om upphivande enligt artiklarna 105a-
105¢ EPC 2000 fir den nuvarande lydelsen av 85 och 92 §§ anses
tillricklig. Vad ddremot giller EPO:s beslut om patentbegrinsning
anser vi att fortydligande tilligg behévs i de bdda lagrummen.

I 82 § PL stills krav pd att ett europeiskt patent skall dversittas
till svenska for att patentet skall 3 giltighet 1 Sverige. Bestim-
melsen, som faller tillbaka pd artikel 65 EPC, innebir att &ver-
sittning skall ges in till och publiceras av PRV ocksd i det fall EPO
efter invindning forklarat att ett en ging meddelat patent skall
uppritthdllas 1 indrad avfattning. Eftersom en begrinsning fir till
foljd att patentet uppritthills 1 indrad avfattning skulle det kunna
ifrdgasittas om inte 6versittningskravet 1 82 § PL ticker begrins-
ningsfallen. Vi anser det indd motiverat att dven hir foresld ett
fortydligande tilligg, detta inte minst mot bakgrund av att en sddan
komplettering gjorts 1 artikel 65.1 EPC 2000.

Vi har 1 utredningen 6vervigt om de foreslagna svenska begrins-
ningsbestimmelserna skall kunna tillimpas pd europeiska patent
eller om denna prévning bor vara forbehdllen EPO. Eftersom det
under alla forhdllanden ir méojligt for patenthavaren att fi en
begrinsning till stdnd hos EPO kunde det synas éverflodigt att den
nationella vigen holls 6ppen. Méjligheten till parallell hantering
skulle kunna leda till omotiverade skillnader 1 skyddsomfang A
andra sidan skulle en inskrinkning av PRV:s prévningsritt innebira
ett avsteg frin grundprincipen om likabehandling av europeiska
patent och nationella patent. Det kan for 6vrigt tinkas fall di
patenthavaren har ett legitimt intresse av att i ett visst land
dstadkomma en mer lingtgdende begrinsning idn vad EPO tidigare
beslutat om. Enligt vir mening finns det &vervigande skil for att
nationell begrinsning av europeiska patent skall kunna ske. Samma
bedémning har fér évrigt gjorts 1 Danmark.

Med en sddan 16sning foljer emellertid att irenden om begrins-
ning av ett patent samtidigt skulle kunna férekomma hos EPO och
PRV. Nigot storre praktiskt problem ir inte att vinta, eftersom
endast patenthavaren féreslds bli behorig att begira patentbegrins-
ning. Aven om ett europeiskt patent kan ha olika patenthavare i
olika linder krivs det for att EPO skall ta upp en begrinsnings-
begiran att samtliga innehavare, dvs. dven den svenska innehavaren,
stdr bakom begiran eller att ingivaren visar behdrighet att foretrida
dven Ovriga patenthavare. Trots att risken f6r dubbla férfaranden
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alltsd ir liten, finns det enligt vir uppfattning anledning att klargéra
hur de olika begrinsningsférfarandena skall férhilla sig till varandra.

Ett begrinsningsbeslut meddelat av EPO fir rittsverkan i
samtliga de linder dir patentet validerats, medan en begrinsning
meddelad av PRV fir verkan endast i Sverige. Ett nationellt be-
grinsningsférfarande bor, som en f6ljd av det nationella beslutets i
forhdllande till det europeiska begrinsningsbeslutets begrinsade
rittsverkan, forklaras vilande i de fall det samtidigt hos EPO finns
en begiran om begrinsning anhingiggjord, och detta oavsett vilket
av de bida forfarandena som anhingiggjorts forst.

En sirskild frdga dr hur ett begrinsningsbeslut som PRV
meddelat pdverkas av ett senare EPO-beslut om begrinsning av
samma patent. I vissa fall, 18t vara sillsynta, skulle det kunna
intriffa att den av EPO beslutade begrinsningen inte fullt ut
overensstimmer med den som redan beslutats nationellt. Féljande
situationer skulle kunna uppsta.

a) EPO:s begrinsningsbeslut dr mer lingtgiende in ett tidigare
meddelat nationellt begrinsningsbeslut.

b) EPO:s begrinsningsbeslut ir mindre l18ngtgdende in ett tidigare
meddelat nationellt begrinsningsbeslut.

c) EPO:s begrinsningsbeslut berér en helt annan del 4n det
nationella begrinsningsbeslutet.

I a)-fallet bor principen att det storre tar éver det mindre fa
genomslag, dvs. EPO:s begrinsningsbeslut tar ver det nationella.
Tva beslut som behandlar samma sak kan inte ha rittsverkan
samtidigt. Man bor dirfor bortse frin det nationella begrinsnings-
beslutet 1 detta fall.

I b)-fallet, dd EPO-beslutet ir mindre l8ngtgiende in ett tidigare
meddelat nationellt begrinsningsbeslut, kommer saken 1 ett annat
lige. Det kan inte anses rimligt att patentet 1 det land vari den
nationella begrinsningen igt rum och som efter den nationella
begrinsningen blivit mindre till sin omfattning dn vad det euro-
peiska begrinsningsbeslutet innebir, plotsligt dter skulle vickas till
liv igen till den del som de bida besluten skiljer sig &t. Ett sddant
resultat borde kunna avvisas redan pd formella grunder, eftersom
det de facto inte skulle bli frdga om ndgon begrinsning i Sverige.
En begrinsning kan med andra ord endast iga rum 1 de fall det
finns ett patent, som ir mojligt att begrinsa genom den begirda
begrinsningsdtgirden (jfr artikel 105b.3 EPC 2000). I det angivna
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fallet bor siledes det nationella begrinsningsbeslutet ha fortsatt
verkan nationellt, medan EPO:s begrinsningsbeslut fir verkan 1
dvriga konventionslinder dir patentet i friga inte varit féremal for
en mer ldngtgiende nationell begrinsning.

Det kan ocksd, i c)-fallet, intriffa att den nationella begrins-
ningen och den av EPO beslutade begrinsningen avser helt olika
delar av ett patent och sdledes mycket vil kan fungera vid sidan av
varandra. T detta fall gdr det knappast att finna nigot stoéd i1
konventionen for att inte bida besluten skulle {3 rittsverkan i det
land dir den nationella begrinsningen dgt rum.

Aterigen bor papekas att situationer som de nu nimnda kommer
att bli sillsynt férekommande. I vilken utstrickning begrinsnings-
instituten 6ver huvud taget kommer att tas 1 ansprik ir svirt att
forutse. Noteras kan att begrinsningstorfarandet 1 Danmark och
Norge utnyttjas i mycket ringa omfattning. I Norge har sedan
ikrafttridandet &r 1997 behandlats endast tio ansdkningar om
begrinsning. De problem med parallella prévningsordningar som
nu berérts behdver uppenbarligen inte dverdrivas.

3.5 Fragor om andra lagdndringar i anledning av EPC
2000

3.5.1 Patenterbarhetsundantag for vissa medicinska
forfaranden (artikel 53 ¢ EPC 2000)

Utredningens forslag: Bestimmelserna i 1 § PL om patenterbarhets-
undantag avseende forfaranden for viss kirurgisk och terapeputisk
behandling samt diagnostisering bér bringas 1 dverensstimmelse
med artikel 53 ¢ EPC 2000.

Genom bestimmelsen i 1 § tredje stycket, férsta meningen, PL har
frin det patenterbara omridet uteslutits férfaranden for kirurgisk
eller terapeutisk behandling eller fér diagnostisering som skall
utdvas pid minniskor eller djur. Bestimmelsens placering och
ordalydelse innebir att sidana forfaranden 6ver huvud taget inte
anses utgdra uppfinningar 1 patentlagens mening. Den bakom-
liggande fiktionen ir att férutsittningar fér industriell tillimplighet
saknas (se vidare PLKom s.53 f.). Forebild for undantags-
bestimmelsen har varit artikel 52.4 EPC 1973.

115



Ratificering av EPC 2000 SOU 2003:66

I EPC 2000 har emellertid indringar gjorts som speglar ett delvis
annorlunda synsitt. Innehéllet 1 artikel 52.4 har tagits bort och ett
motsvarande undantag har forts in 1 artikel 53 c. Konsekvensen har
blivit att de aktuella forfarandena inte lingre skall fingeras falla
utanfér uppfinningsbegreppet. Patent fir dock inte meddelas pd
uppfinningar av sidant slag.

Dessa indringar 1 EPC innebir siledes ingen férindring 1 friga
om mojligheten att fi patent. Den nya regeldispositionen har
motiverats bl.a. av intresset att dstadkomma full &verensstimmelse
mellan EPC och TRIPS-avtalet. Enligt artikel 27.1 TRIPS skall det
finnas mojlighet att f8 patent pd uppfinningar inom alla teknik-
omriden (all fields of technology), om undantag inte sirskilt
foreskrivits med stéd av punkt 2 eller 3 i samma artikel. T artikel
27.3 a TRIPS anges att terapeutiska och kirurgiska férfaranden for
behandling av minniskor och djur fir undantas frdn patenterbarhet.

Vi har 6vervigt om en indring, motsvarande den som gjorts 1
artikel 52 och 53 EPC, bor genomféras 1 PL. Vad som 1 sd fall
skulle behévas ir att det nuvarande undantaget i 1 § tredje stycket
PL flyttas till paragrafens fjirde stycke, dir listan éver uppfinningar
som inte dr patenterbara siledes kompletteras med férfaranden av
aktuellt slag. I de nordiska éverliggningarna har preliminirt fram-
kommit att EPC-indringen anses rimlig. Vi har dirfor valt att
inkludera ett sddant f6rslag i betinkandet.

Vi dr inférstddda med att férslag om ytterligare dndringar av 1 §
PL kan komma att limnas i den proposition om genomférande av
direktivet (94/44/EG) om rittsligt skydd for biotekniska upp-

finningar som férvintas under &r 2003.

3.5.2 Patenterbarhet vid nya medicinska indikationer (artikel
54.4-5 EPC 2000)

Utredningens forslag: For anpassning av svensk ritt till artikel
54.5 EPC 2000 utgdr den nuvarande bestimmelsen i 2 § fjirde
stycket PL om begrinsning av utrymmet {or patent pd redan kinda
imnen eller blandningar.

I avsnitt 3.5.1 har vi uppehillit oss vid det undantag som giller i
friga om patent pd forfaranden for terapeutisk och kirurgisk
behandling samt diagnostisering som skall utévas pd minniskor
och djur. Undantaget for patent pd sddana forfaranden ir 1 grunden
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motiverat av etiska och sociala hinsyn. I ménga linders ritt-
sordningar rider iven ett direkt férbud for patent pa alster avsedda
fér anvindning vid medicinska forfaranden. Ocks3 i Sverige gillde
dvergdngsvis ett sidant férbud mot produktpatent for likemedel.
Forbudet utmonstrades d3 PL genom 1978 &rs lagstiftning dndrades
for anpassning till EPC. Av artikel 52.4 EPC 1973 framgick att
forfaranden for viss medicinsk behandling var uteslutna frin
patenterbarhet, men att patent vil kunde meddelas pd alster,
sirskilt amnen och blandningar, avsedda f6r anvindning vid sidana
forfaranden. Som framgdtt av avsnitt 3.5.1 iterfinns en bestim-
melse med motsvarande innehdll i artikel 53 ¢ EPC 2000.

I artikel 54.5 EPC 1973 uppstilldes ett sirskilt nyhetshinder 1
friga om patent pd alster som nu ir 1 friga. Bestimmelsen innebar
att patent pd redan kinda imnen eller blandningar fick meddelas
endast om anvindningen av imnet eller blandningen vid nigot
forfarande for kirurgisk eller terapeutisk behandling eller for
diagnostisering utdvad pid minniskor och djur inte var kind
tidigare. Utformningen av bestimmelsen 1 artikel 54.5 EPC 1973
fick till foljd att den som uppfunnit en viss medicinsk anvindning
for ett kint dmne eller kind blandning kunde fi patent, men att
utrymmet for patent dirmed var ianspriktaget. Om det senare
skulle upptickas att dmnet eller blandningen hade verkan mot
nigon annan sjukdom skulle en sidan likemedelsanvindning inte
vara patenterbar. Annorlunda uttryckt skulle patent vid andra eller
senare medicinska indikationer vara uteslutet (jfr PLKom s. 85 f).

I det utredningsarbete som foregick 1978 &rs lagstiftning
anmirktes att om det dd gillande férbudet mot produktpatent pd
livs- eller likemedel upphivdes utan att det i PL inférdes en
begrinsning som svarade mot artikel 54.5 EPC, patent pd hyjilp-
medel f6r medicinsk behandling 1 Sverige skulle kunna meddelas i
storre utstrickning dn enligt konventionen. Inte bara i friga om
den férst uppfunna anvindningen utan iven i friga om andra
ddrefter uppfunna anvindningar skulle patent d& kunna meddelas.
Enligt Patentpolicykommittén torde det dock inte finnas nigon
anledning att 1 svensk ritt medge patent 1 friga om sddan
anvindning i1 andra fall in som medgavs 1 EPC. Kommittén
foreslog dirfér att det 1 PL skulle tas in en bestimmelse som
svarade mot artikel 54.5 (SOU 1976:24 s. 219 {.). I lagstiftnings-
irendet anslot sig regeringen till utredningens forslag (se prop.
1977/78:1 Del A, s. 178 och 326). Bestimmelsen &terfinns i 2 §
fjirde stycket PL.
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Den rittspraxis som senare utvecklats av EPO:s Stora besvirs-
kammare har gdtt 1 riktning mot en extensiv tillimpning av artikel
54.5 EPC. Vigledande avgoranden fir ses som ett uttryck for att
det uppstillda hindret mot patent vid andra och efterféljande
medicinska indikationer ansetts omotiverat inskrinkande. I sitt
avgorande G 5/83 uttalade Stora besvirskammaren att det rittsliga
syftet med artikel 54.4 visserligen varit att undvika hinder for icke-
kommersiell och icke-industriell verksamhet inom human- och
veterinirmedicin. Emellertid fann kammaren att undantaget inte
borde f3 ges en tillimpning som gick utdver det avsedda syftet.
Eftersom det inte kunde antas ha varit lagstiftarnas mening att
utesluta vidare medicinska indikationer frdn patentskydd, annat in i
form av patentkrav riktade pd dmnets eller blandningens medicinska
anvindning, fann Stora besvirskammaren att nya medicinska
indikationer kunde skyddas genom patentkrav inriktade pi
“anvindning av ett dmne eller en blandning fér beredning/framstdill-
ning (for the manufacture) av ett likemedel fér en viss ny
terapeutisk tillimpning”. P4 detta sitt fann Stora besvirskammaren
det mojligt att hirleda nyheten enbart frin den nya terapeutiska
tillimpningen av ett redan kint likemedel. T sina 6verviganden
hinvisade Stora besvirskammaren till schweizisk praxis 1 vilken
detta slags patentkrav godtagits ("Swiss-type claims”). I Sverige har
Patentbesvirsritten och Regeringsritten f6ljt samma linje som
Stora besvirskammaren. Det kan emellertid konstateras att
domstolar 1 andra linder gjort annorlunda bedémningar. 1
Storbritannien har den schweiziska utformningen av patentkrav
direkt ifrdgasatts.

Till undvikande av fortsatt rittsosikerhet féreslogs infér
diplomatkonferensen om EPC 2000 ett tilligg till artikel 54, s§ att
det entydigt skulle framgd att anvindning fér andra och senare
medicinska indikationer skulle kunna bli féremdl for patent. En
timligen omfattande diskussion ledde till att punkt 4 (som 1 EPC
2000 &terfinns som punkt 3) kompletteras med en ny punkt 4. De
bida bestimmelserna har féljande lydelse.

Artikel 54

4. Punkterna 2 och 3 utesluter inte patenterbarhet fér ndgot imne eller
nigon blandning, som omfattas av kind teknik, fér anvindning i ett
forfarande som avses 1 artikel 53 c, forutsatt att dess anvindning for
nigot sddant forfarande inte utgdr del av teknikens stindpunkt.
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5. Punkterna 2 och 3 utesluter inte heller patenterbarhet fér nigot
imne eller nigon blandning, som avses i punkt 4, fo6r en specifik
anvindning 1 ett forfarande som avses 1 artikel 53 ¢, férutsatt att denna
anvindning inte utgdr del av teknikens stindpunkt.

Det har nyss konstaterats att bestimmelsen 1 2 § fjirde stycket PL
inférdes enbart foér att dstadkomma overensstimmelse mellan
svensk ritt och artikel 54.4 EPC 1973. Den indring av artikeln som
nu gjorts innebir att den svenske lagstiftarens skil f6r en sidan
begrinsande foreskrift fallit bort. Det finns skil att vilkomna det
synsitt som kommer till uttryck i artikel 54.4 och 54.5 EPC 2000.
Vi har 6vervigt om bestimmelsen 1 PL nu bor indras si att
ordalydelsen &ter nir full 6verensstimmelse med artikeltexten. Vi
har dock, mot bakgrund av de uttalanden som gjordes i samband
med 1978 4rs lagstiftning, stannat for att foresl att fjirde stycket
av 2 § PL helt utgdr. Det innebir sdlunda att det dven i friga om
senare upptickta medicinska anvindningar av ifrdgavarande imne
eller blandning blir méjligt att meddela ett anvindningsbundet
produktpatent, under férutsittning att den senare anvindningen
uppfyller kraven pd nyhet och uppfinningshéjd 1 férhédllande till
imnets eller blandningens tidigare kinda medicinska anvindning.

3.5.3 Patentskyddets omfattning (artikel 69 EPC 2000 med
tillhorande tolkningsprotokoll)

I 39 § PL anges att patentskyddets omfattning bestims av patent-
kraven och att det for férstielse av patentkraven far himtas ledning
frdn beskrivningen.

En motsvarande bestimmelse finns 1 artikel 69 EPC. Till artikeln
finns ett sdrskilt tolkningsprotokoll. Av artikel 164.1 EPC f6ljer att
detta protokoll utgor en integrerad del av konventionen.

Protokollet om tolkning av artikel 69 har genom indringarna i
EPC 2000 fitt ett utvidgat innehdll. I en ny artikel 2 anges att det
vid bestimmande av skyddsomfinget for ett europeiskt patent skall
tas vederborlig hinsyn till faktorer (any element) som vid tiden fér
pastdtt intring ir ekvivalenta med vad som angetts 1 patentkraven.

I de nordiska overliggningarna har frigan vickts om den nya
lydelsen av tolkningsprotokollet bér komma till uttryck 1 nationell
lag. Det har nitts enighet om att nigot sddant behov inte finns. Av
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fordragsstaternas &taganden om fordragskonform tillimpning
foljer att de nya tolkningsanvisningarna under alla férhillanden fir
beaktas 1 mal och drenden dir frigor om skyddsomfinget for ett
patent kommer upp.
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4 Ratificering av London-
dverenskommelsen

4.1 Inledning

Vid de 6verviganden som féregick Sveriges tilltride till den
Europeiska patentkonventionen (EPC) tilldrog sig sprikfrigan
sirskilt intresse. EPO:s handliggningssprdk 4r som nimnts
engelska, tyska och franska. P4 nordiskt initiativ intogs emellertid i
EPC bestimmelser som ger mojlighet f6r en fordragsslutande stat,
som har annat officiellt sprik in nigot av dessa tre handliggnings-
sprik, att foreskriva skyldighet fér patenthavare att ge in 6ver-
sittning av vissa handlingar som villkor fér att ett europeiskt
patent skall {3 rittsverkan i den staten (jfr artikel 65 EPC).

Flertalet konventionsstater, diribland Sverige, har valt att ut-
nyttja denna mojlighet att kriva 6versittning som villkor fér s.k.
nationell validering. I férarbetena till 1978 &rs lagstiftning uttalades
att det méste vara ett visentligt intresse for svenskt niringsliv och
svenska uppfinnare att i friga om varje patent som giller for
Sverige den text som ligger till grund for patentet finns tillinglig pd
svenska (prop. 1977/78:1 Del A s. 302).

Sdledes har i 82 § PL foreskrivits att ett europeiskt patent har
verkan hir i riket endast om sdkanden inom tid som regeringen
bestimmer till patentmyndigheten ingivit 6versittning till svenska
av den text med vilken patentet enligt underrittelse till sékanden
frin det europeiska patentverket ir avsett att meddelas och han
inom samma tid erlagt faststilld avgift for tryckning av &ver-
sittningen. Om EPO beslutar att ett europeiskt patent skall
uppritthillas 1 dndrad avfattning, giller 6versittningskravet den
indrade texten. Den text som skall éversittas dr den som EPO fore
patentmeddelandet delgett sokanden fér godkinnande. Over-
sittningen och publiceringsavgiften skall ha kommit in till PRV
senast tre manader efter den dag d8 EPO kungjort sitt beslut att
bifalla patentansékningen eller att uppritthdlla patentet i1 indrad
avfattning. Detta framgdr av 60 § patentkungorelsen dir det dven
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foreskrivs krav pd visst innehdll 1 de handlingar som limnas in till
PRV, bl.a. sdvitt avser patentansdkningens nummer, uppfinningens
benimning samt sékandens namn och adress. Iakttas inte dessa
formaliakrav anses 6versittningen som sidan som icke ingiven. En
underldtenhet att ge in §versittning och att betala publicerings-
avgiften inom foreskriven frist medfor att det europeiska patentet
inte anses ha meddelats sdvitt avser Sverige. Enligt 72 § PL kan
emellertid under vissa forutsittningar en patentsékande, som inte
har iakttagit den frist som foreskrivs i 82 § PL (och 60 § patent-
kungorelsen) men som har iakttagit all omsorg som har betingats
av omstindigheterna, fi foreta dtgirden efter fristens utgdng med
verkan att patentet far giltighet hir i riket.

Enligt en sammanstillning som gjorts av EPO kan den totala
kostnaden fér ett genomsnittligt europeiskt patent som valideras i
itta stater och dir forblir giltigt 1 genomsnitt 10 &r uppskattas till
sammanlagt 29 800 €'. Av denna kostnad utgdr ca 14 procent eller
4300 € avgifter ull EPO, 18 procent eller 5500€ ombuds-
kostnader, 39 procent eller 11 500 € &versittningskostnader och
29 procent eller 8 500 € &rsavgifter. Konventionsstaternas krav pd
oversittning ir alltsd en visentligt férdyrande faktor for erhdllande
av ett europeiskt patent.

I bilaga 7 aterges uppskattningar som gjorts 1 anslutning till de
dverliggningar som ledde fram till Londonéverenskommelsen. Av
dessa kan bl.a. utlisas hur ¢versittningskostnaderna och de dirtill
hérande ombuds- och publiceringskostnaderna antas bli paverkade
av den foreslagna sprikregimen i dverenskommelsen 1 jimforelse
med nuvarande tillimpning av artikel 65 EPC.

Under senare &r har olika initiativ tagits med syftet att sinka
kostnaderna for att f3 patentskydd i Europa. Inom den europeiska
patentorganisationen diskuterades vid mitten av 1990-talet ett for-
slag frdn EPO som syftade till littnader 1 dversittningskrav. Enligt
detta forslag, kint som package solution, skulle som villkor fér
nationell giltighet av ett meddelat europeiskt patent inte krivas mer
in en oversittning av patentkraven. A andra sidan skulle intresset
av snabb informationsspridning frimjas genom att ett forbittrat
sammandrag (enhanced abstract) av patentansékan oversattes till
samtliga designerade staters sprdk och offentliggjordes redan i
anslutning till att ansékan obligatoriskt publicerades enligt artikel
93 EPC. Ett tredje element i denna paketlésning innebar att

! Killa: EPO per den 1 juli 1999
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patenthavaren inte skulle ha ritt att hivda patentet 1 en rittstvist
forrin han ltit gora en fullstindig dversittning. Forslaget om en sd
utformad package solution vann sympati hos méinga av EPC-
staterna. Ndgon samsyn kunde dock inte nds.

Ett nytt initiativ for att effektivisera och forbilliga EPC-systemet
togs av den franska regeringen, som inbjéd konventionsstaterna till
en regeringskonferens i Paris 1 juni 1999. Vid konferensen in-
rittades tvd arbetsgrupper (Working Party on Cost Reduction,
WPR, och Working Party on Litigation, WPL). WPR:s huvud-
uppgift var att ta fram forslag som skulle mojliggéra en cirka
50-procentig minskning av 6versittningsanknutna kostnader for
erhillande av europeiskt patent. WPL:s huvuduppgift ir att 3 till
stind en ordning pi europeisk nivd foér ldsning av tvister om
giltighet av och intrdng 1 patent meddelade av EPO.

WPR hade enligt sitt mandat frihet att limna férslag om alla
slags reformer som, var fér sig eller tillsammans, skulle &stad-
komma den angivna kostnadsminskningen. Emellertid stod det
efter hand for arbetsgruppen klart att det uppstillda mélet skulle
kunna nds endast genom tillrickligt omfattande littnader 1 dver-
sittningskraven enligt artikel 65 EPC. Vid en regeringskonferens i
London i oktober 2000 presenterades ett f6rslag frin WPR om en
overenskommelse om tillimpning av artikel 65, den s. k. London-
overenskommelsen. Overenskommelsen, som ir 6ppen for samt-
liga konventionsstater, undertecknades vid Londonkonferensen av
ett antal stater, bland dem Sverige. Senare har ocksi Frankrike
undertecknat Londondverenskommelsen. Den har dnnu inte ratifi-
cerats av nigon av de stater som deltog i Londonkonferensen. En
av de stater som senare tilltritt EPC, nimligen Slovenien, har
ratificerat Londonéverenskommelsen. Det danska folketinget har i
juni 2003 beslutat att ratificering skall ske.

Enligt direktiven ingdr det 1 utredningsuppdraget att ta fram ett
beslutsunderlag fér bedémningen av om Sverige bor tilltrida
Londondverenskommelsen samt ge forslag i tilltridesfrigorna och
till de lagindringar som 1 s fall behovs for att detta instrument
skall kunna tilltridas.
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4.2 Londondverenskommelsen — historik och innehall

Vid regeringskonferensen 1 Paris 1 juni 1999 tillsattes, som tidigare
nimnts, en arbetsgrupp, WPR. Ordférandeskapet anfértroddes
Frankrike, Portugal och Sverige gemensamt. Arbetsgruppens
dtaganden bestod av att ligga fram férslag med maélsittningen att
reducera Oversittningsanknutna kostnader (translation-related
costs) for europeiska patent med ca 50 procent. Arbetsgruppen
sammantriffade vid tre olika ullfillen varvid olika forslag i ovan
nimnda syfte diskuterades. Den nyss nimnda paketlésningen
(package solution) var ett av de forslag som togs upp 1 inventeringen
av mojliga 16sningar. Aven andra av de férslag, som inledningsvis
kom att behandlas i arbetsgruppen hade tidigare diskuterats i
EPO:s forvaltningsrdd. Bland de alternativ som behandlades kan
nimnas ett frslag som innebar krav p3 obligatorisk éversittning av
patenthandlingar endast i de fall detta begirdes av tredje man eller i
samband med anhingiggérande av en intringstalan. Vidare
diskuterades 1 arbetsgruppen ett alternativ som skulle innebira krav
pd oOversittning endast av vissa “visentliga delar” av patent-
beskrivningen. Flera delegationer menade att en sidan ordning
knappast skulle leda till nigon kostnadsbesparing, eftersom det
grannlaga arbetet med att ta fram de "visentliga delarna" av
beskrivningen bide var tids- och kostnadskrivande, och att det
dessutom var forknippat med stor osikerhet om huruvida
dversittningen, som sedermera skulle ligga till grund fér patentets
giltighet 1 den designerade staten, kunde bli ullrickligt preciserad
och omfattande. Det diskuterades dven en ordning innebirande en
centraliserad inlimning av 6versittningar. Forslaget gick ut pd att
EPO, i stillet for respektive nationell patentmyndighet, skulle vara
mottagare av Oversittningen. P4 detta sitt skulle kostnaderna for
publiceringen reduceras mirkbart, eftersom nigon publicering 1
respektive designerad stat inte lingre skulle vara nédvindig.
Dessutom skulle kostnaden for patentombud vid 6versittning av
handlingar falla bort i de linder som 1 dag féreskriver krav pd
medverkan av ombud 1 s&dana drenden. Ytterligare ett férslag som
diskuterades var att forlinga tidsfristen fér inlimnande av
dversittning av hela patentskriften frin tre méanader till tvd &r.
Diremot skulle en dversittning av patentkraven dven fortsittnings-
vis obligatoriskt limnas in inom tre minader. Ett sidant férslag
skulle ge sokanden lingre tid pd sig att avgora huruvida patentet var
ekonomiskt birkraftigt och virt att exploatera med alla de
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kostnader ett sddant beslut innebir. Inget av de nu nimnda
forslagen kunde emellertid godtas av en majoritet av medlems-
linderna.

I slutet av arbetsgruppens andra méte lade den svenska och den
schweiziska delegationen fram en skiss till ett s.k. protokolls-
forslag, som innebar att de konventionsstater som anslutit sig till
det sirskilda protokollet skulle avstd frin krav pd fullstindig
oversittning av patentskriften i1 de fall beskrivningen av det
europeiska patentet fanns tillgingligt pi engelska, dock med en
mojlighet att kriva oversittning av patentkraven till respektive
designerad stats officiella sprik och en ovillkorlig skyldighet att
oversitta hela patentskriften 1 hindelse av en intrdngstvist. Efter
vissa diskussioner, dir bl.a. Frankrike framférde énskemil om att
samtliga officiella sprdk 1 EPO skulle behandlas likvirdigt,
justerades forslaget si att dven denna begiran tillgodosdgs. Det
slutgiltiga forslaget innebar silunda att de EPC-stater, som har
ndgot av EPO:s handliggningssprik som ett av sina officiella sprik,
avstdr fran att 1 fortsittningen kriva dversittning av patentskriften
for att patentet skall bli giltigt. EPC-stater som inte har ett
officiellt sprdk som ocksd ir handliggningssprik 1 EPO skall peka
ut ett av de tre handliggningsspriken och avstd frin versittning,
om patentskriften finns pi det utpekade spriket. Aven i fall nir
patentskriften finns pd detta sprik har dessa stater alltjimt ritt att
kriva éversittning av patentkraven till ett av sina officiella sprik. I
overenskommelsen anges att denna inte utgdér ndgot hinder for
anslutna stater att kriva éversittning av hela patentskriften 1 de fall
en Intrangstvist uppstar.

Av delegationerna tillkinnagav Spanien, Finland, Italien,
Portugal, preliminirt dven Irland och Osterrike, att de inte hade for
avsikt att ansluta sig till en 6verenskommelse med detta innehall.
Grekland och Cypern férbehsll sig stillningstagande.

Denna inom WPR framarbetade 6verenskommelse’ antogs vid
en regeringskonferens i London 1 oktober 2000, varvid Danmark,
Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederlinderna, Schweiz,
Storbritannien, Sverige och Tyskland undertecknade den (se
bilaga 6). Senare har idven Frankrike undertecknat &verens-
kommelsen. For att den skall trida i kraft krdvs att minst dtta EPC-

2 Beteckningen “protokoll” hade efter hand &vergivits med hinsyn till att instrumentet hade
en annan karaktdr 4n de i artikel 164 EPC nimnda protokoll som utgér integrerade delar av
konventionen.
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stater, diribland Frankrike, Storbritannien och Tyskland, ratificerar
eller ansluter sig till den.

Nigra anmirkningar om Londonéverenskommelsens sirskilda
karaktir och dndamail ir hir pd sin plats. Artikel 65 EPC ger en
ritt, men inte en skyldighet, {6r konventionsstaterna att i nationell
lagstiftning stilla upp krav pd 6versittning. I dag giller sddana krav
1 de allra flesta EPC-staterna, men detta har inte alltid varit fallet.
Nir EPC tridde 1 kraft 1 slutet av 1970-talet avstod sdvil Tyskland
som Storbritannien frdn att inféra dversittningskrav med stdd av
artikel 65. Det innebar dock inte att texter pd tyska och engelska
helt saknades i ndgot fall. Enligt artikel 14.7 EPC publiceras patent-
kraven obligatoriskt pd samtliga tre EPO-handliggningssprik nir
patentet meddelas. Men samtliga europeiska patent for vilka
Tyskland och Storbritannien designerats blev i dessa linder
giltiga utan Oversittning av beskrivningar. Nir Tyskland och
Storbritannien senare inforde krav pd fullstindiga éversittningar,
grundades beslutet enligt uppgift mindre pd att det fanns ett
faktiskt behov av oinskrinkta texter pd respektive nationella sprik,
utan framfér allt pd bedéomningen att tyska och brittiska patent-
havare missgynnades i forhdllande till konkurrenter 1 linder dir
dversittningskrav gillde. Medan, exempelvis, en fransk innehavare
av ett europeiskt patent (som meddelats pd franska) inte behovde
bekosta 6versittning av beskrivningen till engelska, var en brittisk
patenthavare alltid tvungen att leverera in en fullstindig fransk text
till den franska patentmyndigheten.

Det var just denna obalans som féranledde idén om ett sirskilt
fordragsinstrument. I och f6r sig har varje EPC-stat frihet att nir
som helst ge upp kravet pd 6versittning. Men erfarenheterna frin
Tyskland och Storbritannien visar pd obenigenheten hos en stat att
ensidigt avskaffa 6versittningskrav, s& linge reciproka itaganden
inte kan forvintas frin andra stater. Vad som kan sigas ir att i den
mdn EPC-staternas nuvarande oversittningskrav direkt motiveras
av att andra linder uppritthiller samma krav, si kan de inte sigas
vila pd rationell grund. Londondverenskommelsen syftar till att
skapa férutsittningar f6r en samtidig liberalisering i ett antal stater,
och iven till att skapa incitament f6r andra linder att folja efter.

Utredningens uppdrag ir att ta stillning till om Sverige bor
ratificera  6verenskommelsen. Det ligger inte i utredningens
uppdrag att nirmare penetrera eller ta stillning till de alternativa
forslag som tidigare diskuterats i WPR och som féregick den i
oktober 2000 triffade éverenskommelsen.
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4.3 Sprakfragans behandling i vissa immaterial-
rattsliga regelverk

4.3.1 Patentlagen, patentkungorelsen och PRV:s
patentbestammelser

En nationell patentansékan skall i princip vara avfattad pd svenska.
Detta giller utan undantag 1 friga om beskrivning, patentkrav och
sammandrag. Andra handlingar fir vara avfattade pd svenska,
danska eller norska. Ar en handling avfattad p4 annat sprik 4n som
nu har sagts skall oversittning ges in. PRV har dock ritt att
betriffande vissa handlingar avstd frin att kriva oversittning eller
godta 6versittning till annat sprdk dn svenska. Detta giller i friga
om annan handling in beskrivning, patentkrav och sammandrag
samt 1 friga om sidan text i beskrivning eller patentkrav som inte
ingdr 1 vad som utgdr s.k. grundhandling (3 och 21 §§ patentkun-
gorelsen). En s6kande kan sdledes i vissa fall limna in en svensk
patentansdkan pd annat sprik in svenska. Sékanden skall dock
foreliggas att till PRV inkomma med en &versittning av beskriv-
ning, patentkrav och sammandrag innan ansékningen blir allmint
tillginglig, dvs. innan ansokningen publiceras 18 minader efter
ingivningsdagen eller prioritetsdagen. PRV ir emellertid inte ofor-
hindrat att ta upp patentansékningen till prévning innan &ver-
sittningen kommit PRV till handa.

4.3.2 Patentlagstiftningen i andra nordiska lander

Som tidigare nimnts dr de nordiska patentlagstiftningarna harmo-
niserade. Av de nordiska linderna ir, férutom Sverige, Danmark
och Finland anslutna till EPC. Alla de tre linderna har, i enlighet
med bestimmelserna 1 artikel 65 EPC, utnyttjat mojligheten att
kriva dversittning av vissa handlingar f6r att ett europeiskt patent
skall {4 rittsverkan i respektive land.

Island, som visserligen dnnu inte ir anslutet till EPC, accepterar
efter en nyhgen genomford indring 1 sin patentforordmng, en
ordning som 1 mdinga avseenden liknar regleringen i London-
overenskommelsen. En ansékan om nationellt patent i Island kan
goras pd islindska, danska, norska, svenska eller engelska. Om
beskrivningen, patentkraven, sammanfattningen och ritningarna
inte ir avfattade pd islindska skall patentkraven, sammanfattningen
och de ritningar som skall publiceras finnas tillgingliga pa islindska
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innan ansékan offentliggors. Leder ansdkan till att patent meddelas
mdste en Oversittning av en godkind version av patentkraven,
sammanfattningen och ritningarna med dirtill hérande text, finnas
tillgingliga pd islindska inom fyra manader frin det att sékanden
underrittats om att patentet kan komma att meddelas. Inom
samma tid méste dven en godkind version av beskrivningen finnas
tillginglig pd islindska eller engelska.

I Island pdgdr for nirvarande forberedelser f6r landets tilltride

till EPC.

4.3.3  Europeiska patentkonventionen

En ansékan om europeiskt patent kan limnas in pd svenska. I dessa
fall méste dock sokanden enligt artikel 14.2 och regel 6.1 EPC, inge
en oversittning till nigot av EPO:s tre handliggningssprdk inom
tre minader frin det att ansékan ingavs eller, om konventions-
prioritet begirs, senast 13 minader efter prioritetsdagen. EPO
anvinder sig direfter av det officiella handliggningssprik som
sokanden angett i sin anstkan. Publiceringar sker direfter pd det
sdlunda utpekade handliggningsspriket. Patentkraven oversitts
obligatoriskt till EPO:s samtliga handliggningssprdk nir det med-
delade patentet offentliggdrs enligt artikel 98 EPC (jfr artikel 14.7
EPC 1973 respektive artikel 14.6 EPC 2000). En sokande (eller en
invindare) hemmahérande 1 ett konventionsland som inte har
engelska, tyska eller franska som officiellt sprik erhdller sinkt
ans6knings- , gransknings- och invindningsavgift i de fall ansékan
(respektive invindningen) getts in pd& hemlandets sprik (jfr
artikel 14.4 och regel 6.3).

Normalt uppkommer ett skydd fér nationella ansékningar i
Sverige redan under ansékningstiden. Bestimmelserna 1 60 § PL om
s.k. provisoriskt skydd innebir 1 princip att lagens bestimmelser
om patentintring kan 3beropas mot den som yrkesmissigt ut-
nyttjar uppfinningen efter det att ansékningen blivit allmint
tillginglig enligt 22 § PL. Detta provisoriska skydd giller dock
endast i den mdn ansdkningen leder till patent. Fér tiden innan
patentet har meddelats enligt 20 § PL omfattar emellertid patent-
skyddet endast vad som framgdr sivil av patentkraven i deras
lydelse nir ansékningen blev allmint tillginglig som av patent-
kraven enligt patentet och medfér ritt till skadestdnd enligt 58 §
andra stycket PL.
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Provisoriskt skydd i Sverige kan erhdllas dven i friga om
europeiska patentansékningar, 1 vilka Sverige designerats. For
uppkomsten av sidant provisoriskt skydd giller att ansokningen
har publicerats av EPO och att den leder till patent 1 Sverige. Det
provisoriska skyddet uppkommer dock férst frén den tidpunkt di
den svenska patentmyndigheten har kungjort att 6éversittning till
svenska av patentkraven har kommit patentmyndigheten till handa
(jfr 88 § PL och artikel 67 EPC). Det kan anmirkas att denna
mojlighet till provisoriskt skydd i Sverige fér europeiska patent-
ansokningar utnyttjas i mycket ringa utstrickning.

4.3.4 EG-Kommissionens forslag till forordning om
gemenskapspatent

Som nimnts i avsnitt 2.5.3 pdgdr sedan ett antal r ett arbete med
att tillskapa ett enhetligt, 6vernationellt och autonomt patent fér
hela EU, benimnt gemenskapspatent. Syftet med det forslag frin
Europeiska kommissionen som fér nirvarande diskuteras ir att
mojliggéra for den som gjort en uppfinning att till éverkomlig
kostnad f3 ett 1 hela gemenskapen giltigt patent, som ir underkastat
gemenskapsrittslig jurisdiktion, inkluderande en central domstols-
provning. Detta skall dstadkommas genom att Europeiska gemen-
skapen som sidan ansluts till den europeiska patentorganisationen.
En ansékan om gemenskapspatent kommer enligt férslaget att i
rittsligt hinseende vara en ansokan om ett europeiskt patent dir
gemenskapen designeras, 1 férekommande fall jimte EPC-stater
som stdr utanfér EU. EPO skall siledes préva ansékningar om
gemenskapspatent i princip enligt samma regler som i dag giller for
europeiska patent. Nir ett gemenskapspatent vil har meddelats
skall det diremot 1 visentliga delar regleras enbart av gemenskaps-
regler.

Enligt kommissionens ursprungliga férslag till gemenskaps-
patentférordning skulle inga 6versittningar av gemenskapspatent
kunna krivas (utdver dversittningar av patentkraven till de tvd EU-
sprdk som inte anvints vid handliggningen; jfr artikel 14.6 EPC
2000). Dock skulle det std en patenthavare fritt att lita dversitta
och till EPO ge in 6versittningar av patentet till flera eller alla av de
officiella sprdk 1 medlemsstatarna som ir officiella sprik i
gemenskapen. Dessa dversittningar skulle sedan héllas tillgingliga
av EPO (artikel 58 1 férordningsférslaget). En sddan frivillig dtgird
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skulle kunna {3 betydelse for ritten till skadestdnd vid ett intrdng i
patentet (se artikel 44.3 1 férordningsférslaget). Den foreslagna
skadestindsbestimmelsen ansigs motiverad med hinsyn tll de
laingtgiende  begrinsningar 1  Oversittningshinseende  som
foreslagits av kommissionen. Under de fortsatta férhandlingarna
har medlemslinderna enats om vissa grundliggande frigor kring
bl.a. den spr3kregim som skall gilla f6r ett for hela unionen gemen-
samt patent. Denna 6verenskommelse innebir ett krav pd over-
sittning av patentkraven till samtliga medlemslinders officiella
sprak. Med hinsyn hirtill kan det antas att den foreslagna bestim-
melsen om begrinsning av ritt till skadestind har spelat ut sin roll 1
forhandlingarna. Forhandlingsliget har belysts 1 avsnitt 2.5.3.

4.3.5 EG-férordningen om gemenskapsvarumarken

EG:s ministerrdd antog efter mingdriga diskussioner i december
1993 férordningen (EG 40/94) om gemenskapsvarumirken. Denna
férordning tridde 1 kraft i mars 1994 men bérjade 1 praktiken att
tillimpas forst 1 januari 1996. Som europeisk varumirkesmyndighet
inrittades den s.k. Harmoniseringsbyran eller, som den fullstindiga
engelska benimningen lyder, Office for Harmonisation in the
Internal Market (Trade marks and designs) 1 Alicante (OHIM).

Genom att ansdka om registrering av ett varumirke hos OHIM
kan sékanden skaffa sig ett enhetligt skydd foér hela EU-territoriet.
Till skillnad frn vad som giller for europeiska patent enligt EPC
skall siledes ndgon designering av enskilda medlemslinder inte ske.
Foreligger hinder mot det sokta mirket 1 nigot av medlems-
linderna utgér detta i princip hinder fér registrering.

I férordningen finns — forhillandevis invecklade — bestimmelser
om sprikanvindning och dversittning. Hirav framgdr bla. att en
ans6kan kan goéras pd valfritt EU-sprdk. En svensk sékande kan
alltsd anvinda sig av svenska, nir ansékningen ges in, vilket kan ske
antingen direkt hos OHIM eller hos en nationell registrerings-
myndighet, t.ex. PRV. Handliggningssprdk for OHIM ir emeller-
tid engelska, tyska, franska, italienska och spanska. I ansokan skall
sokanden ange vilket av de fem officiella spriken han godkinner
som handliggningssprik for eventuella invindnings-, hivnings-
eller ogiltighetsférfaranden. Om ansékan getts in pd nigot annat
sprdk in de fem handliggningsspriken skall ansékan genom
OHIM:s férsorg 6versittas till det andra sprdk som sékanden
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angett. I ett senare skede av handliggningen skall OHIM offentlig-
gora ansokan (artikel 40.1 jimfort med artikel 39.6 1 férordningen)
pd alla gemenskapens officiella sprdk. S& linge sokanden ir den
enda parten hos OHIM skall handliggningsspriket vara det sprik
som sokanden anvint 1 ansokan, dock att OHIM alltid fir sinda
skriftliga meddelanden p& det av sokanden angivna andra spriket.
Invindningar och vissa andra framstillningar frdn tredje man skall
ges in pd ett av OHIM:s handliggningssprdk. Om invindningen
gjorts pd ett annat handliggningssprdk in det som sékanden
ursprungligen angett, skall invindaren &versitta sin framstillning
till det spriket. Oversittningar som i 6vrigt krivs enligt forord-
ningen utfors av EU:s dversittningstjinst 1 Luxemburg.

EG-varumirkessystemet ir, till skillnad frin Madridsystemet (se
avsnitt 4.3.6) ett “Oppet system”, dvs. det ir inte exklusivt for
sokande frin EU-stater, utan kan anvindas av alla som ir hemma-
hérande 1 linder som ingdr i den s.k. Parisunionen samt WTO-
linder.

4.3.6 Madridsystemet

P4 varumirkesomridet finns dven den i internationella samman-
hang viktiga Madridéverenskommelsen och det dirtill upprittade
Madridprotokollet. Madridiverenskommelsen, som tillkom redan
8r 1891, reglerar frigor om internationell registrering av varu-
mirken hos WIPO:s internationella byrd. En ansékan om
internationell registrering enligt Madridéverenskommelsen kan
grundas pd en nationell varumirkesregistrering. Madridsystemet ir
ett slutet system. Det innebir att en ansékan kan goras bara av den
som tillhér ett tll Sverenskommelsen anslutet land. Samma
begrinsning giller innehav och méjligheterna att gora ritten
gillande. En ansékan om internationell registrering ges alltid in till
varumirkesmyndigheten i ursprungslandet och méste vara avfattad
pd franska. Ansokan vidarebefordras av den nationella registre-
ringsmyndigheten till WIPO:s Internationella byrd efter gransk-
ning av formalia. I WIPO sker klassificering och prévning av om
registrering kan ske. Om internationell registrering sker, kungor
byrén registreringen, som dirmed fir verkan i de kontraktsstater
dir skydd begirts. En kontraktsstat kan dock forbehilla sig ritt att
prova om registreringen skall vigras giltighet enligt nationell
lagstiftning. Landet f&r dd mojlighet att inom sex minader meddela
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den Internationella byrin om det férefaller finnas hinder mot
registrering av en viss ansdkan 1 landet. Om registreringen 1
ursprungslandet faller inom fem &r, kan den inte heller goéras
gillande 1 andra stater ("central attack”).

Syftet med Madridprotokollets tillkomst har varit att gora
Madridsystemet attraktivt iven foér de linder som inte tilleritt
overenskommelsen, frimst dirfor att de haft ett forprévnings-
system, som inte s litt gdtt att férena med Sverenskommelsens
frister. Det giller t.ex. Japan, Storbritannien, USA och de nordiska
linderna. Madridprotokollet skiljer sig frin 6verenskommelsen
bl.a. genom att en internationell registrering kan baseras dven pd en
nationell ansékan, genom att principen om “central attack” mjukats
upp si& att en internationell registrering kan omvandlas till
nationella registreringar i de stater som medger skydd och genom
att ocksd engelska kan vara sprik fér ansokan. Protokollet ir en
sjilvstindig 6verenskommelse och systemet ir slutet pd samma sitt
som for 6verenskommelsen. Det betyder att bara de som tillhér
anslutna linder kan wutnyttja systemet. For effekt av en
internationell varumirkesansokan 1 bide Madridéverenskommelse-
linder och Protokollslinder krivs dirfor att bida fordragen
tilltritts av linderna i friga.

Sverige har som nimnts inte tilltritt den ursprungliga Madrid-
overenskommelsen men dr sedan juni 1989 anslutet till Protokollet.
Bestimmelser om internationell varumirkesregistrering finns 1
50-64 §§ varumirkeslagen. I 52§ anges att ansokan skall vara
avfattad pd engelska. Nigra regler med krav pd oversittning till
svenska finns inte.

Ansokan kan géras av medborgare 1 en till 6verenskommelsen
ansluten stat. Den ges allud in ull varumirkesmyndigheten 1
ursprungslandet och méste vara avfattad pd franska. Efter formalia-
granskning av ansdkan i ursprungslandet vidarebefordras den till
Internationella byrin for klassificering och fér prévning av om
registrering kan ske. Om internationell registrering sker, kungor
byrén registreringen som dirmed fir verkan 1 de kontraktsstater
dir skydd begirts. En kontraktsstat kan dock forbehilla sig ritt att
prova om registreringen skall vigras giltighet enligt nationell
lagstiftning. Om registreringen faller 1 ndgon kontraktsstat, kan
den inte heller goras gillande 1 andra stater (“central attack™).

132



SOU 2003:66 Ratificering av Londondverenskommelsen

4.3.7 EG-forordningen om gemenskapsmonster

Sedan den 6 mars 2002 giller férordningen (EG) nr 6/2002 om
gemenskapsformgivning (gemenskapsménster) som antogs av
ministerridet 1 december 2001. Férordningen har sin motsvarighet
1 och liknar i visentliga delar férordningen 40/94 EG om gemen-
skapsvarumirken.

En av de frigor som varit féremal {6r stridigheter och diskussion
infér ministerridets beslut att anta forslaget om ett gemenskaps-
monster var frigan om sprikregimen vid registreringsmyndigheten.
Det franska ordférandeskapet distribuerade i december 2000 ett
forslag som innebir att de officiella arbetsspriken vid OHIM skall
liksom fér gemenskapsvarumirken vara engelska, tyska, franska,
italienska och spanska. En rittighetsinnehavare (dvs. en innehavare
av det registrerade monsterskyddet) skall emellertid kunna anvinda
sitt eget sprik i ett tvipartsforfarande. OHIM skall std for dver-
sittningen frin detta sprik till det sprik som dr handliggningssprik
for det aktuella ménstret. Vidare skall den som ansoker om
ogiltigférklaring av ett registrerat ménster vara hinvisad till endast
ett av de fem officiella spriken. En svensk som vill f6ra ogiltighets-
talan mot en person som har ansékt om registrering pd italienska
kan behéva ge in en ansokan om ogiltighet pd italienska. Detta
innebir en skillnad 1 férhdllande till gemenskapsvarumirket dir en
klagande kan vilja ett av de fem handliggningsspriken vid anhingig-
gorande av en ogiltighetstalan (dock kan han eller hon bli tvungen
att oversitta sin ansokan till exempelvis italienska 1 ett senare
skede). For nirvarande &vervigs vilka forindringar som ir
erforderliga och limpliga for svensk lagstiftning som en foljd av
férordningen.

4.4 Bor Sverige ratificera Londonéverenskommelsen -
en inventering av for- och nackdelar

4.4.1 Inledning

Enligt direktiven skall utredningen ta fram ett beslutsunderlag som
ger en allsidig belysning av frigan om Sverige bor tilltrida
Londonéverenskommelsen eller inte. Vi skall ocksd presentera
forslag till stillningstagande 1 tilltridesfrigan samt, oavsett vilken
bedémning som gors 1 friga om ratificering, ligga fram férslag till
de lagindringar som behovs for att detta instrument skall kunna
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tilltridas eller som bedéms som limpliga i samband med ett
ullerade.

I direktiven, pdpekas att overenskommelsen ger de medlems-
linder som inte har engelska, tyska eller franska som officiellt sprak
en valmojlighet att i sin nationella lagstiftning stilla upp krav pd
oversittning av patentkraven. I direktiven anges vidare att en rimlig
utgdngspunkt for Sveriges del torde vara att ett sddant oversitt-
ningskrav, for det fall Sverige viljer att ansluta sig till &verens-
kommelsen, bor uppritthillas. Aven denna friga ir emellertid en
sak for utredningen att analysera och belysa.

Frigan om 1 vad mén kravet pd dversittning av europeiska patent
bor avskaffas, eller &tminstone littas upp, ir timligen komplex, 13t
vara relativt enkel att lagtekniskt hantera. Den kritik som pd senare
&r har riktats mot EPC-staternas ansprdk pd fullstindiga over-
sittningar har frimst utgdtt frin 6nskemal om ligre kostnader och
forenklade procedurer fér dem som soker patentskydd. Behovet av
reformer med sidant syfte behover inte ifrigasittas. Frigan kan
ind3 stillas om tillricklig uppmirksamhet dgnats andra intressen
som kan vara av vikt i ssmmanhanget.

Kravet pd begripliga patentbeskrivningar far ses mot bakgrund av
patentsystemets klassiska funktioner. Genom att erbjuda en
mojlighet f6r den som utvecklat ny teknik att exklusivt anvinda sin
uppfinning antas sambhillet stimulera till fortsatt innovations-
verksamhet och dirmed skapa férutsittningar for ekonomisk
tillvixt. Denna utveckling gynnas vidare av att uppfinnaren stiller
sin beskrivning av uppfinningen till allminhetens férfogande.
Drivkraften for att s3 skall ske ligger just i utsikten att fi en
ensamritt erkind. Offentliggdrandet av uppfinningen ir helt enkelt
en forutsittning for att patent skall kunna meddelas. Med hjilp av
beskrivningen kan andra uppfinnare driva den tekniska utveck-
lingen framit. Men innehillet i det dokument som beskriver upp-
finningen och definierar skyddsomfinget ir av stérsta betydelse
ocksd for uppfinnaren sjilv. P4 grundval av vil utformade patent-
krav, som har st6d 1 den kompletterande beskrivningen, kan inne-
havaren av patentet hivda sin skyddsritt gentemot konkurrenter.
Om patentdokumentet brister 1 tydlighet kan tredje man littare
forsvara sig mot pdstdenden om intrdng, och kanske iven med
framgdng angripa patentet som ogiltigt. Tydlighet 1 patent-
dokument ir viktig for tredje man, eftersom denne dirigenom med
storre sikerhet kan bedéma patentets skyddsomfing och dirmed
vad som fritt kan utnyttjas.
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Patentdokumentet tjinar alltsd flera indamal; intresset for sdvil
det allminna som enskilda av fortsatt innovationsverksamhet och
teknikspridning, dessutom rittssikerhetsintresset for tredje man
och patenthavaren sjilv.

Kravet pd oversittningar av europeiska patent grundades pd
uppfattningen att texter pd frimmande sprik inte var dgnade att
fullt ut tillgodose dessa intressen. Allminheten antogs behéva en
version pd svenska for att kunna ta del av den nya tekniken och for
att kunna gardera sig mot oavsiktliga intring. Patenthavaren skulle
for sin del ha behov av en &versittning for att skydda sig mot
pistienden om krinkningar i god tro. Oversittningarna skulle
siledes ocksd tjina det allminnas intresse av att nedbringa antalet
rittstvister.

Nir roster nu har hojts {6r att avskaffa dversittningskravet vilar
argumentationen pd andra forestillningar. Det har gjorts gillande
att Oversittningarna inte har ndgot nimnvirt virde for teknik-
spridningen. Oversittningarna efterfrigas sillan eller aldrig. De
som har behov av beskrivningarna har goda forutsittningar att ta
del av dem pd originalspriket. For dvrigt ir det oftast nédvindigt
att ta professionell expertis till hjilp fér att tolka dokumenten och
for dessa sakkunniga dr det under alla férhdllanden naturligt att gd
tillbaka till ursprungstexten pi engelska, tyska eller franska. Av
samma skil dr, har det hivdats, 6versittningarna utan storre
betydelse for rittssikerheten.

Det ir en uppgift f6r oss att bedoma birkraften 1 dessa argument.
Dirutéver finns det anledning att préva om kravet pd over-
sittningar kan vara motiverat utifrin dverordnade sprik-, nirings-,
eller forvaltningspolitiska intressen.

Vi har valt att inledningsvis ta upp konsekvenser som ett slopat
krav. om o&versittning av europeiska patent kan fi for olika
anvindare. Direfter 6vergdr vi till att belysa sprikfrdgan i vidare
politiska perspektiv, innefattande bl.a. vilka konsekvenser ett
avskaffat oversittningskrav kan tinkas 8 for det svenska patent-
verkets mojligheter att fortsatt limna god service.

Vi uppmirksammar ocksd den diskussion om &versittningskrav
som fors inom ramen fér pigdende overliggningar mellan EU:s
medlemsstater om inférande av en ordning for gemenskapspatent.
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4.4.2 Konsekvenser vid en svensk ratificering av London-
6verenskommelsen

Sokande

Mojligheten att anséka om patent stir dppen for var och en som
onskar skydd for en uppfinning. Dock kan patentlagstiftningen
och de dirmed férenade kostnaderna 1 praktiken verka himmande
for en del sokande. En patentansékan skall, oavsett om den gérs
hos en nationell patentmyndighet eller hos EPO, uppfylla en rad
formella och materiella krav. Myndigheten tar f6r sin handliggning
av ansOkan ut olika avgifter. Med hinsyn till ansékningsfor-
farandets komplexitet ir sokandena i allminhet hinvisade till att
anvinda sig av professionella patentombud, som foér sina tjinster
debiterar inte obetydliga arvoden. I WPR:s rapport “Report of the
Working Party on Cost Reduction” frin den 23 augusti 2000 har, 1
de berikningar som gjorts avseende kostnader fér ett europapatent
med dagens Oversittningsregler jimfért med Londondverens-
kommelsen 1 kraft, den genomsnittliga ombudskostnaden fér
bitride 1 samband med validering av ett patent i de designerade
linderna uppskattats till 550 € per designerad stat (frdn Svenska
Patentombudsféreningen har hivdats att denna uppskattade
kostnad ir alltfor hog). Till detta kommer krav pd 6versittningar i
olika sammanhang med allt vad det innebir i friga om kostnader
och tidsutdrikt.

Kostnaderna blir forstds sirskilt betungande for oberoende
uppfinnare och fér smd och medelstora foretag. Dessa sékande-
kategorier kan 1 vissa fall helt enkelt se sig tvingade av kostnadsskil
att avstd frin att ansdka om patent, eller i vart fall geografiskt
begrinsa sitt skydd. Det har pdpekats att sm&8 och medelstora
foretag som ansdker om europeiskt patent ibland viljer att validera
europeiska patent i ett mindre antal linder just pd grund av de
oversittningskrav som foreskrivs 1 nationell lagstiftning med stod
av artikel 65 EPC. En territoriell inskrinkning av patentskyddet
behéver visserligen inte ses som skadlig, nimligen om den baseras
pa overviganden om marknadsbehov i det enskilda fallet. Men om
det dr kostnadsbérdan, och inte det faktiska behovet av geografiskt
skydd, som blir styrande for valideringsbenigenheten, si kan det
med fog hivdas att patentsystemet fungerar mindre vil.

Kostnadsaspekten idr givetvis viktig ocksd for storre foretag.
Aven om de storre foretagen har andra ekonomiska resurser in
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mindre aktdrer, och dessutom bittre forutsittningar att kommu-
nicera pd virldsspriken — ofta ir engelska koncernsprik — s féran-
leder behovet av ett geografiskt mer omfattande patentskydd dryga
kostnader (jfr bilaga 7). For patentintensiva foretag medfor detta
givetvis kostnader som inte dr férsumbara.

Det kan sdgas att varje kostnadsminskning ir, 1 vart fall pd kort
sikt, till fordel for dem som soker och erhdller patent. En
osikerhetsfaktor ligger dock 1 det forhillandet att en text pa
frimmande sprk i vissa fall kan komma att utgdra en mindre fast
grund for talan om intrdng i patentet. Skulle det i rittstvisten
framkomma att bristande sprikkunskaper misslett svaranden i
bedémningen av patentets innebord, kan detta tinkas pdverka
domstolens bedémning av om skadestdnd éver huvud taget skall
utdémas eller medfoéra jimkning av skadestindet. (jfr bl.a. den
foreslagna rittssikerhetsregeln 1 artikel 44.3 1 kommissionens
ursprungliga forslag till férordning om gemenskapspatent). Denna
potentiellt negativa effekt minskar givetvis i styrka, om det ir s§ att
patentdokumentet publiceras pd ett sprik som faktiskt kan forstds
av dem det riktar sig till.

Foretridare for europeisk industri har invint mot de nu gillande
('jverséittningskraven sirskilt med hinvisning till att de framtvingar
pstdtt onyttiga utlagg Installmngen grundas pd studier som visar
att ingivna oversittningar anvinds 1 mycket liten omfattning, eller
inte alls. Slutsatsen har dragits att en text pd nigot av EPO:s
handliggningssprak ir tillfyllest for att allminheten skulle kunna, i
vart fall med hjilp av patentexpertis, tillgodogora sig inneborden av
patentet. I den mén en patenthavare pa si sitt kan forlita sig pd en
enda patenthandling som grund f6r méjligheten att hivda patentet
gentemot tredje man, skulle ett slopat krav pd oversittning
uteslutande medféra férdelar f6r honom.

En minskning av kostnaderna fér ett europeiskt patent kan
forvintas leda till en 8kning av antalet ansékningar eller 1 vart fall
en Okning av antalet linder 1 vilka patentet valideras. Hirigenom
kan foretagen f3 ekonomiskt utrymme for att begira och uppritt-
hilla ett mer omfattande skydd fér en uppfinning som varit
férenad med stora utvecklingskostnader. Foretagen kan pd sd vis fa
en storre ekonomisk avkastning av uppfinningen.
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Tredje man

Patenthavaren har 1 princip en ensamritt att forfoga Sver upp-
finningen. Om nigon annan in patenthavaren utan dennes
medgivande utnyttjar uppfinningen pd nigot av de sitt som anges i
3§ PL begir han patentintring. I patentlagen foreskrivs olika
sanktioner mot patentintring. Den som uppsétligen eller av
oaktsamhet begdr patentintrdng skall utge skilig ersittning for
utnyttjande av uppfinningen samt ersittning for den ytterligare
skada som intringet har medfoért. Vid bestimmande av ersitt-
ningens storlek skall hinsyn tas dven till patenthavarens intresse av
att patentintrdng inte begds och till 6vriga omstindigheter av annan
in rent ekonomisk betydelse (58 § forsta stycket PL). Aven i de fall
patentintring begds utan att uppsit eller oaktsamhet kan liggas
intringsgoraren till last, skall denne utge ersittning for utnyttjan-
det av uppfinningen om och i den min det bedoms skiligt (58 §
andra stycket PL). En patenthavare kan under ansékningstiden
dven erhdlla sk. provisoriskt skydd forutsatt att ansokningen
sedermera leder till patent (60 § PL). Ett sidant skydd innebir bl.a.
att en patenthavare kan ha ritt till ett begrinsat skadestdnd dven vid
intrdng for tiden fr.o.m. den tidpunkt di ansokan blivit allmint
tillginglig. For europeiska ansékningar intrider provisoriskt skydd
forst sedan en oversittning av patentkraven inkommit till PRV
samt en sirskild avgift betalats av sékanden (88 § PL). Mojligheten
till provisoriskt skydd utnyttjas dock sillan.

En domstol kan dven 3déma en intrdngsgdrare straffrittsligt
ansvar 1 form av boter eller fingelse 1 de fall intringet skett
uppsdtligen eller av grov oaktsamhet. For att sddant &tal skall kunna
vickas forutsitts att mélsiganden anger brottet till dtal och att 3tal
av sirskilda skil dr pdkallat frdn allmin synpunkt (s.k. angivelse-
brott), 57 § PL. Patentlagen innehiller dven bestimmelser om en
forbudssanktion som innebir att en intringsgdrare vid vite
forbjuds att fortsitta intrdnget. Ett sddant vitesférbud kan dven
under vissa férutsittningar meddelas interimistiskt (57 a § PL).
Den som har évertritt ett vitesforbud fir inte domas till ansvar fér
intrdng som omfattas av férbudet. En patenthavare har vidare ritt
att fora positiv faststillelsetalan mot en pdstddd intr@ngsgorare
(63§ PL). En sidan talan fyller delvis samma funktion som en
forbudstalan.

Det har hittills antagits att de krav pd dversittningar som giller i
dag har en viktig funktion att fylla f6r rittssikerheten, sirskilt nir
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det giller en utomstdende, tredje mans, mojligheter att bedéma om
en verksamhet som han antingen bedriver eller har fér avsikt att
bedriva inkriktar pd ett redan patenterat och dirmed skyddat
omrdde. Framfoér allt f6r mindre foretag skulle ett krav pd
dversittning av patentskrifterna vara visentligt. Den svenska texten
skulle gora det littare for tredje man att ta stillning till om hans
egen verksamhet innebir intrdng i1 en redan patentskyddad
uppfinning.

Det fir emellertid erinras om att dversittningen normalt finns
tillginglig forst efter det att patentet meddelats, vilket 1 allminhet
sker flera ar efter det att patentansdkan offentliggjorts av EPO.
Oversittningskravet enligt 82 § PL ger dirfor inget skydd for den
som vill férsikra sig om att undvika intring under tiden fram till
dess patentet meddelas. Den, som utnyttjat patentet 1 Sverige innan
patentet validerats hir kan visserligen inte géras ansvarig for
intring (om inte patenthavaren skaffat sig provisoriskt skydd enligt
88 § PL). Men den verksamhet som pigir nir patentet vil blir
gillande 1 Sverige mdiste di avbrytas. For att inte riskera att
investeringar blir onyttiga har tredje man allt skil att s& snart som
mojligt férvissa sig om att en tilltinkt verksamhet inte senare kan
komma i konflikt med ndgot som ir féremal for en patentansékan.

Vanligt dr att en patentsokande ser till att sprida kunskap om
uppfinningen, s& snart den offentliggjorts av patentmyndigheten.
Det kan ske exempelvis via forskningsrapporter och artiklar i
vetenskapliga tidskrifter. Spriket ir d3 ofta engelska. For tredje
man kan s3dana killor, 1 l3ngt hogre grad in de senare tillgingliga
dversittningarna, fi betydelse fér bedémningen av om en viss
planerad verksamhet kan komma att innebira intring eller inte.
Oavsett hur tredje man 1 praktiken skaffar sig information om ny
teknik som ligger 1 linje med den egna verksamheten, kan
konstateras att de hos PRV registrerade oversittningarna efter-
frigas 1 mycket liten omfattning (jfr bilaga 7).

Det fir ocksd héllas 1 minnet att patentskrifter, vare sig de finns
publicerade pd svenska eller ndgot annat stérre europeiskt sprak,
kan vara svéra att tillgodogora sig for andra in experter pd omridet.
Det finns alltsd ofta skil fér tredje man att anlita sirskilt sak-
kunniga f6r att undersdka saken nirmare, detta alldeles oavsett om
patentskriften finns i svensk éversittning eller inte.

Detta betyder inte att texter pd svenska helt skulle sakna virde.
Kostnaderna f6r sidana undersékningar ir inte foérsumbara f6r en
mindre foretagare. Det kan dirfér vara rimligt att en mojlighet
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finns fér honom att sjilv gora en preliminir bedémning av
patentdokumentets relevans, innan han viljer att dra pd sig
kostnader f6r experttolkning. For en sidan forsta virdering kan en
svensk textversion av dtminstone visentliga delar av dokumentet
vara till hjilp. En tinkbar 16sning 1 detta sammanhang skulle d
kunna vara att dven fortsittningsvis foreskriva ett krav pd
obligatorisk 6versittning av patentkraven, dvs. den sirskilda del av
dokumentet som definierar uppfinningen. Ett annat alternativ
skulle vara att en littillginglig sammanfattning av patent-
dokumentet offentliggjordes pd svenska. Nigon sddan samman-
fattning ingdr emellertid inte i den av EPO publicerade original-
texten. Det skulle dirmed saknas rittslig grund for Sverige att stilla
krav pi patenthavaren att han eller hon 8stadkommer och bekostar
ett fristiende sammandrag. Till detta kommer att arbetet med att ta
fram ett sammandrag skulle medféra extra kostnader, samt att
sammandraget som sddant inte skulle kunna tillmitas ndgon rittslig
effekt.

Ett annat motiv f6r krav pd dversittningar av patenthandlingar ir
att de skulle ha betydelse fér den teknikspridning som naturligt
sker genom ett offentliggérande av nya uppfinningar. En av
grundtankarna med patentsystemet ir ju att frimja teknikens
utveckling genom en spridning av det underlag som ligger tll
grund fér och férklarar funktionen av en ny uppfinning. Det kan
dock ifrigasittas om den 6versittning som 1 dag offentliggors i
samband med en svensk validering av ett europeiskt patent ir ett
indamdlsenligt instrument f6r denna teknikspridning.

Som tidigare nimnts (avsnitt 4.3.3) kan en ansékan om
europeiskt patent ges in pd vilket medlemslands sprik som helst.
En Oversittning miste dock goéras till nigot av de officiella
handliggningsspriken inom tre ménader fr8n ansékningsdagen.
Detta valda sprik kommer direfter att uteslutande anvindas vid
EPO:s behandling av ansékan. Europeiska ansdkningar offentlig-
gors av EPO genom kungorelse senast 18 minader efter ingiv-
ningsdagen eller, i férekommande fall, efter dagen for en tidigare
prioritetsgrundande ansékan. Denna kungorelse ersitter de
designerade lindernas krav pd offentliggérande av handlingarna
(for Sveriges del 1 22 §PL). Offentliggdrandet sker pd det av
EPO:s handliggningssprik som sékanden anvisat. I detta samman-
hang bor anmirkas att ca hilften av alla meddelade europeiska
patent haft sin grund i en internationell ansékan dir EPO
designerats, s.k. Euro-PCT-ansékningar. For sidana giller att
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ansokan som dr upprittad pd engelska, tyska eller franska
offentliggdrs i PCT-systemet. Ar ansékan upprittad pa annat sprik
skall en 6versittning till ndgot av EPO:s handliggningssprak
offentliggdras 1 EPC-systemet. For intresset av teknikspridning ir
publiceringstidpunkten viktig, eftersom det ir di som en ny
uppfinning blir tillginglig fér alla och envar. Efter det att en
europeisk patentansdkan offentliggjorts drojer det flera &r till dess
att ett patent slutligt meddelas. Direfter skall sékanden inom tre
ménader frin det att EPO kungjort sitt beslut att bifalla ansok-
ningen (eller att uppritthdlla patentet i1 dndrad avfattning) ge in
dversittning samt betala publiceringsavgift for att patentet skall £
giltighet 1 Sverige. Med hinsyn till den tid som forflyter frin det att
uppfinningen i forsta skedet offentliggjorts till dess att patent-
handlingarna blir 6versatta och offentliggjorda i1 Sverige, kan det pd
goda grunder antas att Oversittningarna har liten betydelse for
teknikspridningen. For detta antagande talar dven den omstindlig-
heten att de i dag hos PRV foérvarade dversittningarna efterfrigas i
mycket begrinsad omfattning.

Patentombud

For en del patentombud kan ett borttagande av de fér nirvarande
gillande oversittningskraven komma att innebira ett intikts-
bortfall. En av inkomstkillorna fér ombuden ir det dversittnings-
arbete som de bistdr patenthavaren med 1 samband med en svensk
validering av ett meddelat europeiskt patent. Rimligen kan detta
dock inte ensamt fi pdverka Sveriges stillningstagande till om
Londondverenskommelsen skall ratificeras eller inte.

I debatten har framférts att en svensk anslutning till London-
dverenskommelsen skulle kunna leda till att Sverige férlorar kom-
petens 1 patentrittsliga frigor, bl.a. genom att dessa dversittningar
bidrar till att hlla patentombudskiren 4 jour med praxis vid EPO.
Vidare har framforts att det ekonomiska bortfall en sidan
ratificering skulle innebira kan leda till att en del av ombudskaren
16per risk att slds ut. Det dr naturligtvis vanskligt att bedéma i vad
mén sidana farhgor har fog for sig. Vad som kan sigas ir att om
det 1 6vrigt framkommer tungt vigande skil for att oversitt-
ningarna kan undvaras eller begrinsas, si kan det framstd som
egendomligt att det allminna skulle virna om oférindrade
oversittningskrav f6r indamadlet att uppritthdlla ombudsniringen
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oférindrad. Ett bortfall av intikter frin éversittningsuppdrag kan
bli mindre kinnbart i det fall Sverige utnyttjar mojligheten att
kriva dversittning av patentkraven.

Patentombud som ir verksamma i Sverige kommer, dven efter
ett eventuellt svenskt tilltride till Londonéverenskommelsen, att
ha en central roll fér sokande och andra nir det giller patent-
rittsliga frigor. Man kan utgd frin att det fortsittningsvis kommer
att finnas ett dnnu stérre behov av att anlita ombud med den
specialkompetens som dessa besitter, t.ex. i frigor om en viss
planerad verksamhet innebir att patentintrdng, eller for att
dverviga om en rittslig tvist skall anhingiggoras. Eftersom det
vidare kan antas att en ratificering av Londonéverenskommelsen
och dirmed ett borttagande av éversittningskraven i stora delar
kommer att innebira ett okat antal valideringar av europeiska
patent i Sverige, sd kan sannolikt dven detta innebira en 6kning av
patentombudens uppdrag jimfoért med i dag och dirmed bidra till
att tillgodose behovet av erforderlig kompetens pd omridet.

Domstolarnas verksambet, m.m.

Domstolsorganisationen i Sverige ir, sdvitt giller angeligenheter
inom det industriella rittsskyddets omride, uppdelat pd for-
valtningsdomstolar och allminna domstolar. Patentbesvirsritten
(PBR) provar som central foérvaltningsdomstol (specialdomstol)
overklagande av beslut av PRV som ror bla. patent. PBR:s beslut
kan 6verklagas till Regeringsritten. Stockholms tingsritt dr exklusivt
forum 1 civilmil om patent (intrdng, ogiltighet m.m.). Tingsrittens
beslut kan 6verklagas till Svea Hovritt och dirifrin till Hogsta
domstolen. For provning 1 Regeringsritten och Hégsta domstolen
krivs provningstillstdnd.

Immaterialritten har sedan gammalt en stark internationell
prigel. Internationaliseringen, som forstirks i takt med att
rorligheten for varor och tjinster éver nationsgrinserna okar, har
paverkat ocksd domstolarnas arbete. Numera ir det vanligt
forekommande att handlingar i patentmdl m.m. ges in till dom-
stolarna pd annat sprk in svenska. Lagstiftningen for sdvil
forvaltningsdomstolarna som de allminna domstolarna bygger
dock pid den underforstddda forutsittningen att svenska spriket
skall anvindas vid domstolarnas handliggning. Vissa undantag frin
denna princip forekommer emellertid. T 33 kap 9§ rittegdngs-
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balken (RB) finns bestimmelser som bl. a. tar sikte pd dom-
stolarnas skyldighet att 6éversitta handlingar m.m. som inkommit
till domstolen. Motsvarande bestimmelser for forvaltnings-
domstolarna och foérvaltningsmyndigheterna finns i 50 § forvalt-
ningsprocesslagen och 8 § forvaltningslagen. Dessa olika lagrum
har tidigare skilt sig &t 1 mindre omfattning men har efter en
lagindring 1 rittegingsbalken &r 1988 bragts i dverensstimmelse
med vad som foljer av foreskrifterna for forvaltningsmyndig-
heterna och férvaltningsdomstolarna.

Av 33 kap. 9 § RB framgdr att ritten vid behov far lita dversitta
handlingar som kommer in till eller skickas ut frin ritten. Fore
lagindringen r 1988 angavs det 1 lagtexten uttryckligen en mojlig-
het f6r domstolen att vid behov foreligga part att tillhandahdlla en
oversittning. Borttagandet av denna méjlighet innebar emellertid
inte att det aldrig skulle kunna bli aktuellt att l3ta parten 6versitta
handlingen. Av férarbetena framgir att en omstindighet som
sirskilt skall beaktas vid bedémningen av om behov foreligger att
genom domstolens férsorg l3ta oversitta handlingen, ir partens
egna mojligheter att f8 fram en sddan Oversittning (prop.
1986/87:89 5. 169 {.). Av forarbetena framgdr ocksd att det inte bor
férekomma ndgon slentrianmissig dversittning sd fort en handling
inkommit pd annat sprdk in svenska utan att hinsyn skall tas tll
irendets beskaffenhet, omfattningen och karaktiren av det material
som limnats in och kostnaden fér 6versittningen sedd i for-
hillande till irendets vikt f6r den som lagt fram materialet. Sirskild
vikt bor tillmitas dversittningsbehovet i drenden dir det dr friga
om foér den enskilde sirskilt ingripande &tgirder, t.ex. tvings-
ingripande pd socialtjinstomrddet, medan 1 drenden av kommersiell
natur det diremot ofta kan vara naturligt att den enskilde sjilv
svarar for oversittning till svenska av honom 3beropade handlingar.
I domstolens prévning av om det finns behov av att genom
domstolens férsorg ordna med en &versittning fir enligt for-
arbetena vigas in vilka mojligheter parten sjilv har att i fram en
oversittning. Aven domstolens ledaméters kunskaper i det aktuella
spraket far betydelse f6r frigan om dversittning skall ske eller inte.

Enligt vad vi har erfarit ir den omstindigheten att domstolarna
emellandt férses med handlingar pd annat sprik in svenska, fore-
tridesvis engelska, inte ndgot som villat nigra stérre bekymmer.
S8dana handlingar har férekommit redan under 1980-talet och
godtagits som processmaterial. I dag ir det dessutom s& att de
flesta parter i patentmdl foretrids av ombud som, nir det befinns
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befogat, pd egen hand tillhandahiller erforderliga éversittningar av
de skrifter eller delar av skrifter som ir av sirskild vikt 1 mélet.

Londondverenskommelsen innebir att den fullstindiga patent-
skriften fortsittningsvis endast kommer att finnas tillginglig pa det
av staten utpekade handliggningsspriket. For Sveriges del lir di
inget annat sprik in engelska komma 1 friga. En konsekvens skulle
kunna bli att domstolarna i hogre grad dn tidigare kommer att {3 in
patenthandlingar pd engelska, nigot som skulle kunna géra
handliggningen av mil om patent mer komplicerad. En 6kning av
antalet oversatta handlingar kan ocksd komma att innebira en
kostnadsokning fér domstolen, om den skall ha skyldighet att
ombesérja sddana 6versittningar pd egen bekostnad. I detta
sammanhang kan erinras om att Londondverenskommelsen inte
ligger hinder {6r anslutna stater att 1 fall av tvist kriva éversittning
av patentskriften (jfr artikel 2 i Overenskommelsen). Denna
mojlighet finns visserligen redan genom bestimmelserna 1 33 kap
9§ RB (samt i 50 § forvaltningsprocesslagen och 8 § férvaltnings-
lagen). Till undvikande av missuppfattningar om vad som giller,
skulle en uttrycklig bestimmelse i PL motsvarande artikel 2 i
overenskommelsen, kunna vara motiverad. Forutsatt att effektiva
medel finns for att framtvinga Oversittning pd patenthavarens
bekostnad, bor en lagstiftning i dverensstimmelse med London-
overenskommelsen inte leda till ndgra visentliga ekonomiska eller
praktiska konsekvenser fé6r domstolarna.

PRV:s verksambet

For att ett meddelat europeiskt patent skall {3 rittsverkan i Sverige
forutsitts att Sverige designerats i ansokningen. Ett ytterligare
villkor ir att sékanden eller patenthavaren inom viss tid ger in en
svensk Oversittning av patentskriften till PRV och i samband
dirmed betalar en avgift (82 § PL). Avgiften uppgér fér nirvarande
till 1100 kronor fér tryckning och 155 kronor 1 tilliggsavgift for
tryckning f6r varje piborjad sida som ansékningen omfattar utéver
dtta sidor. Den motsvarande avgiften for publicering av patent-
kraven 1 6versatt skick foér erhillande av s.k. provisoriskt skydd
uppgdr for nirvarande till 200 kronor (88 § PL).

Ett tilleride till Londondverenskommelsen innebir minskade
krav pa dversittning och dirmed, rimligen, iven minskade avgifter.
PRV har, i anledning av de diskussioner som foérts angdende
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genomforande av ett gemenskapspatent, gjort en konsekvensanalys
dir bl.a. berikningar fér minskade avgifter tagits fram. Av dessa
framgdr att nuvarande publiceringsintikter skulle minska med ca
15 miljoner kronor i de fall Sverige viljer att ha kvar ett krav pd
oversittning av patentkraven till svenska och dven ett krav pid
publicering av dessa oversittningar via PRV. Denna kalkyl bor
kunna ha relevans fér bedémningen av vilka ekonomiska kon-
sekvenser som foljer med att Londonéverenskommelsen ratificeras,
under férutsittningen att patentkraven skall &versittas och
publiceras. Aven om effekterna kan bli omedelbart kinnbara for
PRV, ir det dock s3 att intikterna fér validering i princip ir
avsedda att ticka kostnaderna fér verkets hantering av ingivna
oversittningar. Artikel 65 EPC ger knappast grund fér hogre
avgiftsuttag. En inskrinkning av kravet pd vilken textmassa som
obligatoriskt skall 6versittas kan ge anledning till en 6versyn av
PRV:s avgiftstaxa. Det kan d3 inte uteslutas en hojning av andra
handliggningsavgifter. Nir sidana konsekvenser f6r de europeiska
patentmyndigheterna uppmirksammats i diskussioner om London-
overenskommelsen och gemenskapspatentet, har foretridare for
industrin uttalat att en viss hdjning av proceduravgifter kan vara
skilig. Instillningen har varit att patentmyndigheterna skall gott-
goras for de arbetsinsatser som kommer anvindarna till godo, men
att sokandekollektivet inte anser det rimligt att betala f6r hantering
av oversittningar som 1 grunden betraktas som ondédiga och
onyttiga.

I den min det uppkommer behov fér PRV att kompensera
bortfall av 6versittningsavgifter, kan det i viss utstrickning ske
genom Okat infldde av drsavgifter. Littnader i krav pd oversittning
kan nimligen leda till att s6kandena ser ett ekonomiskt utrymme
for att begira patentskydd i fler linder in vad som hittills gjorts.
For validering av ett europeiskt patent 1 Sverige giller att
patenthavaren skall erligga drsavgifter till PRV {or varje patentdr
efter det &r under vilket det europeiska patentverket (EPO) har
kungjort sitt beslut att bifalla patentansékningen (86 § PL). Av den
firsavgift som betalas in till PRV for hir validerade patent skall en
viss andel (f.n. 50 procent) betalas till EPO i syfte att ticka
organisationens kostnader. Aterstoden stér till PRV:s férfogande.
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Spréakpolitiska aspekter

En viktig friga for oss att ta stillning tll dr 1 vad min ett
borttagande av 6versittningskravet har betydelse for det svenska
sprikets stillning och utveckling, sirskilt vad giller teknisk
terminologi.

Den parlamentariska ”Kommittén for svenska spriket”, har i
betinkandet, Mal 1 mun (SOU 2002:27) limnat forslag till en
handlingsplan f6r att virna om det svenska spriket. Forslaget
motiveras bla. av engelskans allt starkare stillning sivil inter-
nationellt som inom Sveriges grinser. I betinkandet uttalas att om
man inom vissa omriden &vergdr till att anvinda sig av engelska
kommer svenskan att upphora att utvecklas dir. P3 sikt uppstar s.k.
dominféorluster; svenska termer och begrepp upphér att bildas och
svenskans stillning i Sverige forsvagas. Skall svenskan kunna
anvindas inom specialiserade omrdden och filt dir den veten-
skapliga utvecklingen gir snabbt ir det viktigt att svenska ord och
uttryck finns att tillgd. Tillgdng till indamalsenliga specialisttermer
gor det littare att anvinda svenska, in om det hela tiden rider
osikerhet om vad man kallar olika foreteelser pd virt sprik.
Termarbetet ir alltsd ett led 1 det arbete som gir ut pd att motverka
dominférluster. Samtidigt, konstateras 1 betinkandet, ir en av de
viktigaste forutsittningarna fér att termer m.m. skall finnas
tillgingliga inom ett omrade, att spriket verkligen brukas dir. De
dominforluster som hotar eller redan har uppstitt inom en del
specialiserade sfirer ger dirmed en risk foér att svenskan inte
kommer att utvecklas inom en rad omriden. S8 sméningom kan vi
dirfér komma att hamna i en situation dir det blir svrt att anvinda
svenska ocksd nir det av olika skil skulle vara 6nskvirt att géra det.
Sprikanvindning och termtillgdng hinger sdledes 6msesidigt
samman. Tillgdng till limpliga ord, uttryck och termer ir en férut-
sittning for att specialister av olika slag skall kunna arbeta pd
svenska inom sitt expertomride. Kommittén konstaterar emellertid
att det ir uppenbart att det i minga sammanhang ir nédvindigt att
anvinda sig av engelska.

I betinkandet har sirskilt uppmirksammats det internationella
forindringsarbete pa patentrittens omride som f.n. pigir och som
bl.a. innebir att spriken 1 patentskrifter koncentreras till engelska,
tyska och franska med en allt mer inskrinkt méjlighet att kriva
oversittning till respektive medlemslands officiella sprik. Frin
sprakvirdens sida har man motsatt sig sddana inskrinkningar. Det
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har hivdats att principen att rittsligt bindande texter skall vara
upprittade pd svenska skulle komma att dsidosittas om patent-
handlingar inte finns tillgingliga pd svenska. Detta skulle 1 sin tur
forsvaga svenskans funktion som samhillsbirande sprik och kunna
innebira rittssikerhetsproblem, eftersom man inte kan férutsitta
att alla har de kunskaper som krivs 1 de aktuella spriken. Vidare har
man pekat pd att patentomridet ir ett vidstrickt filt med ett rike
och varierat ordfoérrdd varfor det skapas forutsittningar for att
svenskt facksprdk wutvecklas dven inom nya och avancerade
omrdden om patenthandlingar skrivs pd svenska. Dirigenom bidrar
dversittning av patenthandlingar till att understddja arbetet for att
bevara svenskan som ett komplett sprik.

Vi har i virt utredningsarbete kontaktat AB Terminologi-
centrum TNC (nedan benimnt TNC), som ir ett centrum fér
terminologi och facksprik, for att bilda oss en uppfattning om och
i s& fall 1 vilken omfattning en ratificering av Londondverens-
kommelsen skulle kunna tinkas paverka terminologiutvecklingen 1
Sverige. Det har d& visat sig att TNC endast 1 mycket begrinsad
omfattning kommer i kontakt med de éversittningar som fram-
stills och publiceras i anslutning till en validering av ett europeiskt
patent i Sverige. Kontakterna férekommer uteslutande genom att
patentombud eller andra dversittare vinder sig till TNC for att 8
besked om huruvida ett visst ordval som de tinkt sig att anvinda 1
sin Oversittning av patentskriften stdr i1 dverensstimmelse med
svenskt sprdkbruk. Diremot har det inte férekommit att till PRV
ingivna oversittningar anvints 1 TNC:s verksamhet. Detta har
enligt. TNC olika forklaringar. Tidsaspekten ir visentlig. Over-
sittningarna finns oftast tillgingliga flera ar efter det att patent-
ans6kningen blivit tillginglig. Under mellanperioden publiceras
artiklar 1 sdvil tekniska och andra facktudskrifter som forskar-
rapporter, dir den patentsdkta uppfinningen beskrivs. Det fére-
kommer att TNC utnyttjar sidant material for sin terminologi-
hantering. For TNC ir det dessa publikationer, inte &ver-
sittningarna hos PRV, som ir av betydelse f6r vidmakth3llande och
nybildning av termer och begrepp.

Enligt TNC f6rutsitter utvecklingen av teknisk terminologi att
nya termer ocksd fungerar som ett underlag f6r definiering av ett
begrepp eller en uppfinning. I de officiella éversittningar som
TNC tagit del av har ndgot underlag f6r definitioner inte funnits
att tillgd utan skrifterna forutsitter att lisaren 1 sig redan har
kunskaper pd omrddet och pd si sitt kan fi ut ndgot av over-
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sittningarna definitionsmissigt. Dirtill kommer att sdvil over-
sittningarna som i vissa fall originaltexterna emellant synes vara av
hogst varierande kvalitet. Av dessa skil har TNC inte ansett det
limpligt att anvinda sig av patentdversittningarna i terminologi-
utvecklingsarbetet. TNC har samtidigt pdpekat att de patenttermer
som finns 1 beskrivningen i1 de flesta fall férekommer idven i
patentkraven. Ett slopande av &versittningskraven sdvitt avser
patentbeskrivningen innebir dirfér inte att ndgot gir forlorat ur
terminologisynpunkt, under férutsittning att ett krav pd over-
sittning av patentkraven stir kvar. TNC:s uppfattning ir for dvrigt
att nya termer 1 foérsta hand utvecklas genom allmint sprikbruk,
tidskriftsartiklar och forskarrapporter och inte genom patent-
oversittningar.

I anslutning till denna redovisning av TNC:s synpunkter kan
erinras om att de dversittningar som ges in till PRV ir framstillda
helt genom patenthavarens forsorg och pd dennes ansvar. EPC ger 1
princip inte ndgot utrymme fér PRV att kontrollera om 6ver-
sittningarna korrekt terger originaldokumentet. Teoretiskt skulle
det visserligen vara mojligt for verket att avvisa en text pd den
grunden att den ir s bristfillig att den helt enkelt inte kan
betraktas som en oversittning. Det dr emellertid visentligt att
pipeka att ndgon granskning av texternas kvalitet inte féorekommer
i praktiken. Detta ger oss ytterligare stdd foér antagandet att
dversittningarna ir en osiker killa fér terminologiutveckling.

Vi har undersokt i vilken omfattning de i1 dag nédvindiga
oversittningarna efterfrigas hos PRV. Av det som framkommit (se
bilaga 7) kan konstateras att handlingarna bestills och konsulteras 1
mycket liten omfattning. Vi anser oss dirfér kunna dra slutsatsen
att dessa Oversittningar dr utan betydelse fér sprikutvecklingen i
allminhet.

4.4.3 Redogorelse for vissa undersokningar

4.4.3.1 Ivilken omfattning efterfrigas 6versittningar —
faktiskt respektive via nitet

Det finns i dag tre olika sitt att ta del av de hos PRV forvarade
patentskrifterna och de dirtill obligatoriska dversittningarna. Ett
sitt dr att bestilla kopior, ett annat att ta del av skrifterna i den
lisesal som ir 6ppen for allminheten. Sedan ett drygt ar tillbaka
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finns ocksi vissa av Oversittningarna av i Sverige validerade
europeiska patent tillgingliga pd PRV:s hemsida pd Internet. Som
tidigare nimnts har sprikfrgan varit féremdl for diskussion redan
flera &r fore Londondverenskommelsens undertecknande och en
mingd olika forslag till 16sningar for att komma till ritta med de
okande 6versittningskostnaderna har presenterats och behandlats.
I samband med att det tidigare nimnda férslaget till ”package
solution” diskuterades gjordes av EPO en undersokning bland
konventionslinderna fér att f en uppfattning om och 1 vilken
omfattning de i anslutning till valideringen gjorda dversittningarna
efterfrigas i respektive land. Dessa uppgifter har sammanstillts i en
rapport frin augusti 1996 vars innehdll framgar av bilaga 7.

Av de i bilagan redovisade uppgifterna framgdr att Sversitt-
ningarna 1 de flesta konventionsstaterna efterfrigas i mycket liten
omfattning. For Sveriges del 18g efterfrigansfrekvensen under en
procent och avsdg i foérsta hand antalet bestillda kopior av éver-
sdttningar.

PRV har till utredningen limnat uppgifter om och i1 vad min
oversittningar efterfrigats under senare tid. Fér &r 2001 uppgick
antalet bestillda kopior till ca 600 dokument medan efterfrigan av
oversittningar 1 lisesalen 1 dag dr nirmast obeflnthg Nedgingen far
dock ses mot bakgrund av att oversittningar numera 1 viss
utstrickning ar tillgingliga via PRV:s webbplats.

4.4.3.2 Kostnadsberikningar

Enligt berikningar, sammanstillda av EPO 1 juli 1999, uppgick
kostnaderna for ett genomsnittligt europeiskt patent giltigt 1 de
dtta oftast designerade linderna (Frankrike, Tyskland,
Storbritannien, Holland, Schweiz, Sverige, Italien och Spanien) och
med en giltighetstid om tio dr tll 29 800 €. Av denna kostnad
utgjorde ca 14 procent eller 4 300 € avgifter till EPO, 18 procent
eller 5 500 € ombudskostnader, 39 procent eller 11 500 € 6versitt-
ningskostnader och 29 procent eller 8 500 € drsavgifter. Av det sist-
nimnda beloppet uppbir EPO och respektive nationell patent-
myndighet hilften var.

I det forslag till ridets férordning om gemenskapspatent som
lades fram av EG-Kommissionen 1 augusti 2000 gjordes
berikningar av 6versittningskostnaderna med den féreslagna
modellen fér gemenskapspatentet satt i relation till nuvarande
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oversittningsreglering av ett europeiskt patent m.m. Berikningarna
baserade sig pd en patentansékan med en genomsnittlig omfattning
om 20 sidor, varav tre sidor fér 15 patentkrav. I antagandet utgick
man vidare ifrdn att en Oversittare Sversitter omkring tre sidor per
dag till en uppskattad kostnad om 250 €, dvs. ca 83 €/sida.

Inom ramen fér WPR:s arbete gjordes ytterligare uppskattningar
av hur en forindring av 6versittningkraven skulle pdverka over-
sittnings- och valideringskostnaderna fér ett europeiskt patent och
dirmed for sokandena.

De kostnadsberikningar som nu hinvisats till framgdr nirmare
av bilaga 7. Det skall pdpekas att redovisade uppgifter har karaktir
av uppskattningar och inte kan géra ansprik pd exakthet. Klart star
dock att visentliga besparingar stdr att vinna med littnader i
oversittningskrav och att en 16sning 1 enlighet med London-
dverenskommelsen motsvarar det f6r WPR uppstillda kravet pé en
50-procentig minskning av éversittningskostnaderna.

4.5 Overviaganden och forslag

Sverige bor ratificera Londondverenskommelsen och dirvid fére-
skriva att patentbeskrivningar skall ges in 1 6versittning till svenska
eller engelska vid validering av europeiska patent i Sverige. Sverige
bér utnyttja mojligheten att dven fortsittningsvis kriva over-
sittning till svenska av patentkrav som villkor fér validering,
Oversittningarna skall ges in till och offentliggéras av PRV.

I patentlagen inférs en ny bestimmelse, vari uttryckligen anges att
domstolen i patentmdl fir foreligga rittsinnehavaren att ge in en
fullstindig 6versittning av patentskriften till svenska. Om fére-
liggandet inte f6ljs av rittsinnehavaren i egenskap av kirande, fir
talan avvisas. Ar rittsinnehavaren svarande fir domstolen i yttersta
fall ombesorja dversittning pd dennes bekostnad.

Londonéverenskommelsen har tillkommit som svar pid den
europeiska industrins vixande kritik av att gillande krav pd
dversittning av europeiska patent medfér alltfor héga kostnader.
Kritiken gir ut pd att texter pd nationella sprik mer eller mindre
saknar betydelse och att nyttan av éversittningarna alltsd inte stdr i
ndgon rimlig proportion till vad det kostar att framstilla dem. Det
har hivdats att dessa kostnader i1 viss mdn verkar himmande pd
framfér allt mindre féretags benigenhet att ansoka om patent eller
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1 vart fall inverkar dterhdllande pd deras beslut om vilka och hur
mdinga stater som patentet skall valideras 1. I diskussionen har
ocksd framhillits att kostnaderna foér ett europeiskt patent ir
visentligt hdgre 4n motsvarande kostnader for att f3 patentskydd 1
USA och Japan.

I det féregdende har vi hinvisat till uppgifter om vilka kostnader
som foranleds av EPC-staternas krav pd 6éversittning. Hirav fram-
gdr bland annat att kostnaderna for dversittning av ett europeiskt
patent som valideras 1 de 4tta oftast designerade kontraktsstaterna
uppskattats till cirka 12 000 €, vilket skulle motsvara ca 40 procent
av de totala kostnaderna, forutsatt att patentet uppritthélls i tio r.

Det dr givet att 4tgirder ir motiverade fér att nedbringa
patenteringskostnaderna i Europa till vad som faktiskt krivs for ett
vil fungerande patentsystem. Skulle det visa sig att nuvarande krav
pd Oversittning kan frinfallas eller reduceras utan att viktiga
skyddsintressen trids foér nir, bor lagstiftare 1 Sverige och andra
kontraktsstater verka 1 sidan riktning. Londonéverenskommelsen
fir ses som ett indamailsenligt instrument fér samtidig liberali-
sering 1 en bred krets av kontraktsstater.

I avsnitt 4.4.2 har belysts 1 vilken mdn &versittningar av
europeiska patentskrifter har betydelse for olika anvindare och
intressen. I den oOversikten har de sprdkpolitiska aspekterna
behandlats sist. Nir vi nu 6vergdr till att nirmare virdera de olika
skil som anférts for och emot att avskaffa eller litta upp
oversittningskraven, ir turordningen den omvinda. Skilet for detta
ir givet. Det ir en nationell angeligenhet att svenska spriket kan
anvindas inom alla samhillsomriden. Skulle det finnas anledning
att rikna med att frdnvaron av fullstindiga patentdokument pid
svenska leder till en utarmning av teknisk terminologi och
begreppsbildning pd virt sprdk, si kan dirmed sittas punkt for
diskussionen. Det kan d& inte komma 1 friga att genomféra
Londonéverenskommelsen, oavsett vilka argument som annars kan
finnas till f6rméan for en liberalisering.

Det som framkommit ger oss emellertid inte stoéd foér upp-
fattningen att patentdokumenten skulle vara av sddan betydelse att
en ratificering av Londonéverenskommelsen skulle leda till en s.k.
dominférlust f6r det svenska spriket. Av de undersokningar som
genomforts har vi kunnat konstatera att Oversittningar av
patentskrifter som offentliggérs av och férvaras hos PRV efter-
frdgas 1 mycket begrinsad omfattning. Foretridare for TNC har
uppgett att TNC 1 sin verksamhet inte anvinder sig av patentdver-
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sittningarna. TNC:s erfarenhet ir att det tekniska spriket ut-
vecklas genom forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar och, inte
minst, 1 det sprikbruk som giller inom enskilda teknikomriden.
Det ir alltsd redan etablerade termer och begrepp som férekommer
1 patentskrifter. Frin TNC:s sida har sirskilt pdpekats att en svensk
oversittning av ett europeiskt patentdokument framstills 1ing tid
efter det att uppfinningen gjorts och att efterslipningen gor
texterna in mindre dgnade att introducera ny terminologi.

Det kan konstateras att engelskan gor allt mer insteg 1 Sverige,
inte minst pd det tekniska omrddet. Denna tendens har noterats
med viss oro av sprikvirdare. Vid en ratificering av London-
overenskommelsen har Sverige att peka ut ett av EPO:s tre hand-
liggningssprak som godtagbart fér validering av europeiska patent.
Med hinsyn till sprikforstielsen 1 Sverige kan det inte komma 1i
friga att vilja nigot annat sprik in engelska. Det skulle d& kunna
befaras att Oversittningsreformen ytterligare bidrar till en icke
Onskvird forstirkning av engelska sprikets position i Sverige.
Enligt vir mening kan dock farhigor fér sddana effekter tonas ner.
Skilet ir visentligen detsamma som nyss tagits upp. Det kan inte
anses att patentdokumenten i sig ir av annat in marginell betydelse
for sprikutvecklingen. I den mén det svenska tekniska spriket
influeras av engelsk terminologi, fr orsaken sékas utanfér patent-
systemet. Vi gor siledes bedémningen att det for vart spriks
stillning och utveckling inte 1 och fér sig dr befogat att bibehilla
nuvarande krav pd 6versittning till svenska av europeiska patent.

For intresset av ridttssikerbet kan tillgdngen till 6versatta
patentskrifter diremot ha en funktion att fylla. Ett syfte med det
nuvarande kravet pd fullstindiga oversittningar av europeiska
patent har varit att underlitta f6r den som planerar en viss verk-
samhet att beddma om den tilltinkta dtgirden innebir ett intrdng i
en redan patenterad rittighet. Som konstaterats ir dock innehéllet i
patentdokumenten i allminhet inte s3 litt att tillgodogéra sig for
andra in experter pi omrddet. Den som soker klarhet 1 vad ett
patent innebir har dirfér ofta anledning att konsultera ett
patentombud, och detta oavsett om patentskriften finns 6versatt
till svenska eller inte. Och idven i det fall en svensk text stdr till
buds finns det ofta anledning att 1 férsta hand studera original-
dokumentet pd frimmande sprik. Trots att Gversittningarna 1 de
flesta fall utfors av sprik- och fackkunniga personer kan det
forekomma att texterna, originalet och den gjorda dversittningen,
divergerar i vissa delar. Ett sirskilt skil att g8 till originaltexten fér
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ett europeisk patent féljer av 90 § PL. Enligt denna bestimmelse
dger 1 mil om ogiltighet av patent lydelsen pd EPO:s handligg-
ningssprik ensam vitsord. Oversittningen kan alltsi i sidana fall
inte dberopas.

Det som nu sagts behover inte tolkas som att en 6versittning till
svenska helt saknar virde. Aven om det kan antas att en fullstindig
oversittning inte ir av siddan betydelse att den forsvarar kost-
naderna for framstillningen, kan, som vi tidigare framhallit, en text
pa svenska av de mest visentliga delarna av patentskriften tjina till
viss ledning fér tredje man. Londondverenskommelsen ger de
stater som inte har ndgot av EPO:s handliggningssprdk som sitt
officiella sprik en méjlighet att bibehilla krav pd éversittning av
patentkraven. Eftersom patentkravens funktion ir att bestimma
patentskyddets omfattning, kan en 16sning dir den svenske lag-
stiftaren viljer att behdlla ett sidant begrinsat éversittningskrav ge
underlag f6r en forstahandsbedomning av vilka dtgirder som kan
foretas utan att patentintring sker.

Det ir v3r uppfattning att ett krav pd dversittning av patent-
kraven boér uppritthillas, for det fall Sverige ratificerar London-
dverenskommelsen.

En friga som sirskilt uppmirksammats i vart utredningsarbete ir
1 vad min den som har gjort intrdng i ett patent kan komma att
iliggas skadestindsskyldighet, nir patentbeskrivningen inte finns
pd svenska och intringet har sin orsak 1 att texten pd frimmande
sprak har missforstitts. I EU-kommissionens ursprungliga forslag
till férordning om gemenskapspatent har 1 artikel 44.3 tagits in en
bestimmelse som i korthet innebir att en pistiddd intrdngsgorare
antas, till dess motsatsen har bevisats, inte medvetet ha gjort
intrdng i patentet i de fall denne inte kunnat {3 tillgdng till patentet
pd det officiella spriket i den medlemsstat dir han ir bosatt. Som
skydd fér en sddan godtroende intrdngsgorare foéreskrivs 1 artikel-
bestimmelsen att patenthavaren inte kan f3 skadestind fér tiden
innan svaranden bevisligen fitt tillgdng till en 6versittning av
patentet. Bevisbordan ligger siledes hos kiranden/patenthavaren.
Inom utredningen har diskuterats om inte en motsvarande
bestimmelse borde inféras 1 den svenska patentlagen, for det fall
Londonéverenskommelsen genomfors.

Det rider emellertid viss osikerhet om huruvida en sidan
generell regel skulle g lingre in vad som forutsatts vid London-
dverenskommelsens tillkomst. EU-kommissionens férordnings-
forslag var vid den tidpunkten kint. Det kunde tyckas naturligt att
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en uttrycklig erinran tagits in 1 6verenskommelsen betriffande
mojligheten att lagstifta om sirskilda skadestdndslittnader, om
Londonmotets avsikt var att sd skulle kunna ske. Det kan ocksd
pipekas att bestimmelsen 1 artikel 44.3 av forordningsférslaget
byggde p forutsittningen att inga 6versittningar alls skulle krivas.
Kommissionen har i senare skede av rddsférhandlingarna om
gemenskapspatentet uttalat 3sikten att skadestindsregeln inte ir
motiverad, om ett krav pd dversittning av patentkraven skall gilla.
Intresset av rittssikerhet skulle enligt kommissionens uppfattning
vara tillgodosett genom att patentkraven finns tillgingliga pd alla
EU-sprik. I den principéverenskommelse som EU:s medlemsstater
triffat, senast uttryckt i dokumentet den 3 mars 2003 om gemen-
sam politisk hillning, ingdr att sékanden skall ge in dversittningar
av patentkraven till gemenskapens samtliga officiella sprik i
anslutning till att patentet meddelas (jfr redogorelsen i avsnitt
2.5.3). Med denna l8sning av sprkfrigan skulle den ursprungligen
foreslagna bestimmelsen om begrinsning av skadestdndsansvaret
ha spelat ut sin roll. Den svenska delegationen har stillt sig bakom
ett reviderat férordningsférslag, i vilket bestimmelsen 1 artikel 44.3
utgdtt. Frigan ir, nir detta skrivs, emellertid inte avgjord.

Det skulle ocksd kunna ifrigasittas om en skadestdndsbestim-
melse efter modell 1 férordningsforslagets artikel 44.3 ir férenlig
med EPC. Enligt artikel 64.1 1 konventionen skall innehavaren av
ett europeiskt patent i varje land dir patent ir giltigt 8tnjuta samma
rittigheter som foljer med ett nationellt patent meddelat i
respektive stat. I 81 § PL finns en bestimmelse med motsvarande
innebérd. Detta krav pd likformig behandling talar for att
lagbestimmelser som sirskilt tar sikte pd europeiska patent bor
undvikas.

Hos utredningens sakkunniga och experter har meningarna ind3
varit delade 1 frdga om det 6nskvirda i att inféra en sirskild lagregel
med generella skadestdndslittnader f6r den som gjort intrdng 1 ett
patent, vars beskrivning inte funnits pd svenska. Majoritetens
uppfattning, som ocksd ir utredarens, kan sammanfattas enligt
foljande.

Enligt 58 § forsta stycket PL skall den som uppsétligen eller av
oaktsamhet begdr patentintring utge skilig ersittning for utnytt-
jandet samt ersittning for den ytterligare skada som intrdnget har
medfoért. Denna ansvarsbestimmelse ir villkorslds. I andra stycket
av samma paragraf anges att den som begdr patentintring utan
uppsat eller oaktsamhet skall utge ersittning “om och i den mén
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det finnes skiligt”. For tillimpning av andra stycket ricker det
allts3 med ett konstaterande av domstol att ett patentintring
objektivt férekommit. I si fall skall svaranden i intringsmailet
forpliktas att betala skilig ersittning foér utnyttjandet av upp-
finningen, 1 princip oavsett vilket subjektivt rekvisit som kan
styrkas. En svarande kan alltsd inte i allminhet freda sig frin sddant
betalningsansvar genom att pdstd att han eller hon inte forstitt
inneborden av patentet. Vad som 1 s3 fall kan komma 1 friga ir en
jimkning av ersittningsbeloppet. Svaranden klarar sig diremot helt
ifrdn skyldigheten att betala ersittning f6r “ytterligare skada”, om
uppsat eller oaktsamhet saknats.

Den lagregel som diskuterats, delvis efter forebild 1 artikel 44.3
av det ursprungliga férslaget till gemenskapspatentférordning,
skulle innebira att den som gjort intring i ett icke dversatt patent
skulle g8 fri frin ansvaret att ersitta “ytterligare skada”, om det inte
kan styrkas att han eller hon trots allt forstitt innehillet i
patentskriften pd frimmande sprdk (engelska). Det skulle siledes
finnas en presumtion fér att intringet skett till f6ljd av oférméga
att tillgodogora sig texten pd engelska. Eftersom skyldigheten att
ersitta “ytterligare skada” 1 grunden f6rutsitter &dtminstone
oaktsamhet (58 § forsta stycket), si skulle undantagsbestimmelsen
bli tillimplig endast 1 de fall sddant subjektivt rekvisit dr styrkt. Det
gdr att se vissa svagheter i ett sidant resonemang. Om intringet
haft sin orsak i att svaranden missforstdtt den engelska texten, s8 ir
det osidkert om oaktsamhet kan liggas honom till last. Men om sd
ir fallet, och det alltsi brister i det subjektiva rekvisitet, s
aktualiseras dver huvud taget inte frigan om skyldighet att ersitta
“ytterligare skada” (58 § andra stycket).

Nir vi tidigare funnit att dversittningslittnader enligt London-
overenskommelsen gir att férena med tredjemansintressen, sd har
instillningen grundats pd att det hos den svenska allminheten finns
rimliga mojligheter att ta del av en text pd engelska, men ocks3 pd
det faktum att innehéllet 1 patenthandlingar ir av sidan komplexitet
att det under alla foérhdllanden kan finnas skil att konsultera
expertis. Mot denna bakgrund framstir en lagregel med generellt
undantag frin ersittningsskyldighet vid intrdng som vil schematisk.
Den skulle kunna leda till att patenthavare gir miste om full
ersittning 1 fall di littnader dr sakligt obefogade. Bestimmelsen
skulle d& ocksd kunna f4 till f6]jd att patenthavarna tar det sikra
fore det osikra och ger in fullstindiga dversittningar i fler fall in
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som annars hade varit motiverat. Syftet med London-
overenskommelsen skulle pd s3 sitt kunna komma att forfelas.

Som rimligare framstdr det att de nu gillande bestimmelserna 1
58 § PL blir tillimpliga utan sirskilt undantag, Det ir i och for sig
vanskligt att forutse hur en domstol skulle tillimpa lagrummet 1 fall
di patentintrdnget kan relateras tll frinvaron av fullstindig
dokumentation pd svenska. I férsta hand fir en bedémning goras
av om intrdnget 1 den givna situationen innefattat uppsdt eller
oaktsamhet, 1 vilket fall forsta stycket har tillimpning. Skulle
domstolen finna att intrdnget skett utan uppsét eller oaktsamhet,
bortfaller ansvaret for ersittning av “ytterligare skada” och en
jimkning av ersittning fér nyttjandet kan ske enligt andra stycket.

Bedémningen ir alltsd att skadestindsbestimmelsen 1 58 § PL ir
tillfyllest for att virna intresset av rittssikerhet 1 mal om intring i
patent, for vilka fullstindig 6versittning till svenska saknas. Det
kan dock finnas sirskild anledning att f6lja rittstillimpningen.

For intresset av snabb teknikspridning ir 6versittningen av den
text pd vilken patentet meddelas av mindre betydelse. Ett offentlig-
gorande av den europeiska patentansékningen sker senast 18 mnader
efter ingivningsdagen (eller 1 férekommande fall dagen for en
prioritetsgrundande ansékan). Ett offentliggdrande medfor ofta att
den tekniska nyheten eller uppfinningen presenteras och diskuteras
1 olika forskningsrapporter eller artiklar i initierade tidskrifter. I de
flesta fall drojer det lang tid efter det att patentet offentliggjorts
tills patentet meddelas och det silunda foreskrivna kravet pd
oversittning uppstar (82 § PL). EPO:s medelbehandlingstid uppgar
under normala férhallanden till 4-6 &r, frin dagen f6r ansokan till
patentets meddelande. Den snabba teknikutvecklingen gér att det
ofta dr angeliget f6r konkurrenter och forskare att snabbt skaffa
kunskap om nya uppfinningar. Vid den tidpunkt di patentet med-
delas och 6versittningen offentliggérs kan nyhetsvirdet ha gitt
forlorat.

Det ir dirfor vir uppfattning att versittningar till svenska av
meddelade europeiska patent inte ir oundgingliga for intresset av
teknikspridning.

Som redan anmirkts har vissa patentombud uttryckt oro for att
en uppmjukning av éversittningskraven skulle {3 negativa ekono-
miska konsekvenser for dem, kanske ocksd till en drinering pi
nationell kompetens. Enligt vir bedémning kan det inte uteslutas
att en del ombud kommer att fi vidkinnas intiktsbortfall till f61;d
av firre dversittningsuppdrag. Detta branschintresse kan dock inte
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1 sig motivera att nuvarande 6versittningskrav bibehills, om en
liberalisering kan ske till gagn, eller utan visentligt men, for de
allminna och enskilda intressen som patentsystemet primirt skall
tjina. Det kan for 6vrigt antas att de ekonomiska effekterna for
ombuden dimpas av att ett krav pd 6versittning av patentkraven
kvarstdr.

Enligt berikningar som gjorts av PRV kan verkets intikter, som
en foljd av uteblivna publiceringsavgifter, komma att minska med
15 miljoner kronor i de fall det dven for framtiden skall dvila PRV
att offentliggéra 6versittning av patentkrav. Sidana effekter pd
PRV:s ekonomi kan framstd som dramatiska. Till den del
“tryckningsavgifter” som verket gdr miste om skulle ha anvints for
finansiering av annan verksamhet méste intiktsbortfallet kompen-
seras med inte obetydliga hojningar av andra avgifter.

Det kan emellertid frin principiell utgdngspunkt ifrigasittas om
avgifter for validering av europeiska patent bor tas i ansprdk for
andra indamil. Ritten att ta ut avgifter f6r hantering av 6ver-
sittningar foljer av artikel 65.2 EPC. Enligt denna bestimmelse fir
kontraktsstaterna foreskriva skyldighet fér sokande och patent-
havare att helt eller delvis bestrida kostnaden for offentliggérande
av oversittningar. Utformningen av artikelbestimmelsen talar emot
ett uttag av avgifter som ticker mer in kostnader knutna till sjilva
offentliggérandet. Bestimmelsens syfte kan inte heller ha varit att
sanktionera en dverdebitering.

Redan mot denna bakgrund anser vi att de pitalade ekonomiska
konsekvenserna fér PRV inte kan f spela ndgon avgorande roll fér
frdgan huruvida Sverige bér ratificera Londonéverenskommelsen.

Det som nu anférts leder oss till bedémningen att en liberali-
sering 1 linje med Londonéverenskommelsen ir mojlig. En sirskild
friga ir om Oversittningslittnader bér genomféras oavsett om
dverenskommelsen ratificeras av det antal kontraktsstater som
krivs for ikrafttridande, eller om Sverige under alla férhdllanden
bér dppna f6r en mojlighet till validering av europeiska patent med
beskrivningar enbart pa engelska. Nigot traktatrittsligt hinder for
den svenska lagstiftaren att ensidigt mjuka upp Oversittnings-
reglerna finns ju inte.

Syftet med Londonéverenskommelsen har varit att {3 till stdnd
en samtidig liberalisering 1 en viss minsta krets av linder. En
forutsittning for ikrafttridande dr att Frankrike, Tyskland och
Storbritannien finns med bland de stater som ratificerat texten.
Genom o6msesidiga dtaganden om littnader 1 6versittningskraven
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skapas garantier for likformiga férmaner, dd patenthavare frin
anslutna stater begir skydd fér viktiga marknader i Europa. Enligt
vir mening dr motiven for en dversittningsreform inte tillrickliga,
om sidana garantier saknas. Tidigare erfarenheter frin Tyskland
och Storbritannien talar ocksi emot att Sverige ger avkall pd
nuvarande Oversittningskrav utan att motsvarande lagindringar
sker 1 de mest patentintensiva konventionsstaterna.

Sammantaget finner vi att det finns 6vervigande skil for en
svensk ratificering av Londondverenskommelsen. Det 3terstdr di
att Overviga de nirmare forutsittningarna fér hur ett genom-
férande bor ske.

Vi har redan uttalat att engelska ir det sprdk som kan komma i
friga som alternativ till svenska vid validering av europeiska patent.
Engelskan har kommit att anvindas pd allt flera omridden i
samhillet. Inom niringslivet ir engelskan ofta koncernsprik. I
svenska skolor férekommer numera undervisning i engelska redan
pd ligstadiet. De flesta med hemvist 1 Sverige har férhillandevis
goda kunskaper 1 det engelska spriket, 13t vara att sprikvirds-
foretridare ibland har varnat fér en 6verdriven tlltro till svenskars
formaga att forstd engelska.

Det kan anmirkas att Sverige i férhandlingarna om gemenskaps-
patent numera har tagit stillning till f6rmén for en kompromiss
som innebir att dven texter pd tyska och franska skulle accepteras
utan krav pd oversittning till vare sig svenska eller engelska. Endast
patentkraven skall finnas 6versatta till svenska. Vi anser frin vira
utgdngspunkter inte kunna férorda att patentbeskrivningar pd
tyska och franska godtas som tillrickliga vid validering av patent
som meddelats enligt det nuvarande EPC-systemet.

Sverige bor sdledes foreskriva engelska som det sprik frin vilket
nigon oOversittning av patentbeskrivningen inte skall behéva
komma 1 friga. En sddan ordning skulle innebira att sékande kan
vilja mellan att ge in hela den europeiska patentskriften i svensk
eller engelsk oversittning. Nirmare bestimt dr det 1 de fall hand-
liggningen hos EPO skett pd tyska eller franska som sékanden kan
vilja mellan att l3ta &versitta hela patentskriften till svenska eller
att l3ta Oversitta beskrivningen till engelska. Londonéverens-
kommelsen synes inte ge utrymme for en ansluten stat att kriva in
beskrivningen pi engelska, om patentet meddelats pd detta hand-
liggningssprak. Originaltexten fér ett europeiskt patent finns i1 dag
lite ullginglig via elektroniska medier.
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I enlighet med den reviderade versionen av artikel 65 EPC skall
oversittning ske av den text med vilken patentet meddelats och
inte lingre den text med vilken patentet enligt underrittelse till
sokanden frdn EPO ir avsett att meddelas. Detta har beaktats i det
danska lagforslaget dir alltsd foreslds att den text som skall ges in
vid validering skall avse texten for det meddelade patentet. Med
hinsyn till den nuvarande lydelsen av artikel 65 EPC samt idven
med hinsyn till milsittningen att striva efter nordisk rittslikhet
foresldr vi en motsvarande dndring av 82 § PL.

Effekten av ett svenskt tilltride till Londonéverenskommelsen
skulle bli att en betydande del av patentbeskrivningarna fort-
sittningsvis kommer att finnas tillgingliga endast pd engelska. I
den min detta i rittstvister leder till att patentdokumentet ges in
till domstolen utan kompletterande éversittning av beskrivningen,
kan det medféra en mer komplicerad handliggning. Domstolen
kan 1 fler fall in 1 dag komma att behova foranstalta om 6Sver-
sittning, antingen genom egen forsorg eller genom att parten med
stdd av 33 kap. 9 § rittegdngsbalken anmodas att ge in en &ver-
sittning av den av honom 3beropade handlingen. Detta skulle
kunna medfora en tillkrdnglad och tungrodd process samt dven en
inte obetydlig kostnadsokning f6r domstolen.

I artikel 2 av Londonéverenskommelsen har erinrats om att
dverenskommelsen inte utgdr ndgot hinder for anslutna stater att
foreskriva krav pd fullstindig dversittning av patentskriften i fall av
rittstvist. Som nimnts har ocksd svenska domstolar en sidan
mojlighet. Enligt 33 kap 9 § rittegdngsbalken skall ¢versittning ske
endast efter gjord behovsprovning dir bla. drendets beskaffenhet,
omfattningen och karaktiren av det material som limnats in,
kostnaden for dversittningen sedd 1 forhdllande till drendets vike,
domstolens ledaméters egna sprikkunskaper samt partens egna
mojligheter att fi fram en 6versittning beaktas. Det far visserligen
forutsittas att domstolen regelmissigt finner skl att kriva in full-
stindiga oversittningar 1 patentmal. Den typiskt sett komplicerade
beskaffenheten gor att tvisten sillan kan avgdras utan att en full-
stindig text pd svenska finns. Kravet pd férhandlingsoffentlighet
talar ocks3 starkt f6r att dokument pd svenska behovs.

Eftersom det trots allt ankommer pd domstolen att i det enskilda
fallet prova om 6versittningar behover krivas in med stod av
33 kap. 9 § rittegdngsbalken, har vi dvervigt om det inte finns skl
att infora en regel 1 patentlagen om att domstolen alltid skall kunna
foreligga rittsinnehavaren, dvs. patenthavaren eller den som pi
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annan grund har ritt att férfoga 6ver uppfinningen, att ge in en
fullstindig text pa svenska av det patent som tvisten giller.

Enligt vir mening finns det tillrickliga skil for att inféra en
sddan regel. Domstolen skulle di inte behéva ta stillning till om,
och i vilken ordning, éversittningen skall tas fram. Den skulle inte
heller 1 ndgot fall behdva ligga ner egna kostnader pd 6versittning.

En sirskild friga dr hur ett sddant krav pd dversittning 1 patent-
mal limpligen bor sanktioneras. I intrdngstvister, dir patenthavaren
som kirande har ett givet intresse av att driva processen, skulle ett
foreliggande om oversittning kunna ges vid dventyr av att mélet
avskrivs eller avvisas. Men 1 andra patentmdl, dir patenthavaren ir
svarande, eller annars inte har lika starka incitament att gd
domstolen till métes, ir en sddan pafoljd inte gdngbar. For att det
ska finnas garantier for att dversittningen i sidana fall kommer in,
bér domstolen 1 yttersta fall ha ritt att ombesérja 6versittning pd
rittsinnehavarens bekostnad.

Av skil som tidigare anférts bor Londondverenskommelsens
regelverk f3 genomslag 1 den svenska patentlagen forst sedan det
stdr klart att overenskommelsen som sidan kommer att trida i
kraft. Regeringen bor dirfér bemyndigas att sitta lagindringarna i

kraft.
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5 Ratificering av Patentratts-
fordraget (PLT)

5.1 Inledning

PLT har en mer begrinsad rickvidd in vad den officiella beteck-
ningen Patent Law Treaty kan ge sken av. Fordraget syftar till
avreglering och samordning av nationella lagbestimmelser om
formaliakrav foér patentansdékningar och patent. Det ir alltsd inte
friga om ndgon harmonisering av materiell patentritt. PLT:s
artiklar och tillimpningsforeskrifter (regulations) har, med ett
viktigt undantag, karaktir av minimibestimmelser, dvs. fordrags-
staterna har i allminhet frihet att tillimpa bestimmelser som dr mer
gynnsamma for sokande och rittighetsinnehavare in vad som anges
i fordraget. Undantaget frin denna princip giller vad som fir
krivas for att en ingivningsdag fér en patentansdkan skall kunna
faststillas (artikel 5). I detta avseende tilldts inga avvikelser 1 nationell
lag. Annorlunda uttryckt krivs hir absolut harmonisering.

Alla stater som tillhér Pariskonventionen den 20 mars 1883 for
skydd av den industriella dganderitten eller WIPO har ritt att
ansluta sig till PLT. Aven vissa internationella organisationer har
ritt att ingd som fordragsslutande parter. Den europeiska
patentorganisationen ir bland de organ som sirskilt angivits som
berittigade till medlemskap. Fordraget trider i kraft tre manader
efter det att tio ratificerings- eller anslutningsinstrument har
deponerats hos WIPO. For enkelhetens skull anvinder vi 1 det
foljande uttrycket “fordragsstat” som enhetligt begrepp for de
olika kategorierna av fordragsslutande parter.

Utredningen har fitt i uppdrag att ta fram underlag f6r bedém-
ningen av om Sverige bor tilltrida PLT och att ligga fram forslag
till de lagindringar som behévs for att foérdraget skall kunna
tilltradas eller som bedéms limpliga 1 samband med ett tilltride.
Enligt utredningens direktiv framstdr det som angeliget att Sverige
skall kunna tilltrida PLT.
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Nigra mer omfattande lagindringar skulle inte komma att
behovas vid ett svenskt tilltride av PLT. De indringar som kan
komma 1 friga ror faststillande av ingivningsdag (avsnitt 5.3),
fortsatt handliggning (avsnitt 5.4), iterstillande av forsutten tid
(avsnitt 5.5) samt ritt till prioritet (avsnitt 5.6).

5.2 Fragan om svensk ratificering av PLT

5.2.1 En 6versikt av innehallet i PLT

PLT-regelverket ir, 1 enlighet med etablerad teknik f6r utformning
av traktater, férdelat pd ett antal grundliggande artiklar (Articles)
och en uppsittning tillimpningsforeskrifter (Regulations). Till-
limpningsforeskrifterna utgoérs av bestimmelser som var och en
betecknas “regel” (Rule). For dndring av artiklarna krivs normalt
beslut av en 1 sirskild ordning sammankallad konferens. Tillimp-
ningsféreskrifterna kan diremot indras genom beslut av de
fordragsslutande parternas generalférsamling. Det kan anmirkas
att tillimpningsforeskrifterna i vissa delar kompletterar substansen
1 artikeltexten 1 sddan mén att denna sekundira normgivning gir
utdver vad som skulle kunna regleras i en svensk férordning.

Fordragstexten ir, trots det relativt begrinsade tillimpnings-
omradet, ordrik, detaljerad och bitvis svirlist. Bruket av kors-
referenser mellan artiklar och tillimpningsféreskrifter underlittar
inte forstielsen. Det kan tyckas att en s§ komplex regelstruktur gir
emot ett grundsyfte med fordraget, som dr att skapa storre
forutsebarhet och 6ver huvud taget att frimja anvindarvinlig
lagstiftning.

Artikel 1 upptar ett stort antal definitioner av olika termer och
uttryck som forekommer 1 fordragstexten. I artikel 2 klargors att
varje fordragsstat har frihet att tillimpa bestimmelser som ir
formanligare for patentsdkande och rittsinnehavare in de fordraget
innehdller, dock inte betriffande de krav som enligt artikel 5 skall
gilla som villkor f6r att fi en ingivningsdag faststilld. I artikel 3
anges nirmare vilka slags patentansokningar respektive patent som
fordraget dr tillimpligt pd. Innebérden ir, forenklat uttrycke, att
PLT giller for dels nationella patentansékningar som ir av sidan
typ att de skulle kunna godtas som en internationell ansékan enligt
PCT, dels PCT-ansokningar som ndtt nationell fas, vidare fér
nationella patent och regionala patent som meddelats med verkan
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for den fordragsslutande staten i1 friga. Enligt artikel 4 far fordrags-
staterna avstd frin att tillimpa bestimmelser i PLT om det behévs
for att tillgodose visentliga sikerhetsintressen.

Som redan nimnts innehéller artikel 5 bestimmelser om vad som
skall krivas for att handlingar som ges in till patentmyndigheten
skall betraktas som en patentansdkan och som sddan tilldelas en
ingivningsdag. Denna artikel, som behandlas nirmare 1 avsnitt 5.3,
ir en av dem som kan féranleda indringar i PL.

Artikel 6 innehdller bestimmelser om vilka krav som en for-
dragsstat fir stilla upp betriffande en patentansékans form och
innehdll m.m. Av sirskilt intresse dr den inledande punkten 1, av
vilken framgdr att foérdragsstaterna i princip inte fir stilla upp
formaliakrav som avviker frin vad som giller enligt PCT. Siledes
kan sigas att PLT kommer att fungera som ett instrument for att
ge PCT genomslag i nationell patentlagstiftning. Artikeln inne-
hiller dven en bestimmelse som ger en stat ritt att kriva over-
sittning av alla delar av patentansdkan som inte ir avfattad pa ett
sprdk som godtas av medlemsstatens patentmyndighet (punkt 3).
Dirutdver ges en fordragsstat ritt att kriva versittning av titeln,
patentkraven och sammanfattningen till ett visst sprik och detta
dven om ansdkan ir upprittad pd ett sprik som 1 6vrigt godtas av
myndigheten. Av detta foljer att en tillimpning av London-
overenskommelsen (se avsnitt 4) dr forenlig med PLT. Sverige
skulle alltsd kunna acceptera en oversittning till engelska av den
europeiska patentbeskrivningen och indd féreskriva att patent-
kraven skall oversittas till svenska utan att detta stdr 1 strid med
bestimmelserna i PLT (regel 3.3).

Artikel 7 behandlar frigan om ombudskap (representation).
Normalt fir krivas att en sdokande i irenden hos patentmyndig-
heten féretrids av ombud, auktoriserat eller icke-auktoriserat. I
vissa fall fir dock inget ombudskrav uppstillas. Bla. giller att
sokanden sjilv alltid skall kunna ge in en patentansékan fér att f3
en ingivningsdag faststilld. Betalning av drsavgifter och ingivande
av prioritetskopior skall ocksd kunna ske utan medverkan av
ombud (jfr regel 7.1). For Sveriges del medfor artikeln inte nigra
krav pd foérindringar 1 PL, eftersom det normalt inte férekommer
nigot ombudstving i1 irenden hos PRV. De krav pid ombud fér
utlindska sokande och patenthavare som fir stillas upp enligt 12
och 71 §§ PL ir forenliga med PLT.

I artikel 8 regleras bla. i vilken form kommunikation mellan
ingivare och patentmyndigheten fir ske. Av sirskild betydelse ir
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det som 1 artikeln och i den kompletterande regel 8 anges om
forutsittningarna for elektronisk ingivning. Generellt giller att
ingen fordragsstat skall vara skyldig att vare sig godta eller férbjuda
att handlingar ("kommunikationer”) ges in p& annat sitt dn i
pappersform. Det skall alltsd vara mojligt att foreskriva obligatorisk
ingivning 1 elektronisk form. En férdragsstat som avskaffat mojlig-
heten till pappersingivning skall dven efter 6vergingstidens utgidng
vara skyldig att faststilla ingivningsdag fo6r en ansékan, dven om
den getts in i pappersform (jfr artikel 5.1). Pappersingivning skall
ocks3 alltid vara tilliten f6r indamalet att uppfylla en tidsfrist.

Artikel 9 innehiller bestimmelser om under vilka férutsittningar
en 1 fordraget féreskriven underrittelse skall anses giltig. Det anges
att en utebliven underrittelse inte befriar nigon frin att fullgora
krav som giller enligt férdraget. Enligt artikel 10 giller att formella
brister av visst angivet slag inte fir utgdéra grund f6r upphivande
eller ogiltighetsférklaring av ett patent, annat dn di bristerna
orsakats uppsitligen. I de fall friga uppkommit om ett patent skall
upphivas eller forklaras ogiltigt, vare sig helt eller delvis, skall
innehavaren beredas mojlighet att yttra sig inom en skilig tidsfrist,
och att gora sddana indringar eller rittelser som ir tillitna. En
sddan underrittelseskyldighet saknar direkt motsvarighet i invind-
nings- och ogiltighetsférfaranden 1 EPC och i svensk rittsordning.

I artikel 11 behandlas frigor om littnader avseende vissa
tidsfrister. Innebérden ir att den som férsuttit en tidsfrist skall ha
en ldngtgdende ritt att f8 en ny frist utsatt eller, om irendet har
avskrivits, att f8 det dterupptaget. Det bér dock noteras att denna
ritt dr ovillkorlig endast betriffande frister som i det enskilda fallet
bestimts av myndigheten sjilv ("fixed by the Office”). Den giller
alltsd inte obligatoriskt for generellt tillimpliga tidsfrister som lagts
fast i en forfattning (“fixed by law”).

Bestimmelsen i artzkel 12 ger en mojlighet att {8 terstilla dven
andra frister in sidana som diskretionirt beslutats av myndigheten
sjilv. I dessa fall skall dock myndigheten kunna kriva utredning om
att den som anséker om &terstillande av en forsutten frist visat
tillricklig omsorg i sina férsok att hilla sig inom den stipulerade
tidsfristen.

Artiklarna 12 och 13 féranleder indringar i PL och behandlas
nidrmare 1 avsnitt 5.5 och 5.6.

I artikel 13 behandlas bl.a. frigan om &terstillande av férsutten
prioritetsritt, vilket innebir ett avsteg frdn den etablerade upp-
fattningen att tolvmanadersfristen fér prioritet enligt artikel 4C (1)
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Pariskonventionen ir absolut. En forsutten prioritetsritt skall
enligt denna bestimmelse kunna 4terstillas om den senare ansdkan
for vilken prioritet skulle ha kunnat 3beropas ges in senast tvd
ménader efter prioritetsdrets utgdng och begiran om prioritet ges
in inom samma tvdmé&nadersperiod. Ett genomfoérande i PL av be-
stimmelserna 1 artikel 13 innebir ngot fundamentalt nytt i svensk
patentritt. Hithorande frigor behandlas nirmare i avsnitt 5.6.

I artikel 14 anges i vilken utstrickning sekundir normgivning
genom tillimpningsforeskrifter under fordraget kan ske. I artikel 15
anges hur férdraget férhiller sig till Pariskonventionen.

Som nimnts ovan har det varit en grundtanke att bestimmelser 1
PCT om formkrav skall {8 genomslag vid tillimpningen av PLT.
Vid PLT:s tillkomst var det dirfér en angeligen uppgift att &stad-
komma en mekanism fér detta. Eftersom det inte ansdgs mojligt
for fordragsstaterna att anta PLT med alla presumtiva dndringar av
PCT, valdes en l6sning som innebir att PLT:s beslutande férsam-
ling — generalférsamlingen — fir med tre fjirdedels majoritet besluta
att dndringar av PCT-reglerna skall vara tillimpliga ocksi under
PLT. Detta framgidr av artikel 16. 1 artikel 17 finns regler om
generalférsamlingens sammansittning, uppgifter och beslutsférhet
m.m. och i artikel 18 regleras vilka uppgifter WIPO:s interna-
tionella byrd skall ha foér administrationen av PLT. Artikel 19
innehiller bestimmelser om hur en omarbetning av férdraget kan
komma till stdnd och 1 artikel 20 behandlas frigor om tilltride till
fordraget. Det framgdr dir att alla stater som tillhér Parisunionen
eller WIPO och dirutover vissa organisationer har ritt att ansluta
sig till PLT. Organisationer som “ir behoriga att meddela patent
med verkan for sina medlemsstater” (bland dem den europeiska
patentorganisationen) samt organisationer som har ett eget
bindande regelverk med avseende pd férhdllanden som regleras av
PLT omfattas av denna ritt. Det innebir att Europeiska gemen-
skapen (EG) kan ansluta sig till PLT férst nir en rittsakt om
gemenskapspatent har tritt 1 kraft.

For ikrafttridande av PLT krivs ratificering av stater och
organisationer som undertecknat férdraget, alternativt formell
anslutning av dem som inte undertecknat. PLT trider i kraft tre
mdnader efter det att tio ratificerings- eller anslutningsinstrument
har deponerats hos WIPO. Detta framgir av arttkel 21. Av
artikel 22 framgar att en fordragsslutande part kan, men méste inte,
tillimpa bestimmelserna 1 PLT, med undantag for bestimmelserna
om ingivningsdag (artikel 5) och ansdkans form och innehdll
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(artikel 6.1-2), pd ansdkningar som gjorts och patent som
meddelats innan PLT blivit bindande fér den fordragsslutande
parten.

Enligt artikel 23 fir ingen fordragsslutande part gora forbehdll
(reservationer) mot PLT, utom betriffande tillimpning av bestim-
melserna i artikel 6.1 1 ett specifikt avseende.

En fordragsslutande part far, enligt artikel 24, nir som helst siga
upp sin anslutning till férdraget. En sddan uppsigning trider 1 kraft
ett dr efter den dag di generaldirektoren mottog uppsigningen.
PLT skall emellertid tillimpas pd inneliggande ansékningar och pi
patent som giller vid tiden f6r uppsigningens ikrafttridande.

PLT och dess tillimpningsforeskrifter 1 engelsk version jimte
svensk dversittning finns 1 bilagorna 8 och 9 till detta betinkande.

5.2.2  Utredningens forslag

Sverige bor ratificera PLT.

Som tidigare pdpekats ir behovet av lagindringar f6r att mojliggora
ett tilltride till PLT begrinsat. Vir bedémning ir att lagindringar
ir nodvindiga endast sdvitt giller faststillande av ingivningsdag
(artikel 5), och &terstillande av forsuttna frister (artiklarna 12 och
13).

Diplomatkonferensen fér antagande av PLT avslutades under
vdren 2000 med att slutakten undertecknades av 104 stater —
diribland Sverige — och tre organisationer. Sjilva férdraget under-
tecknades samtidigt av 44 stater.

Av de nordiska linderna har Danmark varit forst med att
utarbeta forslag till lagindringar f6r anpassning till PLT. I bérjan av
r 2003 limnades till folketinget en proposition om indringar i
Patentloven. Lagforslaget omfattar bl.a. en ny paragraf (8 b §) om
faststillande av ingivningsdag (artikel 5 PLT). Vidare har fére-
slagits dndringar i patentlovens 72 § foér anpassning till férdrags-
bestimmelserna om 3terstillande av férsuttna frister, inkluderande
prioritetsfrister (artiklarna 12 och 13 PLT). Diremot har inga
forslag limnats om lagindringar 1 anledning av férdragets bestim-
melser om fortsatt handliggning (artikel 11). Bedémningen har
gjorts att de mojligheter som 1 dag finns for &terupptagen hand-
liggning (sirskilt patentlovens 15 §) ir tillrickliga for att tillgodose
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PLT:s krav. Propositionen har antagits av folketinget den 4 juni
2003. De PLT-anpassade lagindringarna trider 1 kraft den 1 juli
2003.

Ett av syftena med EPC 2000 var att konventionstexten skulle
fullt ut anpassas till PLT. I artiklarna 80 och 90 med tillhérande
tillimpningsforeskrifter (reglerna 25d, 39 och 39a) har tagits in
bestimmelser om faststillande av ingivningsdag m.m. Aven be-
stimmelserna 1 EPC om &terupptagen handliggning (“further
processing”) och &terstillande av f6rsutten tid har modifierats. Hir
har dock valts en l6sning som gir lingre 4n vad som krivs enligt
PLT. Siledes skall som huvudregel gilla att dterupptagen hand-
liggning ir mojlig betriffande alla slags frister som forsuttits, inte
bara pd sidana som diskretionirt bestimts av EPO (jfr artikel 11
PLT samt artikel 121 och regel 85a EPC 2000).

Aven i PCT-regelverket har indringar genomférts, s att forma-
liakraven pi internationella patentansékningar skall std i 6verens-
stimmelse med PLT. Hir kan erinras om att ett arbete pigir for en
mer genomgripande modernisering av PCT.

Syftet med PLT har varit att ligga fast normer f6r global harmo-
nisering av formaliabestimmelser, att frimja foérenklade rutiner,
okad regeltransparens och dirmed storre rittssikerhet. De som
soker patent i linder som tilleritt PLT skall kunna rikna med att
motas av vil synliga, 1 stort sett likformiga rittsforeskrifter. God-
tyckliga och omotiverat betungande myndighetskrav skall inte
behova tilas.

For Sverige har det varit naturligt att stédja det harmoniserings-
arbete som lett fram till PLT. Det ldter sig sigas att férdraget inte
till alla delar lever upp till férvintningarna pd ett tydligt, littolkat
regelverk. Dock stir det klart att regelverket ligger 1 linje med
svensk rittstradition. Nigra avsteg frin de férvaltningsrittsliga
principer som giller 1 virt land kommer inte att behévas vid en
ratificering av PLT. De lagstiftningsdtgirder som aktualiseras
kommer frimst att fi betydelse for att synliggora en praxis som
redan ir PLT-konform. Sirskilt giller detta 1 friga om forut-
sittningarna for att f8 en ingivningsdag faststilld for patent-
ansokningar. I linder dir myndighetsutévningen i hogre grad
priglas av formalism kan diremot ett vidare omtinkande bli
nodvindigt. Det ir i sidana linder som PLT kommer att gynna de
patentsokande, inte minst svensk industri.

De indringar som gjorts 1 EPC 2000 och i PCT {or anpassning
till PLT innebir att harmoniseringsférdraget under alla f6rhallan-
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den kommer att {8 inverkan pd svensk ritt. I &vriga nordiska linder
har det inte ifrgasatts att en ratificering av PLT skall ske.

Mot den bakgrund som nu tecknats anser vi det givet att Sverige
bor tillerida PLT. I de foljande avsnitten behandlas vilka dndringar
som dirfor bor goras 1 PL.

5.3 Ingivningsdag (filing date)
5.3.1 Inledning

I artikel 5 PLT finns bestimmelser om vad en patentmyndighet fir
kriva for att faststilla en ingivningsdag fér en ingiven patent-
ansokan. Denna bestimmelse ir tvingande fér fordragsstaterna
som alltsd inte, till skillnad frin vad som ir mojligt betriffande
ovriga artiklar 1 férdraget, kan tillimpa mer liberala regler in vad
som foreskrivs 1 PLT.

Bestimmelserna 1 artikel 5 PLT om vad som skall konstituera en
patentansdkan, och dirmed ge ritt till ingivningsdag, medfér inte
ndgot krav pd uppmjukning av den praxis som PRV i dag féljer.
PRV:s rutiner vid bedémning av karaktiren pd ingivna handlingar
ir 1 6verensstimmelse med svensk forvaltningsrittslig praxis och
finns inte annat in delvis reglerade i forfattningstext. En friga som
vi 1 utredningen haft att ta stillning till 4r i vad man det ind3 ir
nodvindigt att 1 patentlagen ta in uttryckliga bestimmelser som
tydliggdér svensk efterlevnad av artikel 5 PLT med anknutna
tillimpningsforeskrifter (reglerna 2 och 4).

5.3.2 Nirmare om innehallet i artikel 5 PLT

I artikel 5.1 a PLT anges de grundliggande férutsittningarna for att
ingivna handlingar skall betraktas som en patentansdkan och
dirmed 3sittas en ingivningsdag av patentmyndigheten. For detta
krivs att handlingarna innehdller dels en uttrycklig eller under-
forstddd upplysning om att de inlimnade handlingarna utgér en
ansokan om patent, dels en uppgift som gor det mojligt att
identifiera sdékanden, samt slutligen en del som wvid ett ytligt
betraktande framstdr som en beskrivning. En férdragsstat far vilja
att som ett alternativ till, den rudimentira, beskrivningen, godta
endast ritningar (artikel 5.1 b). S6kanden kan ocks3, i stillet for att
limna in en beskrivning, hinvisa till en tidigare gjord ansékan. I
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detta fall mdste emellertid s6kanden inom en tviménadersfrist, inge
en kopia av denna anstkan jimte uppgift om den tidigare ansdkans
ingivningsdag och nummer samt uppgift om till vilken patent-
myndighet den getts in (artikel 5.7 och regel 2.5). Férdragstexten
ger vidare fordragsstaterna mojlighet att kriva, utdver uppgift om
vem som idr sokande, upplysningar som goér det mojligt for
patentmyndigheten att kontakta sékanden.

Om det som getts in inte uppfyller kraven for att erhdlla en
ingivningsdag, skall, enligt artikel 5.3 PLT, patentmyndigheten
underritta sékanden om s3 ir mojligt (dvs. om uppgift om sékan-
den finns 1 handlingarna) och ge denne tvd ménader frin det att
underrittelsen utfirdats att komplettera bristen och/eller avge ett
yttrande (jfr regel 2.1 PLT). I de fall patentmyndigheten inte har
kunnat underritta sékanden skall fristen (som den okinde
ingivaren alltsd 1 sd fall sjilv far hélla sig underrittad om) riknas
frdn den dag d& ndgon av de foreskrivna uppgifterna kom patent-
myndigheten till handa (regel 2.2). Avhjilper sékanden inom
forelagd tid de brister som myndigheten patalat, och uppfyller
handlingarna direfter de krav som forutsitts for att ansékningen
skall tilldelas en ingivningsdag, skall som ingivningsdag gilla den
senare dag dd samtliga brister avhjilpts. Om diremot bristerna inte
avhjilps 1 ritt tid skall nigon patentansékan inte anses ingiven.
Denna rittsfoljd skall sokanden upplysas om 1 den underrittelse
som myndigheten skickar ut.

Sokanden har en méjlighet att {8 ingivningsdagen forskjuten 1 de
fall patentmyndigheten, vid prévningen av om en patentansdkan
skall anses ingiven eller inte, finner att delar av beskrivningen eller
ritningar tycks utelimnade eller att det hinvisas till en ritning
vilken forefaller saknas i de redan ingivna handlingarna (artikel
5.6a). I dessa fall skall patentmyndigheten, enligt artikel 5.5,
snarast underritta sokanden om detta och ge denne tillfille att
komplettera handlingarna inom tvd ménader frén dagen fér under-
rittelsen eller, om en underrittelse inte utfirdats, inom tvi
ménader frin det att patentmyndigheten mottagit ndgon av de upp-
gifter som anges 1 artikel 5.1 PLT (regel 2.3). Om komplettering
sker blir ingivningsdagen, och detta iven om handlingarna redan
fore kompletteringen uppfyllt kraven for att fi en ingivningsdag
faststilld, den senare dag d& sokanden kompletterat sina handlingar
(artikel 5.6 a), om inte dessa kompletterade delar tertas inom viss
tid frén det att de getts in till myndigheten (artikel 5.6 c). Vid
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sddant dtertagande skall i stillet den ursprungliga ingivningsdagen
gilla.

I ett visst fall kan sokanden dstadkomma att den ursprungliga
ingivningsdagen giller dven om komplettering gjorts. Det giller di
sokanden kompletterat delar av sin ansékan 1 enlighet med vad som
nyss beskrivits och samtidigt 8beropat prioritet frin en tidigare
gjord ansokan (artikel 5.6 b) 1 vilken de kompletterade delarna i sin
helhet framgar. Onskar sokanden i sidant fall att den ursprungliga
ingivningsdagen skall gilla, skall han begira detta inom tv manader
frén dagen for underrittelsen eller, om ndgon sidan underrittelse
inte kunnat utfirdas, inom tvd minader frdn den dag di patent-
myndigheten mottagit nigon av de uppgifter som anges i artikel 5.1
PLT (regel 2.3). Patentmyndigheten far dock som villkor for att
den ursprungliga ingivningsdagen skall gilla stilla sirskilda krav,
bla. att de felande delarna skall fullstindigt ingd i den ildre
ansokan (regel 2.4).

5.3.3 Forfarandet hos PRV

I friga om ingivande av en svensk patentansékan ges bestimmelser
i bla. 8 § PL och i patentkungérelsen (PK). Som nimnts finns det
inte 1 dag ndgra nirmare preciseringar i lagtexten om vad de av
sokanden ingivna handlingarna skall innehilla fér att betraktas som
en ansokan och dirmed ocks3 tilldelas en ingivningsdag. Enligt den
handliggningspraxis som har utvecklats stills emellertid 1ga krav.
Praktiskt taget vad som helst som kan uppfattas som en patent-
ansokan 3sitts en ansékningsdag, oavsett vilka formella eller
materiella brister som kan konstateras. I praxis godtas en patent-
ansokan som ges in via telefax. En ingivning 1 annan elektronisk
form skulle inte heller i sig vara till hinder fér att handlingen
diarieférs som en ansékan. Vidare godtas som ansékan en handling
som endast inneh8ller hinvisning till en tidigare utlindsk ansokan.
Ansékningar av det slag som nu exemplifierats kan naturligtvis
inte liggas till grund fér ndgon materiell provning. Enligt 15 § PL
skall PRV féreligga sokanden att inom viss tid avge yttrande eller
vidta rittelse i de fall denne inte iakttagit vad som ir foreskrivet om
ansdkan eller patentmyndigheten finner annat hinder mot att
bifalla ansokningen. Ocks4 i det fall ingivna handlingar har mycket
allvarliga brister, de kanske bestdr av endast en ritningsskiss gjord
for hand, utfirdas kompletteringsforeliggande enligt 15 §. I realite-

170



SOU 2003:66 Ratificering av Patentrattsfordraget (PLT)

ten uppkommer sillan eller aldrig ndgot behov f6r PRV att kom-
municera med ingivaren sirskilt 1 frigan om ingivningsdag. Det
sirskilda underrittelseforfarande som anvisas i artikel 5.3 PLT
kommer dirfor inte att aktualiseras annat in undantagsvis.
Diremot finns i svensk ritt ingen direkt motsvarighet till
bestimmelserna i artikel 5.5 om skyldighet f6r patentmyndigheten
att agera for att ge sokanden méjlighet att komplettera en ofull-
stindig ansdokan och pd si sitt kunna 3 en 3satt ingivningsdag
senarelagd enligt artikel 5.6 a. P4 eget initiativ kan en sékande dock
med stod av bestimmelsen 1 14 § PL om s.k. 16pdagsférskjutning
begira att ans6kningsdagen senareliggs upp till sex ménader.

5.34 Bestammelser i EPC

Enligt artikel 80 EPC 1973 skall en ansékan 3sittas en ingivnings-
dag om de ingivna handlingarna innehiller en uppgift om att de
avser en europeisk patentansokan, designering av itminstone en
medlemsstat, uppgift som mojliggjorde en identifiering av sékan-
den samt en beskrivning och ett eller flera patentkrav.

I EPC 2000 har férutsittningarna for att ingivna handlingar skall
betraktas som en patentansékan dndrats f6r att svara mot artikel 5
PLT. I artikel 80 EPC 2000 anges att ingivningsdag for en
europeisk patentansdkan skall vara den dag d& samtliga de krav som
uppstills 1 tillimpningstoreskrifterna dr uppfyllda. I regel 25d, 39
och 39a EPC 2000 anges nirmare vad som férutsitts for att en
ans6kan skall dsittas en ingivningsdag. Reglerna ir till sitt innehdll 1
allt visentligt 6verensstimmande med artikel 5 PLT och dess
tillimpningsforeskrifter.

5.3.5 Overvaganden och forslag

Forutsittningarna for att tilldela en nationell patentansékan en
ingivningsdag anpassas till reglerna i artikel 5 PLT och anges 1 tvd
nya paragrafer i patentlagen.

Den nuvarande bestimmelsen 1 14 § PL om lopdagsfor-
skjutning upphivs.
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Grundliggande forutsittningar for ingivningsdag

Vi har kunnat konstatera att den generdsa praxis som PRV
tillimpar utan ngot direkt lagstdd 1 allt visentligt Gverensstimmer
med PLT vad giller forutsittningarna for att handlingar som ges in
till patentmyndigheten skall betraktas som en patentansékan och
som sidan tilldelas en ingivningsdag. De grundliggande bestim-
melserna 1 artikel 5.1 PLT ir mer eller mindre sjilvklara i ett
svenskt forvaltningsrittsligt perspektiv. Den sirskilda under-
rittelseprocedur som férutsitts 1 artikel 5.3 kommer sillan eller
aldrig att behéva tillimpas utan behov av kompletteringar kommer
som hittills att pdtalas i sedvanligt foreliggande enligt 15 § PL. Det
skulle dirfor kunna ses som en 6verloppsgirning att lagfista
férutsittningarna for ingivningsdag.

Det far emellertid hillas i minne att artikel 5 PLT har en unik
stillning 1 fordraget. Till skillnad frn vad som giller 1 6vrigt ir
kravet pd harmonisering hir absolut. Med detta féljer en sirskild
skyldighet for fordragsstaterna att tydliggéra lojal efterlevnad. Vi
anser oss dirfoér inte kunna komma ifrdn att foresld en sirskild
forfattningsbestimmelse 1 vilken innehdllet i artikel 5.1-4 terges.
Med hinsyn till att det f6r sékanden ir av visentlig betydelse att &
en ingivningsdag faststilld, ir det vir bedémning att den svenska
bestimmelsen maiste ges lagform (jfr lagridets uttalande 1 prop.
2000/01:13). Vi foresldr att de grundliggande férutsittningarna for
nir en patentansdkan skall anses ingiven anges i enny 8 b § 1 PL.

Sérskilt om lopdagsforskjutning

Enligt 13 § PL fir en patentansokan inte dndras s8 att foremailet for
ans6kan blir nigot som inte framgick av anstkan nir den gjordes
eller enligt 14 § skall anses gjord. Ett dndrat patentkrav méste alltsd
ha tickning 1 de ursprungliga ansékningshandlingarna (grund-
handlingarna). Om grundhandlingarna ir ofullstindiga som grund
for de patentkrav som sékanden vill modifiera, gir det alltsd inte att
1 efterhand komplettera ansokan, utan en helt ny ansékan mdste
ges in. Detta dr 1 och for sig mojligt att gora s linge ansdkan inte
blivit allmint tillginglig enligt 22 § PL. Men sékanden mdste da
betala ny ansokningsavgift. Dessutom 16per han risken att det
under mellantiden uppkommit ett nyhetshinder for bifall till
ansokan (jfr PLKom s. 186 ff).

172



SOU 2003:66 Ratificering av Patentrattsfordraget (PLT)

Genom 14 § PL, som det hinvisas till i 13 § (”skall anses gjord”),
har en méjlighet 6ppnats f6r sokanden att 1 efterhand komplettera
ansdkan utdéver vad som annars skulle vara tllitet. Inom sex
ménader frin den ursprungliga ingivningsdagen fir i princip vilka
indringar som helst goras. P& begiran av sokanden skall 1 sddant
fall ansékan anses gjord vid den tidpunkt d& indringen gjordes.
Den fordel sokanden har av att utnyttja denna mojlighet till s.k.
l6pdagstorskjutning ir dock visentligen av praktisk natur. Vad
sokanden vinner ir, fér det forsta, att han inte behdver utarbeta nya
ans6kningshandlingar, nigot som kan tyckas ge en marginell
littnad nir ordbehandling numera stdr tll buds. For det andra
slipper sokanden betala ny ansékningsavgift. Lopdagstorskjut-
ningen innebir diremot inte att sokanden gir fri frin risken att
nyhetshindrande teknik blivit kind efter det att den ursprungliga
ansokan gjordes. Den senarelagda ansékan innebir inte heller att
prioritetsfristen férskjuts 1 motsvarande main. Eftersom all
rittsverkan av den ursprungliga ansdkan gir férlorad, méste den
senare dag di ansokan skall anses gjord ligga inom 12-méinaders-
fristen enligt 6 § PL for att ritten till prioritet skall kunna
bibehdllas. En annan sak ir att den som vill 8beropa prioritet
utomlands inte utan vidare kan forlita sig pd att den senarelagda
ingivningsdagen dir godtas som prioritetsgrundande. Beroende av
lag och praxis 1 respektive land kan det tinkas att den relevanta
utgdngspunkten for prioritet riknas frin den dag di den ursprung-
liga ansdkan 1 Sverige gjordes (jfr PLKom s. 137).

I en framstillning till regeringen, daterad den 1 februari 1996,
foreslog PRV att 14 § PL skulle utgd. Det framholls sirskilt att
institutet 16pdagsférskjutning dr okint 1 s§ gott som alla linder
utanfér Norden och att forhdllandet har gett upphov till miss-
forstdnd som 1 vissa fall lett till rictsférluster. Det har varit fallet dd
en patentsdokande, som fitt sin ingivningsdag forskjuten med st6d
av den sirnordiska bestimmelsen, dberopat den senare ingivnings-
dagen som prioritetsgrundande i tredje land. Risken finns att den
hivdade prioriteten di inte godtas. PRV hinvisade tll att det vid
diskussioner med anvindare allmint hade ansetts att institutet
l6pdagstorskjutning gjorde mer skada dn nytta.

PRV gjorde sin framstillning samtidigt med att 6vriga nordiska
patentverk hos sina regeringar foreslog att lagbestimmelserna om
lopdagstorskjutning skulle avskaffas. Initiativet har resulterat i att
14 § utmonstrats frin patentlagarna i de andra nordiska linderna.
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Enligt vira direktiv ir frigan om lopdagstorskjutning en av dem
som vi har att 6verviga. Vi kan di konstatera att PRV:s fram-
stillning gjordes vid en tidpunkt di ndgot férslag till PLT-text
innu inte fanns. Eftersom bestimmelsen 1 artikel 5.6 a PLT
forutsitter att sokanden 1 ett visst fall skall ha méjlighet till
forskjutning av en 1 och for sig giltig ingivningsdag, kommer frigan
om lopdagstorskjutning enligt 14 § PL i ett delvis nytt lige.

Vad de aktuella PLT-bestimmelserna innebir ir féljande. Nir
patentmyndigheten prévar om en nyinkommen ansékan uppfyller
forutsittningarna for att f8 en ingivningsdag och myndigheten d&
finner antingen att en del av beskrivningen tycks utelimnad eller
att en ritning som det hinvisas till saknas, si skall ingivaren
underrittas om detta (artikel 5.5). Underrittelsen skall alltsd i
sddant fall ske dven om det som givits in 1 och for sig ir tillrickligt
for att rendera en ingivningsdag enligt kraven i artikel 5.1. Oavsett
om en underrittelse avsints eller ¢j — myndigheten kan vid sin
initialgranskning ha férbisett bristerna — skall sékanden ha ritt att
inom viss tid ge in de delar av beskrivningen eller de ritningar som
saknas utan att det skall anses som en otilliten indring av ansékan.
Den tid som sokanden har pd sig att pd sd sitt komplettera
handlingarna skall vara minst tvd mdinader frin dagen for
underrittelsen eller, om nigon underrittelse inte har sints, minst
tvd manader frin den dag d3 ndgon av de uppgifter som krivs for en
ingivningsdag inkommit till PRV (regel 2.3). Om kompletteringen
sker inom den foreskrivna tiden, s skall patentmyndigheten vara
skyldig att 1ta de kompletterande delarna fogas till ansékan och
ingivningsdagen skall 1 s& fall forskjutas till den dag di
kompletteringen sker (artikel 5.6 a). Sokanden kan pd detta sitt
undgd den rittsforlust som annars kunde ha drabbat honom som
en f6ljd av att kompletteringen ansetts utgéra en otilliten dndring.
A andra sidan maste sokanden d4 acceptera att ingivningsdagen blir
senare dn han avsett.

Vi ser att forutsittningarna fér forskjuten ingivningsdag enligt
artikel 5.6 a PLT p4 flera sitt skiljer sig frin dem som giller enligt
14 § PL. For det forsta dr utrymmet for 16pdagsforskjutning snivt
hillet enligt PLT-bestimmelsen, medan vilka dndringar som helst
kan goras enligt svensk ritt (tidsgrinsen sex manader skulle dock 1
och f6r sig kunna tillimpas dven enligt PLT). For det andra ir,
under de angivna forutsittningarna, 16pdagsférskjutningen obligat-
orisk enligt PLT, medan s6kanden rider ¢ver frigan enligt 14 § PL.
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Vi har, oavsett de skil som 1 évrigt kan finnas fér att upphiva
14 § PL, stillt oss frigan om det alls ir mojligt att behdlla para-
grafen vid ett svenskt tilltride till PLT. Kravet pd harmonisering
med artikel 5 ir som nimnts absolut. Aven om l6pdagsfor-
skjutningsregeln 1 14 § PL inte 1 praktiken ger sokandena nigra
visentliga férméner, si maste konstateras att bestimmelsen gir
lingre in vad som férutsatts 1 PLT. Det fir ocksd sigas att de
patalade riskerna for att en ingivningsdag som férskjutits med stod
av 14 § PL inte skulle godtas som prioritetsgrundande utomlands
ytterligare sitts pd sin spets, nir en global harmonisering enligt
PLT genomfors. I de dvriga nordiska lindernas patentlagar har 14 §
tagits bort for flera dr sedan. Allt talar enligt vir mening for att
ocksd den svenska bestimmelsen bér upphivas.

Genomforande av artikel 5.6 PLT i svensk lag

Vi har nyss behandlat huvudregeln 1 artikel 5.6 a om méjlighet att
f3 en ingivningsdag forskjuten di komplettering sker med
handlingar som utelimnats i1 det som ursprungligen getts in. Frin
denna bestimmelse ges undantag som innebir att den ursprungliga
ingivningsdagen under vissa forutsittningar kan vidmakthéllas. T
det fall prioritet frin en tidigare ansékan 8beropas i en ansékan dir
handlingar saknas, har s6kanden ritt att begira att den ursprungliga
ingivningsdagen skall gilla (artikel 5.6 b). Men {6r att s skall {3 ske
far det i nationell lag foreskrivas olika villkor, bl.a. att den saknade
delen av beskrivningen eller den utelimnade ritningen skall full-
stindigt framgd av den prioritetsgrundande ansékan (regel 2.2). Vi
anser for vir del att ett sddant krav ir rimligt och bér gilla enligt
svensk ritt. Det andra undantaget di sokanden kan utverka att den
ursprunghga ingivningsdagen skall gilla, trots att kompletteringar
g]orts, framgar av artikel 5.6 ¢ och innebir att sékanden helt enkelt
dtertar de ingivna kompletterande handlingarna.

De samverkande bestimmelserna 1 artikel 5.6 och regel 2.2 ir ritt
omstindligt konstruerade. Det kan framstd som mindre tilltalande
att behova tynga den svenska lagtexten med sddant innehill. Vi ser
dock inte heller hir ndgot utrymme {6r att avstd frin en lagstiftning
som troget speglar PLT:s tvingande bestimmelser. Vi foreslar att
bestimmelserna tas inienny 8 ¢ §1 PL.
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5.4 Ratt till fortsatt handlaggning — artikel 11 och
regel 12 PLT

5.4.1 Inledning

Artikel 11 PLT har 6verskriften ”Littnader med avseende p3 tids-
frister” (Relief in Respect of Time Limits). I huvudsak handlar
artikeln om den ritt till fortsatt handliggning som 1 vissa fall skall
finnas for en patentsokande eller en patenthavare som férsuttit en
tidsfrist 1 ett drende hos patentmyndigheten. Det ir d3 inte friga
om den extraordinira mojlighet att & bli &terinsatt i férlorade
rittigheter som vi kinner frin 72 § PL respektive artikel 122 EPC
(restitutio in integrum). Sddana fall, som forutsitter en provning av
om vederbérande haft giltig ursikt for att inte iaktta fristen,
behandlas 1 artikel 12 och, betriffande prioritetsritt, 1 artikel 13
PLT. Artikel 11 forutsitter att fortsatt handliggning 1 tillimpliga
fall skall kunna pdkallas utan sirskild prévning, siledes oberoende
av vad som orsakat fristférsummelsen.

Bestimmelser om en ovillkorlig ritt f6r sokande att f hand-
liggningen terupptagen finns i 15 § tredje stycket PL. Det giller
dir den situationen att en patentsdkande inte inom férelagd tid
efterkommit ett foreliggande av PRV att komplettera en bristfillig
ansdkan. I sddant fall skall ansékningen avskrivas, men sékanden
har ritt att inom fyra manader frin utgdngen av den forelagda tiden
yttra sig 6ver foreliggandet eller avhjilpa den pétalade bristen. Om
s& sker, och sokanden inom samma tid betalar en sirskild avgift,
skall den avskrivna ansokan &terupptas.

Ytterligare en bestimmelse om ovillkorlig ritt till dterupptagen
handliggning finns 1 19 § PL, som giller patentsékandens skyldig-
het att betala avgift f6r meddelande av patent. Om avgiften inte
betalas inom tv8 minader frin dagen fér PRV:s underrittelse till
sokanden, skall ansékan avskrivas. Sokanden har d3 ytterligare fyra
mdnader pd sig att f8 handliggningen 3terupptagen. Forutsitt-
ningen ir att han inom denna frist betalar meddelandeavgiften plus
en sirskild dterupptagningsavgift.

En betydelsefull mojlighet att undgd rittsforlust dd en tidsfrist
forsuttits ges 1 41 § PL. En patenthavare som férsummat att per
ordinarie forfallodag betala arsavgiften for ett patent eller en
patentansdkan har trots detta mojlighet att vidmakthilla patentet
eller ans6kan genom att inom sex ménader direfter betala en for-
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hojd avgift. Bestimmelsen faller tillbaka pd tvingande bestimmelser
i artikel 5" Pariskonventionen.

Vad som hir behéver oévervigas ir om det med hinsyn till
bestimmelserna 1 artikel 11 PLT om 4terupptagande ir nodvindigt
eller 1 6vrigt motiverat att géra dndringar 1 PL.

5.4.2 Narmare om innebodrden av artikel 11 PLT

Enligt artikel 11.1 PLT fdr en foérdragsstat tillimpa en ordning fér
fristforlingning som 1 korthet innebir att den som forsuttit en frist
som patentmyndigheten bestimt i ett irende om patentansdkan
eller patent kan begira utstricke tid. I s3 fall skall, beroende pd vad
staten foreskriver, en begiran om fristférlingning kunna goras
antingen innan fristen 16pt ut eller inom en viss tid direfter (minst
tvd minader enligt regel 12.2 a PLT).

Av storre betydelse ir den obligatoriska bestimmelsen 1 artikel
11.2, dir det anges att en patentsdkande eller patenthavare som inte
iakttagit en av patentmyndigheten bestimd frist skall ha ritt till
fortsatt handliggning (continued processing) och, om si behévs,
att {8 forlorade rittigheter terstillda. Vad som skall kunna krivas
ir att begiran gors inom viss tid (enligt regel 12.2 b minst tvd
mdnader frin utgingen av den ursprungliga fristen) och att de
féorsummade dtgirderna vidtas inom samma tid.

Bestimmelsen 1 artikel 11.2 om ovillkorlig ritt till fortsatt
handliggning kan framstd som lingtgdende. I realiteten giller dock
visentliga inskrinkningar.

For det forsta ir bestimmelsen obligatorisk bara i friga om frister
som ”bestimts av patentmyndigheten” (time limits fixed by the
Office). Det betyder att ingen fordragsstat har skyldighet att
medge fortsatt handliggning nir lingden f6r den frist som &sido-
satts har lagts fast 1 férfattning. Den ritt som annars skulle flja av
artikel 11.2 kan alltsd sittas ur spel genom generellt tillimpliga
foreskrifter om skyldighet for patentmyndigheten att 1 fore-
ligganden sitta ut ett givet antal veckor eller manader. En sirskild
friga ir om uttrycket “time limits fixed by the Office” omfattar
ocksd det fall att patentmyndigheten, pd grundval av normgivnings-
bemyndigande i lag eller foérordning, utfirdat foreskrifter om
standardfrister i en egen forfattningssamling. I Sverige har PRV
med stdd av bemyndigande i1 30§ patentkungérelsen meddelat
sddana foreskrifter i 46-54 §§ av de patentbestimmelser som
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publicerats i verkets forfattningssamling (PRVES 1997:1, P:32).
Frigan om vilken status sddan sekundirnormgivning skall anses ha
berérdes 1 de diskussioner som foregick diplomatkonferensen om
PLT. Nigot slutgiltigt stillningstagande gjordes dock inte. PLT-
bestimmelsen har emellertid utformats foér att ge sdékande och
patenthavare skydd mot rittsforluster 1 situationer nir patent-
myndigheten diskretionirt bestimt en frist. I den mén tidsfristens
lingd entydigt framgdr av en férfattning och pd sd sitt ir férutse-
bar, finns inte lika starka motiv foér att virna anvindarintresset.
Dirfoér kan antas att ju stérre utrymme som patentmyndigheten
forbehdllit sig att 1 enskilda fall avvika frin foreskrivna standard-
frister ("sirskilda skil” etc.), desto storre ir presumtionen for att
artikel 11.2 ir tillimplig.

For det andra har 1 artikel 11.3 angivits att ritten till fortsatt
handliggning inte dr obligatorisk avseende tidsfrister av visst
angivet slag. De tillitna undantagen framgir av regel 12.5. Sirskilt
kan nimnas att ingen fordragsstat skall behéva medge fortsatt
handliggning nir den frist som &sidosatts hinfor sig tll over-
klagnings- eller tvipartsférfaranden. Fristlittnader 1 invindnings-
irenden kan alltsd generellt undantas. Inte heller ir artikel 11.2
obligatoriskt tillimplig pd vare sig prioritetsfrister eller frister for
betalning av drsavgifter.

For det tredje kan anmirkas att ritten till fortsatt handliggning
sillan har reell betydelse 1 andra fall in d& 3sidosittandet av
tidsfristen resulterat i en viss negativ paféljd. Det kan vara friga om
att ansokan avskrivits (jfr for svenskt vidkommande 15 § PL och
29a§ PK) eller avslagits, eller att ritten att yttra sig dver ett
foreliggande prekluderats.

5.4.3 Bestammelser i EPC om fortsatt handlaggning

Artikel 121 EPC 1973 innehiller en bestimmelse med innebérd att
en sokande som underl3tit att iaktta en tidsfrist gentemot EPO har
ritt att begira fortsatt handliggning (further processing), om
fristforsummelsen har lett till att ansdkan avskrivits eller avslagits. T
realiteten ir det siledes friga om att f3 en avslutad handliggning
dterupptagen.

En timligen radikal dndring av artikel 121 har gjorts 1 EPC 2000.
Tillimpningsomradet f6r bestimmelsen om ritt till fortsatt hand-
liggning har visentligt vidgats, si att det framéver skall vara
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mojligt att begira och {3 handliggningen dterupptagen inte bara dd
en viss rittsfoljd intritt, utan betriffande 1 princip alla frister som
forsuttits. Den dndrade bestimmelsen ir tillimplig sdvil pa frister,
vars lingd ir fastlagd i en artikel eller en regel, som pd frister som
diskretionirt bestimts av EPO. Vissa undantag har dock fore-
skrivits (se artikel 121.4 och regel 85a.2 EPC 2000).

Nyordningen 1 artikel 121 EPC ir inspirerad av artikel 12.2 PLT
men gir som framgitt avsevirt lingre in vad PLT:s minimi-
bestimmelse forutsitter. Ett uttalat syfte med indringen 1 EPC-
artikeln ir att forenkla forfarandet f6r bdde anvindarna och EPO. I
och med att fortsatt handliggning skall kunna medges utan omging
— ndgon prévning av om giltig ursikt for fristforsummelsen funnits
forutsitts ju inte 1 dessa fall — skall de mer administrativt tyngande
irendena om &terstillande av forsutten tid enligt artikel 122 EPC
kunna reduceras till antalet. I regel 85b.3 EPC 2000 har nimligen
angetts att dterstillande av forsutten tid skall vara uteslutet i friga
om frister f6r vilka fortsatt handliggning enligt artikel 121 stir
(eller har stdtt) till buds. Den extraordinira méjligheten till
restitutio in integrum kommer alltsd att inskrinkas till att gilla ett
fatal fristtyper.

5.4.4  Overviaganden och forslag

Bestimmelsen 1 artikel 11.2 PLT bor inte féranleda ndgra
indringar 1 PL.

Vir genomging av artikel 11.2 PLT om ritt till fortsatt hand-
liggning vid fristférsummelse har lett till bedémningen att nigra
indringar 1 den svenska patentlagens bestimmelser inte ir
oundgingliga. Skilet ir att de frister som kommer i friga antingen
redan omfattas av en ritt till dterupptagande (se sirskilt 15 § PL
och 29 a § PK betriffande frister vid foreliggande om kom-
plettering eller yttrande), eller dr tidsbestimda i lagen (exempelvis
19 § PL om frist for betalning av meddelandeavgift), eller ir sidana
som fir undantas fran tillimpning av PLT-bestimmelsen (exempel-
vis 24 § PL om frister for yttranden i invindningsirenden).

Trots denna beddmning har vi évervigt om det inte kunde finnas
skil att infora en generell ritt till fortsatt handliggning vid frist-
forsummelse. Det frimsta skilet skulle vara att en sidan ordning
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inforts 1 EPC 2000. Var utgdngspunkt har hir som 1 évrigt varit att
svensk patentlagstiftning si ldngt mojligt bor félja EPC. Ett
ytterligare skil kunde vara att minska antalet drenden om
dterstillande av forsutten tid enligt 72 §. En ordning som innebir
att den extraordinira proceduren for &terinsittande 1 forlorade
rittigheter kan undvikas, till férman f6r en ovillkorlig automatisk
ritt till fortsatt handliggning, framstér i sig som tilltalande.

Utredningen har dirfér tagit fram ett utkast till en ny paragraf
med bestimmelser avsedda att motsvara innehillet 1 artikel 121 och
regel 85a EPC 2000. Tanken har varit att bestimmelsen skulle {3
sin placering omedelbart fore 72 § PL och att dispositionen i EPC
siledes skulle féljas. En sidan nyordning skulle motivera vissa
foljdindringar i PL. De sirskilda bestimmelserna i 15 och 19 §§ PL
om ritt till dterupptagande skulle utgd. Och for att fristerna for
begiran om fortsatt handliggning skulle hillas enhetliga, skulle den
gillande fristen 1 15 § behova kortas frin fyra till tvA manader.

Lagutkastet har diskuterats vid nordiska &verliggningar.
Reaktionerna har varit negativa. Frdn bdde Danmark och Finland
har uttalats att man inte ser tillrickliga skil fér en s& genom-
gripande lagindring.

Denna instillning hos de 6vriga nordiska linderna fir i och for
sig anses rimlig. Under forberedelserna av diplomatkonferensen
om PLT gav ocksd den svenska delegationen uttryck for betinklig-
heter mot att avsevirt vidga utrymmet f6r fortsatt handliggning.
Forslagets grundliggande syfte ifrigasattes inte. Sverige ansig det
vil befogat att skapa regelmekanismer som skulle skydda patent-
sokande mot ofdrutsedda rittsforluster. Men det ifrigasattes om
inte s6kandeperspektivet alltfér mycket framhivts pd tredjemans-
intressenas bekostnad. Risker for utdragen handliggning och for
onddiga administrativa bérdor pitalades. Sirskilt hinvisades till
bestimmelserna 1 7 § forvaltningslagen, dir det anges att drenden
skall handliggas s& enkelt, snabbt och billigt som méjligt utan att
sikerheten eftersitts. Det kunde ocks3, enligt den svenska delega-
tionens mening, befaras att forelagda frister mer eller mindre
slentrianmissigt skulle dsidosittas, om en generell mojlighet att
“kopa sig” forlingning 6ppnades. Sverige fick dock inte tillrickligt
stdd nir storre terhdllsamhet férordades. Slutsatsen blev dnd3 att
PLT-bestimmelserna kunde accepteras, eftersom de for svensk del
inte innebar ovillkorliga krav pd ndgra lagindringar 1 sak.

Forslaget att 1 PLT skriva in bestimmelser om ritt till fortsatt
handliggning tog i férsta hand sikte pa foérhillanden i linder med
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en mindre utvecklad foérvaltningstradition. Nagra sirskilda behov
av att 1 detta hinseende stirka patentsékandenas stillning 1 de
nordiska linderna framkom inte. I nordisk patentlagstiftning finns
sedan linge lagregler om ritt till dterupptagande 1 situationer dir
risken for oskiliga rittsforluster dr sirskilt pataglig. Ett extra
skyddsnit erbjuds dessutom genom mojligheten till dterstillande av
forsutten tid enligt 72 § PL. Dessa bestimmelser har i allminhet
setts som vil balanserade. Nir vi har overvigt att foresld
bestimmelser 1 6verensstimmelse med artikel 121 EPC 2000, si har
de sakliga skilen alltsd inte varit tungt vigande. Grunden skulle
vara att dstadkomma stérsta mojliga harmonisering pd europeiskt
plan.

Vid utformning av en ny generell bestimmelse 1 PL om ritt till
fortsatt handliggning har vi stillts infor lagtekniska svirigheter.
Inférandet av en ny lagregel med uniforma bestimmelser skulle
som nimnts medféra att nuvarande bestimmelser i 15 och 19 §§ PL
om ritt till dterupptagande fick utmonstras. Vi har tvekat infor att
pa s3 sitt forsvaga regeltransparensen. Aterupptagandeinstitutet i
15 och 19 §§ PL ir vil etablerat och av stor betydelse f6r anvindarna.
Det skulle visserligen vara mojligt att 1 de bida lagrummen goéra
hinvisningar till den nya uppsamlingsbestimmelsen. Kvar stdr inda
den oligenhet som féljer av att de materiella bestimmelserna om
terupptagande flyttas frdn lagbestimmelser som ror dndamilet
med fristen.

En ytterligare nackdel med ett generellt fristférlingnings-
forfarande ir att detta med nodvindighet miste forses med ritt
omfattande undantag (jfr regel 12.5 PLT och regel 85a.2 EPC
2000). Svérigheterna att tydliggora det faktiska tillimpnings-
omrddet blir dirmed stora.

Till detta kommer att de frister som 1 dag giller fér begiran om
dterupptagande rimligen bor goras enhetliga, om reformen skall
vara meningsfull. Det naturliga skulle d& vara att vilja den frist om
tvd minader som skall gilla enligt regel 85a.1 EPC 2000, och som 1
sin tur dr anpassad till minimikravet i regel 12.2 b PLT. I dag giller
enligt 19 § PL en tv8mé&nadersfrist f6r forsenad betalning av
meddelandeavgift. Fristen for begiran om Aterupptagande enligt
15 § PL ir diremot fyra minader. Nigot tillrickligt starkt sakligt
skil for att till s6kandenas nackdel korta den senare fristen med tva
ménader finns knappast. En sirregel som i ett specifikt fall medger
en lingre frist dn standardfristen om tvd minader gir & andra sidan
emot intresset att tillskapa enkla, enhetliga bestimmelser.

181



Ratificering av Patentrattsfordraget (PLT) SOU 2003:66

De kvarstiende skilen for en lagstiftning i éverensstimmelse
med artikel 121 EPC 2000 skulle di vara att dstadkomma en
harmoniserad europeisk regelsystematik. Motstdndet frin 6vriga
nordiska linder innebir att detta syfte inte gir att uppni. Med
utgdngspunkt i vdra direktiv anser vi det visentligt att den nordiska
rittslikheten uppritthills 1 friga om ritten till dterupptagen hand-
liggning. Av dessa skil, och d& vi inte har erfarit ndgra starka
anvindarkrav pd formell EPC-harmonisering i denna del, har vi valt
att inte g8 vidare med ndgot sddant forslag.

Slutsatsen blir att artikel 11 PLT och artikel 121 EPC 2000 inte
ger anledning till ndgra dndringar 1 PL:s bestimmelser om ritt till
dterupptagen handliggning respektive ritt till forsenad betalning 1
visst fall.

Av artikel 11.2 PLT f6ljer att bestimmelsen skulle kunna bli
tillimplig ocksd pd fristen for ingivande av Oversittningar av
europeiska patentet. V3r uppfattning ir dock att det av hinsyn till
tredje mans intressen inte bor férekomma ndgon ritt till f6rlingd
frist 1 detta fall. Det kan emellertid noteras att det i den lag-
bestimmelse som rér validering av europeiska patent (82 § PL) inte
har angetts vilken frist som giller for ingivande av dversittningar.
Fristen om tre minader framgr endast av 60 § PK. For att skapa en
helt siker grund for att fristférlingning inte kan pakallas, bor
lagstiftaren skriva in fristens lingd i 82 § PL.

5.5  Aterstillande av forlorad ritt — artikel 12 och regel
13 PLT

5.5.1  Artikel 12 PLT

Artikel 12 PLT innehiller bestimmelser om under vilka férut-
sittningar den som till f6ljd av fristférsummelse fitt vidkinnas en
rittsforlust skall kunna f8 de forlorade rittigheterna &terstillda
(restitutio in integrum). Till skillnad frin artikel 11 ir bestim-
melserna hir tillimpliga pd frister i allminhet, alltsd oberoende av
om de ir foreskrivna direkt 1 forfattning eller har bestimts
diskretionirt av patentmyndigheten. Ritten till dterstillande giller
inte med nigon automatik utan forutsitter att sokanden kan
prestera giltig ursikt for sin fristférsummelse. I artikel 12.1 iv har
detta uttryckts s att patentmyndigheten skall finna att tidsfristen
forsuttits trots att den omsorg som betingats av omstindigheterna
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(”due care”) har iakttagits eller, om lagstiftningen sd medger, trots
att drojsmaélet varit oavsiktligt. Innehdllet 1 artikel 12 PLT svarar i
stort mot 72 § PL.

Minimifrister fér begiran om 4terstillande har foreskrivits 1 regel
13.2 PLT. En begiran skall kunna géras under minst tv manader
frdn den dag da forfallet upphorde, dock fir féreskrivas en lingsta
tid om 12 ménader frdn utgdngen av den ursprungligen gillande
fristen. Sokanden skall inom samma tid ha fullgjort vad som 3legat
honom. Aven i detta hinseende rider Gverensstimmelse med 72 §
PL.

P4 en sirskild punkt avviker dock PLT-regeln frin svensk ritt.
Enligt 72 § andra stycket PL ir bestimmelserna om 3terstillande av
forsutten tid tillimpliga ocksd 1 det fall drsavgifter for patent inte
har betalats inom den frist som giller enligt 41 § tredje stycket PL.
I den bestimmelsen anges att en irsavgift fir betalas, med viss
forhdjning av beloppet, inom sex méinader efter férfallodagen.
Denna extra betalningsfrist har sin grund i en tvingande bestim-
melse i artikel 5°* i Pariskonventionen. Vad giller tillimpningen av
72 § PL p& betalning av &rsavgifter har en sirskild frist foreskrivits
for aterstillande av den tid som forsuttits. En begiran skall hir
gbras senast inom sex ménader riknat frin utgingen av den
utstrickta betalningsperiod som medges enligt 41 § tredje stycket.
Konsekvensen blir siledes att sokanden eller patenthavaren for
nirvarande har sex minader pi sig att betala drsavgiften, och
dirutdver ytterligare en frist om hogst sex minader for att begira
dterstillande av betalningsfristen.

Av regel 13.2 ii PLT framgdr att en begiran om 3terstillande av
en frist for betalning av drsavgifter skall kunna goéras inom en frist
om minst 12 mdnader, riknat frin utgdngen av fristen enligt artikel
5% i Pariskonventionen. Denna fér patenthavarna gynnsamma
minimiregel nddvindiggér en indring 1 72 § PL. En motsvarande
indring har gjorts 1 EPC 2000, dir bestimmelserna om 3ter-
stillandefrister for dvrigt flyttats frin artikel 122.2 till regel 85b.

Andringar i 72 § aktualiseras ocksi av bestimmelsen i artikel 13
PLT. Denna artikel, som bl.a. innehiller sirskilda bestimmelser om
dterstillande av prioritetsritt, behandlas nirmare i1 avsnitt 5.6
nedan.
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5.5.2  Utredningens forslag

En dndring 1 72 § PL bor goras s att den allmint gillande
maximifristen om 12 ménader fo6r begiran om &terstillande av
forsutten tid blir tillimplig ocksd foér betalning av &rsavgifter.
Tiden skall fortsatt riknas frin utgingen av den forlingda frist
som anges 1 41 § tredje stycket PL.

Skilen fér den foreslagna dndringen har behandlats 1 avsnitt 5.5.1
ovan. Lagtekniskt innebir indringen att paragrafens nuvarande
andra stycke utgér.

5.6 Fragor om prioritetsratt — artikel 13 PLT
5.6.1 Inledning

Ritten att vid ansékan om patent dberopa prioritet frén en ildre
ansOkan ir fastlagd i artikel 4 i Pariskonventionen. I Svensk ritt
finns de grundliggande bestimmelserna i 6 § PL. Innebérden ir att
patent inte skall hindras av att uppfinningen angetts i en ansékan
som upp till 12 ménader tidigare gjorts 1 Sverige eller 1 nigot annat
land som ir anslutet till Parisunionen eller till Virldshandels-
organisationen (WTO). Nir sddan prioritet kan utnyttjas, fingeras
den senare ansgkan vara gjord samtidigt med den tidigare. Utan
tillgdng till prioritetsinstitutet skulle den som énskade patentskydd
1 olika linder i princip ha varit tvungen att limna in sina an-
sokningar vid exakt samma tidpunkt, detta for att inte triffas av
nyhetshinder.

12-ménadersfristen for ritten till prioritet har hittills ansetts vara
absolut. Av 72 § tredje stycket PL framgér att det inte finns ndgon
mojlighet att {3 fristen dterstilld ens pd extraordinir vig.

Fram till &r 2001 fanns kompletterande féreskrifter om prioritet
1 PK. T dessa bestimmelser, som regeringen utfirdat med stod av
ett bemyndigande 1 6 § PL, angavs bl.a. inom vilken tid prioritet
skulle begiras och vilka handlingar som skulle ges in. Merparten av
dessa foreskrifter dterfinns sedan den 1 januari 200116 a — 6 g §§
PL (jfr lagridets yttrande i prop. 2000/01:13).

Enligt 6 a § PL skall sokanden begira prioritet inom tre minader
frin dagen for ansékan. I 6 b § anges att den som yrkat prioritet
skall inom sexton ménader frin dagen for prioritetsbegiran ge in
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dels ett bevis om den tidigare ingivningsdagen, dels en kopia av
samma ansékan. Handlingarna skall vara verifierade av den myndig-
het som tagit emot den tidigare ansékan. Av 6 g § framgdr att
ritten till prioritet gir férlorad om de nimnda formforeskrifterna
inte iakttas.

Artikel 13 PLT innehdller bestimmelser om prioritet i tre
avseenden. Enligt punkt 1 skall rittelse 1 eller tilligg av en priori-
tetsbegiran kunna goras inom viss tid. I regel 14.3 anges att fristen
inte fr vara kortare dn den som enligt PCT giller {f6r ingivande av
en prioritetsbegiran efter det att en internationell ansdkan getts in.
De isyftade fristbestimmelserna finns i regel 26".1 PCT. Det
anges dir, forenklat uttrycke, att en frist f6r begiran om rittelse
och tlligg inte fir vara kortare in 4 méinader frin den inter-
nationella ingivningsdagen.

Punkt 2 av artikel 13 PLT fir sigas vara den bestimmelse i
fordraget som ir mest genomgripande. Hir 6ppnas nimligen en
mojlighet f6r den som férsummat att limna in en patentansdkan
inom tolvménadersfristen frdn en tidigare ingivningsdag att fi
prioritetsritten terstilld. Forutsittningen dr att den senare an-
sokan ges in inom viss tid efter tolvmainadersfristens utging.
Denna frist skall enligt regel 14.4 a vara minst tvid ménader. En
begiran om &terstillande av prioriteten skall ges in inom samma tid
eller, om de tekniska férberedelserna fér publicering av den senare
ansokan har slutforts dessférinnan, fram till dess sd skett (regel
14.4 b). For att prioriteten skall kunna 3terstillas krivs slutligen att
sokanden visar giltig ursikt fér drojsmélet. Forutsittningarna for
att begiran skall kunna bifallas dr s3 till vida desamma som giller
for dterstillande enligt artikel 12 PLT.

Punkt 3 av artikel 12 PLT ro6r det fall att en kopia av en ildre
ansokan inte ges in inom foreskriven tid och att dréjsmaélet beror
pd att sokanden trots framstillning inte fitt ut handling frin
patentmyndigheten 1 friga. Sokanden skall di under vissa forut-
sittningar kunna f3 ritten till prioritet dterstilld. Vad som krivs ir
att en begiran om detta ges in innan den ordinarie fristen for
ingivande av kopian 16pt ut. Denna frist skall enligt regel 4.1 vara
minst 16 m&nader frin ingivningsdagen fér den tidigaste prioritets-
grundande ansdékan. Ett ytterligare villkor for Aterstillande av
prioritetsritten ir att patentmyndigheten finner utrett att en
begiran om dokumentet har getts in till den behoriga patentmyndig-
heten inom 14 méinader frin tidigare ingivningsdag (regel 14.7).
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Slutligen f&r krivas att den felande kopian ges in senast en mdnad
efter det att sokanden fitt del av den (regel 14.6 11).

For provning av framstillningar enligt artikel 13 PLT skall
patentmyndigheten kunna ta ut en sirskild avgift (artikel 13.4).

5.6.2  Aterstillande av prioritet enligt artikel 13.2 PLT

5.6.2.1 Overviganden och forslag

I 72 § PL bér tilligg goras om att den som férsummat prioritets-
fristen om 12 ménader har ritt att, under de férutsittningar som
giller for 3terstillande av férsutten tid, fi prioritetsritten
dterstilld, forutsatt att patentansdkan ges in inom tvd méinader
frin prioritetsfristens utging, och att begiran om 4terstillande av
prioriteten gors samt avgiften betalas inom samma tid.

I avsnitt 5.6.1 har vi redogjort f6r den ritt som enligt artikel 13.2
skall finnas for patentsékande att ridda en férsutten 12-ménaders-
frist fér dberopande av prioritet. Inom en tid som inte fir vara
kortare in tvd mnader frin 12-ménadersfristens utging (regel 14.4
a) skall sékanden kunna limna in den nya ansékan. Vad som
ytterligare krivs dr att s6kanden inom samma tid dels gor en
begiran om prioritet, dels betalar en 3terstillandeavgift, dels, pd
samma sitt som giller for terstillande av f6rsutten tid 1 allminhet,
visar giltig ursikt for sin fristférsummelse.

Bestimmelsen 1 artikel 13.2 om ritt till terstillande av prioritet
ir ovillkorlig. Ndgot utrymme fér nationella lagstiftare att ifriga-
sitta det sakligt motiverade 1 att pd detta sitt utstricka den etable-
rade prioritetsfristen om 12 mé&nader finns inte.

Ett svenskt genomférande av artikel 13.2 bor ske genom
indringar 1 72 § PL. Nirmare bestimt bor den nuvarande bestim-
melsen 1 paragrafens tredje stycke, som undantar tillimpning av
dterstillandeinstitutet pd prioritetsfristen, tas bort. I ett nytt andra
stycke (jfr avsnitt 5.5.2 om utménstring av nuvarande andra
stycke) bor anges att sokanden har mojlighet att ge in en ansékan
viss tid efter 12-mdnadersfristens utging och samtidigt begira
dterstillande av prioriteten. Nigot skil foér att bestimma denna
frist till lingre tid in den i regel 14.4 PLT f6reskrivna minimifristen
om tvd minader finns enligt vir mening inte.
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5.6.3  Aterstillande av prioritet enligt artikel 13.3 PLT

5.6.3.1 Overviganden och forslag

Nigon sirbestimmelse 1 PL om att en sékande som férsuttit
fristen for ingivande av prioritetsdokument kan behilla ritten till
prioritet, om underlitenheten beror pd att sékanden trots fram-
stillning till behorig myndighet inte fitt del av dokumenten i tid,
bér inte inforas. Bestimmelsen i artikel 13.3 PLT fir anses
tillgodosedd genom majligheten att begira &terstillande av
forsutten tid enligt 72 § férsta stycket PL.

I ett nytt andra stycke 1 6 b § PL bor anges att sokanden inte
behéver ge in ett prioritetsbevis eller en kopia av en prioritets-
grundande ansékan, om den ildre ansékan getts in till PRV.

Sist 1 avsnitt 5.6.1 ovan har vi redogjort f6r innebérden av bestim-
melsen 1 artikel 13.3 PLT. Vad som dir avses ir den situationen att
sokanden, trots begiran hos behorig myndighet, inte fitt tillging
till en kopia av en prioritetsgrundande ildre ansdkan, och dirfér
inte kunnat limna in kopian inom féreskriven tid. Sékanden skall 1
sddant fall ind3 kunna behdlla sin ritt till prioritet, férutsatt att han
begir det hos patentmyndigheten innan den ordinarie ingivnings-
fristen 16pt ut. Denna frist dr enligt 6 b § PL 16 manader frin den
dag frn vilken prioritet begirs. Fristen motsvarar vad som minst
skall gilla enligt regel 4.1 PLT (jfr hinvisning till artikel 6.5 i artikel
13.3 ii PLT).

Vi har évervigt om en sirskild bestimmelse 1 PL, nirmasti6 b §,
skulle vara motiverad for att tydliggora svensk efterlevnad av
artikel 13.3. Vir bedémning har dock blivit att det inte ir nod-
vindigt att tynga lagtexten med en sidan sirregel. Det férekommer
inte sillan att patentsokande med stéd av 72 § PL begir 3ter-
stillande av forsutten tid av det skilet att prioritetsdokument inte
tillrickligt snabbt limnats ut av en utlindsk myndighet. En sddan
begiran bifalls ocksd regelmissigt om det framkommer att sékan-
den gjort vad som rimligen kan krivas for att i tid & ut hand-
lingarna. Eftersom de frister och férutsittningar som giller for
dterstillande enligt 72 § PL inte ir mindre generdsa dn vad som
foreskrivs 1 de aktuella PLT-bestimmelserna, anser vi att nigon
sirbestimmelse 1 PL inte behévs.
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Enligt regel 4.3 PLT skall ingen férdragsstat fi kriva att
sokanden ger in en kopia av en ildre ansdkan eller ett prioritets-
bevis, om den prioritetsgrundande ansokan har getts in till den
egna patentmyndigheten eller om ansékan annars ir tillginglig for
myndigheten frdn en databas (”digitalt bibliotek”) som myndig-
heten godtar foér indamailet. Skyldigheten att dispensera frin
ingivningskrav 1 det fall den ildre ansékan hirrér frin samma
myndighet ir alltsi absolut. T 32 § andra stycket av de patent-
bestimmelser (PRVES 2000:7, P:43) som PRV utfirdat med stod
av bemyndiganden 1 6 f § PL och 12 § PK anges att bevis och kopia
inte behéver ges in bl.a. 1 det fall prioritet 8beropas frin en svensk
patentansdkan. Med hinsyn till prioritetsbestimmelsernas betydelse
for sokandena bor enligt vir mening undantaget framgd direkt av
lagtexten. Ett tilligg bor goras 1 6 b § PL. Vad diremot giller
undantaget fér handlingar rérande ansékningar som i 6vrigt ir
digitalt tillgingliga, har fordragsstaterna och deras myndigheter viss
frihet att bestimma vilka databaser som sékanden med befriande
verkan skall kunna hinvisa till. Hir kan enligt vdr uppfattning
frigan om dispens limpligen regleras i1 sekundirlagstiftning, med
stdd av nuvarande bemyndigande 1 12 § PK.

5.6.4  Raittelse i en prioritetsbegéran eller aberopande av
ytterligare prioritet (artikel 13.1 PLT)

5.6.4.1 Overviganden och forslag

Bestimmelserna i 6 a § PL bor dndras s att en prioritetsbegiran
fir goras inom 16 ménader fr&n ingivningsdagen fér den
prioritetsgrundande ansokan, forutsatt att sékanden inte begirt
tidigt offentliggérande enligt 22 § tredje stycket PL. Inom samma
tid och under samma forutsittningar skall sékanden ha ritt att
gora indring i en prioritetsbegiran.

Enligt 6 a § PL skall en s6kande begira prioritet inom tre minader
frdn den dag d& ansokan gjordes eller skall anses gjord (jfr 14 § PL
som behandlats 1 avsnitt 5.3.5 ovan). Samtidigt skall uppgifter
limnas om var och nir den &beropade ansékan gjordes. En
prioritetsbegiran skall siledes tillsammans med féreskrivna upp-
gifter ges in senast femton méinader frin ingivningsdagen foér den
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prioritetsgrundande ansékan. Av paragrafens andra stycke framgér
att en prioritetsbegiran f6r en PCT-ansdkan skall goras inom fyra
ménader frdn den internationella ingivningsdagen. For en sidan
ans6kan ir det tillrickligt att uppgifter om den ildre ansdkan
limnas inom sexton ménader frin prioritetsdagen.

Bestimmelserna 1 6a§ PL om prioritetsbegiran fér en
internationell ansdékan har sin grund i regel 4.10 PCT, dir frist-
kraven dock inte alldeles tydligt framgér. Sedan den 1 januari 2000
giller en indrad lydelse av denna bestimmelse. Vid samma tid-
punkt tridde en ny PCT-regel 26" i kraft, enligt vilken rittelse
eller tilligg betriffande 8beropande av prioritet fir goras inom fyra
mdnader frin den internationella ingivningsdagen. Fristen kan dock
under vissa omstindigheter vara 16 mnader frin prioritetsdagen.

Nigra bestimmelser om vid vilken tidpunkt en prioritetsbegiran
skall goras finns inte 1 PLT. Som framgtt av avsnitt 5.6.1 giller
dock enligt artikel 13.1 PLT en skyldighet f6r férdragsstaterna att
tillita rittelse 1 en dberopad prioritet eller tilligg av ytterligare en
begiran om prioritet, forutsatt att detta gérs inom viss tid. I regel
14.3 anges att tidsfristen f6r en sddan begiran inte fir vara kortare
in den frist som enligt PCT giller {6r prioritetsbegiran. Till {6];d
av den koppling som hir gjorts till regel 26™ PCT giller en ritt for
sokanden att gora rittelse eller tilligg i en prioritetsbegiran under
minst fyra mdnader frin ingivningsdagen. Dock fir, enligt regel
14.1 PLT, en begiran om rittelse eller tilligg vigras, om sékanden
begirt fortida publicering av ansékan.

Bestimmelserna i PCT om prioritetsbegiran ir for nirvarande
foremdl for ytterligare 6versyn. Med timligen god sikerhet kan
forutses att dndringsarbetet kommer att resultera i ny regeltext
som tydliggdr att en forsta prioritetsbegiran kan anstd till
16 ménader efter prioritetsdagen. Aven om det 4nnu inte gir att
siga nir den indrade PCT-regeln kommer att bli gillande, kan det i
vart arbete finnas skil att férbereda en anpassning av den svenska
lagtexten. Dirigenom skulle uppnds att bestimmelserna 1 PL om
prioritetsbegiran blir uniforma fér nationella och internationella
ans6kningar.

For en sidan enhetlig, forenklad, reglering finns ytterligare
sakskil. Redan den maéjlighet till rittelse och tilligg som skall gilla
enligt artikel 13.1 och regel 14.3 PLT innebir att en 1 princip helt
ny prioritetsbegiran kan géras inom sextonmdnadersfristen. Det
kan di ifrigasittas om det ir meningsfullt att uppritthilla krav pd
en kortare frist f6r att ge in en forsta prioritetsbegiran, som efter
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hand kan modifieras visentligt. Hir kan noteras den indring som
gjorts 1 EPC. Enligt regel 38.2 EPC 1973 giller att *The date and
State of the previous filing must be stated on filing the European
patent application”. I samma regel 38.2 EPC 2000 anges att “The
declaration of priority shall preferably be made on filing the
European patent application. It may still be made or corrected
within sixteen months from the earliest priority date claimed.”

Vir diskussion har mynnat ut i bedémningen att bestimmelsen 1
6 a§ bor dndras 1 linje med regel 38.2 EPC 2000, si att en prio-
ritetsbegiran kan goras nir som helst inom en tid av 16 minader
frén ingivningsdagen for den prioritetsgrundande ansékan. Inom
samma tid skall det, med den inskrinkning som foljer av regel 14.1
PLT, finnas mojlighet att gora indring i en gjord begiran. En
indring som nu férordats innebir att sirbestimmelsen om PCT-
ansdkningar 1 andra stycket kan tas bort, dock med ikrafttridande
forst sedan den planerade dndringen 1 PCT blivit gillande.

Enligt artikel 13.4 PLT skall en avgift kunna tas ut bl.a. i det fall
en begiran om rittelse eller tilligg av prioritetsbegiran gors. Vi har
valt att avstd frn att foresld nigon sidan avgift for svenskt
vidkommande. Det frimsta skilet for vart stillningstagande har
varit att nigot motsvarande avgiftskrav inte foreskrivits i EPC
2000.
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6 Anpassning till andringar i PCT
och dess tilldampningsforeskrifter

6.1 Inledning

Som redogjorts foér i avsnitt 2.4.3 antogs patentsamarbetskon-
ventionen (Patent Cooperation Treaty; PCT) vid en diplomatisk
konferens 1 Washington &r 1970. Till konventionen, som tridde i
kraft &r 1978, dr i dag dver 100 stater 1 alla virldsdelar anslutna.

Under senare &r har konventionen, genom beslut av PCT:s
generalférsamling, dndrats vid ett tillfille och tillimpningsfore-
skrifterna vid tvi tillfillen. T mars 2000 gjordes indringar 1 till-
limpningsforeskrifterna, som tridde i kraft den 1 mars 2001
(PCT/A/28/5). En av dessa indringar syftar till en forenkling av
formaliakrav 1 de fall den som gor en internationell patentansékan
ir en annan dn uppfinnaren. Innebérden ir att det inte rutinmissigt
skall stillas krav pd sokanden att han eller hon styrker sin ritt till
uppfinningen i vidare min in genom en ensidig deklaration eller
forklaring om rittsévergingen (regel 4.17 m. fL.).

I oktober 2001 beslutades indringar 1 bide PCT och dess
tillimpningsforeskrifter. Andringarna, som tridde i kraft den
1 april 2002 (PCT/A/30/7), avsig bl.a. tidsfristen for att fullfolja
en internationell ansékan nationellt (artikel 22).

I den mén lagstiftningen i en konventionsstat inte Overens-
stimmer med PCT eller dess tillimpningsféreskrifter efter ikraft-
tridandet av de ovan nimnda dndringarna kan, enligt sirskilda
overgingsbestimmelser, den statens patentmyndighet anmila detta
till WIPO:s internationella byri, med effekt att den indrade
versionen inte blir gillande for staten forrin nédvindiga nationella
lagindringar gjorts. Sverige har gjort en sddan anmilan sdvitt avser
indringarna bide frdn &r 2000 och &r 2001.

I utredningsuppdraget ingdr att limna férslag till de lagindringar
som kan behévas med anledning av de dndringar som under de
senaste dren gjorts 1 PCT och dess tillimpningsforeskrifter samt
dven de indringar som kan komma att géras under &r 2002.
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6.2 Tidsfrist att fullfélja en internationell
patentansékan

6.2.1 Nuvarande bestammelser

Genom PCT har inférts en mojlighet att séka patent i flera av de
anslutna linderna. Detta sker genom att en enda internationell
patentanstkan ges in till en nationell patentmyndighet eller till en
internationell organisation som ir behérig att ta emot sddana an-
sokningar (bl.a. EPO och WIPO). Den mottagande myndigheten
kontrollerar att vissa formella krav dr uppfyllda, varefter ansok-
ningen tilldelas en internationell ingivningsdag. Direfter blir an-
sokningen férem3l f6r en nyhetsundersékning av en internationell
nyhetsgranskningsmyndighet (International Searching Authority;
ISA) som sirskilt bemyndigats for uppgiften. I Europa tjinstgor
féorutom EPO den spanska patentmyndigheten och PRV som ISA.
Nyhetsgranskningen resulterar i en rapport som sokanden skall 3
del av innan ansokan tillsammans med granskningsrapporten
offentliggors. P4 grundval av ISA-rapporten kan sékanden sedan ta
stillning till om ansékningen skall fullféljas 1 alla eller vissa av de
stater som designerats i ansdkningen. PCT ger iven en sdkande
mojlighet att f8 en internationell férberedande patenterbarhets-
bedémning gjord av en internationell myndighet med sidan
behorighet (International Preliminary Examining Authority;
IPEA). Syftet med denna patenterbarhetsbedémning, som i Europa
ocksd exklusivt gors av EPO, PRV och det spanska patentverket, ir
att tillhandah3lla sékanden ett preliminirt, icke bindande, utldtande
om huruvida den uppfinning fér vilken skydd soks framstdr som
ny, har uppfinningshéjd och kan tillgodogéras industriellt
(artikel 33). Ett sddant utldtande finns i de flesta fall tillgingligt
ca 28 manader efter den internationella ans6kningens ingivningsdag
(eller prioritetsdag). Den slutliga prévningen av om patent kan
meddelas f6r en viss designerad stat gors av den myndighet som ir
behorig att fatta beslut med verkan for staten i friga, 1 allminhet
respektive nationella patentmyndighet eller EPO. Prévningen
forutsitter att ansdkningen fullféljts 1 viss ordning.

Grundliggande bestimmelser om fullféljd i Sverige av en
internationell patentansokan enligt PCT finns i 31 § PL. Dessa
bestimmelser svarar mot dels artikel 22 PCT 1 dess lydelse fore den
indring som beslutats i oktober 2001, dels artikel 39 PCT och
innebir foljande. Om sékanden énskar fullfélja sin internationella
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ansokan 1 Sverige skall han gora detta genom att inom 20 minader
frdn den internationella ingivningsdagen (eller prioritetsdagen) ge
in en versittning av ansdkningen (om denna inte ir avfattad pd
svenska) samt betala faststilld avgift. Har sékanden utnyttjat
mojligheten att begira en internationell férberedande patenterbar-
hetsbedémning och har han dessutom inom 19 minader frin
ingivningsdagen (eller prioritetsdagen) avgett en férklaring att han
avser att anvinda resultatet av denna prévning vid ansékan om
patent i Sverige, forlings fristen till 30 mdnader fr&n nimnda dag.
Har sékanden begirt internationell férberedande patenterbarhets-
bedémning senare in 19 minader frin ingivningsdagen (eller
prioritetsdagen) ir han inte berittigad till den forlingda fullfoljds-
fristen utan maiste fullfélja ansékan inom 20 m&nader frin
ingivningsdagen (eller prioritetsdagen). Detsamma giller, enligt
31 § andra stycket PL, i de fall en sidan ansékan visserligen gjorts
inom 19-ménadersfristen men sékanden forst direfter anmiler till
patentmyndigheten att han dmnar anvinda resultatet frin patenter-
barhetsbedémningen vid ansékan om patent i Sverige.

6.2.2  Andring i PCT angdende tidsfrist for nationell fullféljd

Genom beslut den 3 oktober 2001 dndrades tidsfristen for fullféljd
av en internationell patentansékan 1 artikel 22 PCT. Artikel-
indringen, som har tritt 1 kraft den 1 april 2002, innebir att fristen
for fullféljd av en internationell patentansékan som endast varit
foremal for en nyhetsgranskning forlings till minst 30 manader.
Nigon indring av artikel 39 PCT, som behandlar fullfoljdsfrister
m.m. 1 de fall ansékan varit féremdl fér en internationell for-
beredande patenterbarhetsbedémning, har inte skett. Detta innebir
sdledes att fristen for fullfoljd av en internationell patentansékan ir
30 minader, oavsett om denna varit féoremil f6r en internationell
forberedande patenterbarhetsbedémning eller inte. Den 19-ménaders-
period som tidigare var knuten till ansékan om patenterbarhets-
bedémningen hinférde sig endast till férutsittningarna for att
komma 1 dtnjutande av den lingre fullféljdsfristen om 30 m&nader
(jfr artikel 39). I dag har sdledes, genom indringen av artikel 22,
denna bestimmelse spelat ut sin roll, eftersom fullféljdsfristerna
enligt de bida artiklarna ir desamma.

PCT ger respektive fordragsstat mojlighet att bestimma en
lingre fullfoljdsfrist 4n 30 manader (artikel 22.3 och 39.1 b). Mnga

193



Anpassning till andringar | PCT och dess tillampningsforeskrifter SOU 2003:66

konventionsstater tillimpar i dag en fullféljdsfrist om 31 ménader i
de fall sokanden inom 19 minader frdn den internationella ingiv-
ningsdagen (eller prioritetsdagen) begirt att ansékan skall under-
kastas en internationell férberedande patenterbarhetsbedémning.
Om nigon sidan provning inte har begirts, ir tidsfristen for
fullfoljd 1 flertalet av medlemslinderna i stillet 30 minader. For
fullfoljd till EPO av s.k. PCT-ansékningar ir emellertid tidsfristen
dven 1 dessa fall 31 mdnader (jfr regel 107 1 de nu gillande tillimp-
ningsféreskrifterna till EPC). Hir kan anmirkas att ca hilften av
de av EPO 4r 2001 meddelade europeiska patenten hirrérde frin
internationella patentansékningar, s.k. euro-PCT-ansokningar.

Syftet med dessa forlingda frister har sannolikt varit flerfaldigt.
EPO, som ir den myndighet som behandlar flest internationella
ansokningar, har under flera &r haft en anstringd arbetssituation
som bla. gjort det svirt att iaktta de tidsfrister som giller for
myndighetens verksamhet. Det har antagits att minga sékande valt
att begira internationell foérberedande patenterbarhetsbedémning
huvudsakligen, eller kanske rent av uteslutande, for att 3 mer tid
att 6verviga om fullfoljd skall ske. Det faktiska behovet av en
patenterbarhetsbedémning 1 detta skede skulle alltsd inte vara s
stort som mingden framstillningar hittills antytt. Genom att
forlinga fristen for fullfoljd frén 20 till 31 mdnader, utan att detta
forutsitter att sokanden begirt internationell férberedande
patenterbarhetsbedémning, har man frdn EPO:s sida riknat med
att bli avlastad en betydande mingd resurskrivande arbete som inte
ir betingat av rationella hinsyn. Med en sddan enhetlig tidsfrist
finns det med andra ord inte lingre ngon anledning fér s6kande
att “kopa sig tid” med en begiran om patenterbarhetsbedémning
Dock torde det fortfarande vara si att minga sdkande begir
internationell férberedande patenterbarhetsbedémning fér det
avsedda syftet, nimligen att {3 ett bittre underlag fér bedémning av
om ansdkningen skall foras in 1 nationell eller regional fas eller inte
samt dven for ett slutligt stillningstagande betriffande frigan vilka
linder som patentansékningen skall fullfsljas 1.

194



SOU 2003:66 Anpassning till andringar | PCT och dess tillampningsforeskrifter

6.2.3  Overviaganden och forslag

Tidsfristen for fullféljd av en internationell patentansékan férlings
till 31 minader frdn den internationella ingivningsdagen (eller
prioritetsdagen). Denna frist skall gilla oavsett om sdkanden har
begirt internationell patenterbarhetsbedémning inom 19 minader
eller inte.

Som tidigare nimnts har bestimmelserna om tidsfrist for fullféljd
av en internationell patentansdékan indrats 1 PCT frin hittills-
varande 20, alternativt 30, m&nader till en enhetlig frist om minst
30 minader, som giller oberoende av om internationell for-
beredande patenterbarhetsbedomning begirts eller inte. Det ir
givetvis visentligt att beslutade indringar 1 PCT fir genomslag i
samtliga fordragsstater. Det globala PCT-systemets framging
bygger pd forekomsten av likformiga regler. Den nu aktuella
forenklingen far ocksa till effekt dels ett mer transparent regelverk,
dels en 1 och for sig vilkommen rationalisering av procedurerna hos
PCT-myndigheterna. Reformen ir sakligt motiverad, s8 till vida att
den ger sokandena stérre rddrum och dirmed o6kat handlings-
utrymme.

Med en férlingd fullfoljdstrist f6ljer dock inte bara fordelar. En
konsekvens blir att tredje man 1 minga fall miste vinta lingre pd
besked om huruvida sékanden kommer att fullfélja sin ansékan
eller inte. Med viss ritt kan alltsd hivdas att en fristférskjutning
gynnar sokandena pd tredjemansintressets bekostnad.

For Sverige har PCT-systemet kommit att {3 stor betydelse, inte
minst till f6ljd av PRV:s sirstillning som ISA och IPEA. Sveriges
starka PCT-engagemang ger naturligtvis en utomordentligt stark
presumtion for att beslutade dndringar i regelverket lojalt och utan
drojsmél skall genomféras i vdr nationella lagstiftning, 18t vara att
som 1 detta fall ocksd vissa negativa effekter kan foérutses. Trots de
nackdelar som en rationalisering av fullfoljdsférfarandet kan tinkas
fa for tredje man foreslar vi att 31-33 §§ patentlagen anpassas till de
indringar som gjorts 1 PCT.

En kvarstiende friga ir om Sverige bor utnyttja den mojlighet
som ges till en ytterligare utvidgning av fullféljdsfristen. Som
nimnts tillimpar EPO en fullféljdsfrist om 31 minader frin in-
givningsdagen (eller prioritetsdagen) oavsett om ansdkningen varit
foremdl fo6r en internationell foérberedande patenterbarhets-
bedémning eller inte. I de nordiska éverliggningarna har, bl.a. frén
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finsk sida, patalats att detta férhdllande visat sig vara till nackdel f6r
en del sékande. I Finland dir fristen f6r fullféljd ir 30 manader har
sokandena felaktigt utgdtt frin att samma frist for fullféljd gille dir
som vid fullfoljd till regional fas. Olika linga tidsfrister kan siledes
medfora en risk for rittsférluster. Finland avser dirfor att inféra en
fullfoljdsfrist om 31 manader. De 6vriga nordiska linderna har
preliminirt uttalat sympati f6r en sddan samordning.

For utredningen ir det en naturlig utgdngspunkt att den ordning
som giller fér EPO bor vara vigledande d& dndringar av patent-
lagstiftningen aktualiseras. Den omstindigheten att 6vriga nordiska
linder tycks vara instillda pd att gd 6ver till den fullfsljdsfrist som
giller enligt regel 107 EPC talar ytterligare for att Sverige bor vilja
samma l6sning. Dirfér bér — passande nog 1 31§ PL — foreskrivas
en frist om 31 ménader for fullféljd av en internationell ansékan.

6.3 Beviskrav i fraga om rétt till en uppfinning
6.3.1 Nuvarande bestimmelser

I 8§ PL anges vad en patentansdkan skall innehdlla. Paragrafen
giller primirt for nationella ansékningar men ir, till f6ljd av en
hinvisning 1 33 §, tillimplig dven for internationella ansékningar
som fullfoljts i Sverige.

Av 1§ PL f6ljer att det dr den som gjort en uppfinning som 1
princip har ritt att 3 patent. Endast fysiska personer kan st som
uppfinnare enligt patentlagen men givetvis kan sivil juridiska som
fysiska personer forvirva ritten till en uppfinning och dirmed dven
ritten att erhdlla patent. I 8§ fjirde stycket PL foreskrivs att en
ansdkan skall innehdlla uppgift om uppfinnarens namn. I samma
stycke anges att en sokande, for det fall han inte ocksd ir upp-
finnare, skall styrka sin ritt till uppfinningen. Detta sker vanligtvis
genom att en skriftlig overldtelsehandling foretes for patent-
myndigheten. Har ritten uppkommit genom ett universalfdng, dvs.
genom arv, testamente eller bodelning, kan ritten 1 stillet styrkas
genom att en arvskiftes- eller en bodelningshandling ges in till
PRV. I vissa fall ir en arbetsgivare berittigad att intrida i ritten till
en uppfinning som gjorts av en anstilld; jfr lagen (1949:345) om
ritten till arbetstagares uppfinningar. I dessa fall undertecknar
oftast den anstillde en 6verlitelsehandling. Skulle han vigra att
gora detta, torde arbetsgivaren bli tvungen att soka utverka
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domstols dom i frigan. Aven i évrigt kan givetvis ritten till en upp-
finning styrkas genom en lagakraftvunnen dom.

Frigan om vad som enligt svensk lag skall krivas i friga om
utredning angdende sokandens ritt till en uppfinning var foremal
for diskussion 1 det utredningsarbete som foregick Sveriges
anslutning till EPC. Till skillnad frén svensk ritt uppstiller EPC
inget krav pd att en sokande skall styrka sin ritt till uppfinningen
nir patent soks. Enligt artikel 81 EPC ir det tillfyllest att s6kanden
1 ansokningen uppger (”designates”) uppfinnaren och dirvid
limnar en redogodrelse (“statement”) som ger upplysning om hur
sokanden férvirvat ritten till uppfinningen (“indicating the origin
of the right to the European patent”). Enligt regel 17.3 EPC skall
EPO obligatoriskt underritta en uppfinnare som uppgetts i en
ansokan gjord av nigon annan. Dock kan varken sékanden eller
uppfinnaren 8beropa ("invoke”) det férhillandet att EPO férsum-
mat att gora underrittelsen eller att denna innehéller felaktigheter
(regel 17.4 EPC).

I prop. 1977/78:1 s. 218 {. uttalades att svensk lagstiftning, som
d3 liksom nu féreskrev att sékanden i dessa fall skulle styrka sin
ritt till uppfinningen, var férménligare f6r uppfinnaren in EPC.
Detta var ocksd huvudorsaken till att man valde att bibehélla det
krav pd bevisning som dittills gillt och som alltsd fortfarande giller
for savil nationella som internationella patentansékningar.

6.3.2  Andringar i samarbetskonventionens tillimpnings-
foreskrifter angaende s6kandens rétt till en uppfinning

PCT har inte tidigare innehillit nigon bestimmelse som reglerar
vad som fr&n myndighetens sida fir krivas av en sékande 1 de fall
denne inte ocksd ir uppfinnare till den patentsdkta uppfinningen.
Det har 6verlimnats it respektive nationell lag att uppstilla krav 1
detta avseende. Sverige har, som tidigare nimnts, foreskrivit att
sokanden skall styrka sin ritt till uppfinningen i dessa fall. Denna
provning gors sdledes forst 1 samband med att den internationella
patentansdkningen fullféljts hit.

PCT ir direkt tillimplig pd internationella ansékningar. Genom
en hinvisning i PLT blir emellertid PCT styrande ocksd for vad
som kan krivas i friga om nationella ansokningar. Enligt artikel
6.1.11 PLT f&r nimligen en till den konventionen ansluten stat inte i
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friga om en ansékans form och innehdll stilla krav som gir utdver
vad som enligt PCT giller {6r en internationell ansékan.

Som ett led i strivanden att underlitta ansékningsforfarandet har
PCT:s generalférsamling i mars 2001 beslutat om dndringar i PCT-
regelverket, som innebir begrinsning av bla. mojligheterna att
kriva bevisning om sokandens ritt till uppfinningen. Andringarna
innebir féljande. Enligt regel 4.17 1 tillimpningsféreskrifterna till
PCT kan en sékande 1 ansdékningen avge en pd visst sitt utformad
forklaring (”declaration”) angiende sdkandens ritt att séka och
erhdlla patent. Om férklaringen ordagrant avfattats i enlighet med
ett formulir som anges i handliggningsordningen (*Administrative
Instructions”) fir, enligt regel 51°.2.a.ii, en fordragsslutande stat
inte rutinmissigt kriva ytterligare bevisning. Det stir varje land
frite att lagtekniskt 16sa denna friga, dock under forutsittning att
den rittsliga inneborden blir densamma, eller i vart fall inte
stringare for en sékande dn vad regleringen i PCT i4r. Nigon
skyldighet for medlemslinderna att anvinda sig av just de
formuleringar som foreskrivits i PCT:s handliggningsordning fére-
ligger emellertid inte. Diremot miste patentmyndigheten i en for-
dragsstat alltid godta en forklaring som utformats enligt hand-
liggningsordningen. Endast i de fall en fordragsslutande stats
patentmyndighet har skilig anledning att betvivla sokandens
behorighet att soka patent pd uppfinningen f&r myndigheten kriva
att denne inger bevis till styrkande av sin ritt (jfr artikel 6 PLT
samt artikel 51°*.2.a PCT: ”....the designated Office shall not,
unless it may reasonably doubt the veracity...”).
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6.3.3  Overviaganden och forslag

Kravet pd att sékanden skall styrka sin ritt till uppfinningen 1 de
fall han inte 4r uppfinnaren tas bort. I stillet infors en regel som for
dessa situationer &ligger sokanden att i ansokningen uppge
grunden for sin ritt till uppfinningen. Patentmyndigheten skall
godta uppgiften om det inte finns sirskild anledning att ifrigasitta
dess riktighet. T sidant fall skall myndigheten kunna kriva att
sokanden inger bevis till styrkande av sin ritt.

PRV skall sinda underrittelse om ansékningen till den som
uppgetts som uppfinnare om inte detta ir uppenbart obehovligt.

Som tidigare nimnts har Sverige, som en foljd av att bestimmel-
serna 1 patentlagen inte Gverensstimmer med de dndringar som
gjorts 1 PCT och dess tillimpningsféreskrifter, anmilt detta
forhdllande till WIPO:s internationella byra, med effekt att den
indrade versionen inte blir gillande for Sverige férrin motsvarande
indring gjorts 1 patentlagen. Med hinsyn till den betydelse PCT
har behover det inte ifrigasittas att Sverige skall anpassa sin
lagstiftning till det reviderade PCT-regelverket. Dirmed stdr det
klart att Sverige inte kan bibehilla nuvarande ovillkorliga krav pd
att sokanden skall styrka sin ritt till uppfinningen 1 de fall han inte
ocks3 dr uppfinnare.

Frigan blir di hur mycket de svenska reglerna bér mjukas upp
vad giller sokandens skyldighet att nirmare ange sin ritt tll
uppfinningen i de fall denne inte ocks3 ir uppfinnare.

Som nimnts har den svenske lagstiftaren tidigare bedéomt det
visentligt att sdkandens ritt till uppfinningen dokumenteras 1
ansokningsirendet. En sddan ordning tjinar intresset av att patent
inte meddelas nigon annan in den som faktiskt dr berittigad att
forfoga éver uppfinningen. Enligt den grundliggande bestimmel-
sen i 1§ forsta stycket PL idr det uppfinnaren eller den till vilken
uppfinnarens ritt dvergdtt som har ritt att f3 patent. Ett meddelat
patent kan upphivas i ett invindningsférfarande eller forklaras
ogiltigt av domstol bl.a. pd den grunden att patentet meddelats fel
subjekt (jfr 25§ forsta stycket 1 respektive 52 § forsta stycket
1 PL). Det dr mot denna bakgrund som man fir se regeln att redan
en underldtelse att i patentansdkan styrka ritten till uppfinningen
kan leda till att drendet avskrivs eller ansékan avslds (15 och 16 §§
PL).
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PCT-indringarna innebir att det inte under ansékningstiden gir
att uppritthdlla ett ovillkorligt krav pd bevisning om vad som
legitimerar sékandens begiran om patent. For syftet att vdrna
uppfinnarintresset skulle det di kunna &vervigas att modifiera
formaliaregeln 1 8 § fjirde stycket PL endast till vad som oundging-
ligen behovs foér anpassning till PCT-indringarna. En mojlighet
skulle 1 s& fall vara att det generella kravet pd bevisning bibeholls
och att avkall gjordes bara 1 det fall sékanden presterat en formell
forklaring, utformad i exakt dverensstimmelse med formuleringar-
na 1 PCT:s handliggningsordning. Vi gér dock bedémningen att en
16sning som nu skissats skulle vara féga dndamalsenlig och att den
dessutom kunde komma att kritiseras som formalistisk.

Det finns skil att erinra om att sékandens ritt till uppfinningen
ingalunda stadfists dirigenom att patentmyndigheten ansett bevis-
kravet uppfyllt enligt nuvarande 8§ fjirde stycket PL. Redan i
ansokningsirendet kan ett pdstdende om bittre ritt goras. Pistden-
det kan leda till att PRV, med stéd av 17 § PL, hinvisar den som
pastar bittre ritt att vicka talan vid domstol inom viss tid vid risk
att pastdendet limnas utan avseende vid PRV:s fortsatta prévning
av ansdkan. Alternativt kan PRV, om saken inte ir tveksam, préva
pastdendet i sak och besluta att bifalla en begiran om 6verféring av
ansokningen. Oavsett om bittre ritt pastitts 1 ansdkningsirendet
kan, som nimnts, frigan om sdkandens legitimation bli féremal for
provning efter det att patentet meddelats. P& grund av en
invindning enligt 24 § PL kan patentet upphivas av PRV av det
skilet att patentet meddelats nigon som inte var berittigad. En
tvist om ritten att férfoga ver uppfinningen kan ocksi komma att
provas av allmin domstol inom ramen for en talan enligt 52 § PL.
Det ir alltsd inte s8 att beviskravet enligt 8 § fjirde stycket PL i sig
ir nodvindigt for att uppfinnare/tredje man skall kunna bevaka sin
ritt gentemot den som sdkt patent. Vad som, & andra sidan, kan
pipekas dr att PCT-indringen innebir en viss férenkling for
sokandena.

Ett skil for att helt 6verge det nuvarande beviskravet foljer av
intresset att harmonisera den svenska patentlagstiftningen med
EPC. Som framgitt av den tidigare redovisningen giller hos EPO
inget krav att s6kanden skall styrka sin ritt. I de nordiska over-
liggningarna har enighet rdtt om att nuvarande krav om bevisning
boér ersittas med en allmin regel om skyldighet f6r s6kanden att
limna uppgift om sitt rittsférviry.
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Detta leder till bedémningen att bestimmelsen 1 8§ fjirde
stycket PL bor begrinsas till ett krav pd sékanden att limna
uppgifter om uppfmnaren samt uppge grunden for sin rite till
uppfinningen. Enligt vir memng finns det inte tillrickliga skil for
att sokanden skall avkrivas en pd visst sitt formaliserad férklaring.
Uppgiftskravet bor kunna tillgodoses dven pd annat sitt. Limpligen
kan i de fértryckta ansokningshandlingar som PRV tillhandahiller
inforas rutor fér uppgift om de olika sitt pd vilka ritten till
uppfinningen kan uppkomma. Det kan réra sig om den ritt som en
arbetsgivare har enligt lagen (1949:345) om ritten till arbetstagares
uppfinningar. Det kan vara friga om kép, arv, bodelning eller giva
etc.

Utgdngspunkten bor vara att PRV skall godta de uppgifter som
sokanden limnat om uppfinnaren och grunden for sitt rittsférviry.
Dock bor det finnas kvar en méojlighet f6r PRV att kriva att en
sokande styrker sin ritt till uppfinningen, nimligen i de fall
myndigheten har sirskild anledning att ifrigasitta riktigheten av
den av sdkanden limnade uppgiften. I dessa fall kan det alltsd bli
aktuellt for en sokande att forete dverldtelsehandlingar for att pd s3
sitt styrka sin behorighet.

Om ansokan saknar uppgifter om uppfinnaren och grunden for
sokandens rittsforvirv, skall sékanden foreliggas att avhyjilpa
bristen, allt 1 enlighet med 15§ andra stycket PL. Ett sddant
kompletteringsforeliggande skall ocksd skickas till sokanden 1 de
fall myndigheten funnit anledning att ifrigasitta sékandens upp-
gifter.

Om sokanden underlter att vidta &tgirder i enlighet med fore-
liggandet for att avhjilpa den av PRV konstaterade bristen skall
ansokan avskrivas (15 § andra stycket PL). Om sékanden diremot
svarar pa foreliggandet, men svaret inte bedoms vara tillfyllest for
att avhjilpa bristen, skall ansékan avslds efter prévning 1 sak, om
det inte finns skil att foreligga sokanden en ging till (16 § PL).
PRV:s slutliga beslut kan o6verklagas (26 § PL). Diremot kan
patentmyndighetens beslut att utfirda ett foreliggande inte dver-
klagas sirskilt.

Frigan som kvarstdr ir om ndgon skyldighet skall gilla for PRV
att underritta en uppgiven uppfinnare om en ansékan som gjorts av
annan. Motsvarande frigestillning har dven diskuterats 1 Norge.
Dir har man stannat for att féresld en underrittelseskyldighet for
patentmyndigheten betriffande nationella patentansékningar for
vilka inte dberopas prioritet frin en tidigare ansékan. I det danska
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lagforslaget L 127, upprittat bla. 1 anledning av indringar 1 PCT,
har ndgon underrittelseskyldighet 1 motsvarande situation inte
foreslagits. Sidana rutiner skulle med nédvindighet medfora en
okad administrativ borda, vars omfattning dr svdr att dverblicka.
And3 kan det, nir beviskravet utmonstras, framstd som rimligt att
den som angetts som uppfinnare, och inte sjilv svarar f6r ansok-
ningen, sirskilt uppmirksammas p3 irendet.

Ett borttagande av beviskravet i dessa situationer kommer att
underlitta patentmyndighetens handliggningsrutiner. Det kommer
inte lingre att vara nddvindigt for myndigheten att, annat in i
undantagsfall, avkriva sokanden en overltelsehandling och att
granska densamma. Inte heller kommer det frin myndighetens sida
att finnas anledning att i dessa sammanhang skicka kompletterings-
foreligganden till sokanden, annat in d sirskilda skil foreligger att
ifrdgasitta riktigheten av den av sokanden limnade uppgiften.
Denna foérindring kommer med andra ord att medféra vissa kost-
nadsbesparingar fér patentmyndigheten. A andra sidan kommer
den nyss foreslagna underrittelseskyldigheten att innebira ett nytt
moment 1 patentmyndighetens handliggningsrutiner. Trots det
anser vi, bl.a. med hinsyn till de besparingar som kan férutses med
de foreslagna forindringarna, att det inte finns anledning att, sdsom
foreslagits i Norge, begrinsa underrittelseskyldigheten till vissa
typer av patentansdkningar. Diremot bor det vara mojligt for
patentmyndigheten att underlita att skicka underrittelse om detta
kan anses vara uppenbart obehovligt.

En underrittelse bor, pd motsvarande sitt som giller for EPO,
skickas 1 losbrev till uppfinnaren i ett tidigt skede av handligg-
ningen utan krav pa delgivning. Nirmare bestimmelser om patent-
myndighetens underrittelseskyldighet bor, med stod av 77 § PL,
kunna foras in 1 patentkungorelsen.

I detta sammanhang boér uppmirksammas frigan om en
utebliven eller felaktig underrittelse skall kunna leda till att ett
patent forklaras ogiltigt eller till att en skadelidande kan utkriva
ersittning av staten. I regel 17.4 av tillimpningsforeskrifterna till
EPC har uttryckligen angetts att en sidan handliggningsbrist frin
EPO:s sida inte kan 8beropas. Det finns siledes ingen méjlighet fér
uppfinnaren (eller annan) att f& ersittning fér den skada som
EPO:s felaktiga handliggning kan ha medfort. Inte heller gir det
att pd annat sitt angripa ett meddelat patentbeslut pa den formella
grunden att underrittelse till en uppfinnare inte har skickats.
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I Sverige giller generellt att staten kan bli skadestidndsskyldig for
bl.a. ren formoégenhetsskada som villats genom fel eller for-
summelse vid myndighetsutévning (3 kap. 2 § skadestindslagen).
Det skulle alltsd 1 pr1nc1p kunna tinkas att staten kunde goras
ersittningsansvarig pa den grunden att PRV férsummat att under-
ritta en uppglven uppfinnare eller felaktlgt dtergett uppgifter som
limnats 1 ansoknmgen Hir skall dock pdminnas om att den som
gor ansprak pd ersittning mdste kunna styrka ett adekvat orsaks-
samband mellan en konstaterad ekonomisk skada och myndighetens
pastitt oriktiga agerande (eller underldtenhet att agera).

Oavsett om forutsittningar finns for skadestdnd enligt 3 kap. 2 §
skadestdndslagen, har en uppfinnare alltid mojlighet att vicka talan
om bittre ritt och pa s sitt 3 sina intressen tillgodosedda.

Enligt v8r uppfattning ir det uppenbart att ett beslut om patent
inte skall kunna upphivas endast av det skilet att en formell under-
rittelseskyldighet av det slag som det hir ir friga om har férsum-
mats i nigot avseende. Ett patent kan naturligtvis ogiltigforklaras
pd den materiella grunden att sokanden inte lagligen kunnat férfoga
over uppfinningen. Eventuellt kan det dirutéver bli aktuellt att
utkriva skadestdnd av staten fér de merkostnader som patent-
myndighetens foérsumlighet medfért for rittsinnehavaren. Nigot
behov av att i svensk lag inféra en bestimmelse motsvarande
regel 17.4 1 tillimpningsforeskrifterna till EPC finns dirfér inte.
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/ Skydd for patentombuds
tystnadsplikt

7.1 Inledning
Enligt 36 kap. 5§ andra stycket rittegingsbalken (RB) far

advokater horas som vittnen i en rittegdng om ndgot som 1 denna
deras yrkesutdvning anfértrotts dem eller som de i samband
dirmed erfarit, endast om det dr medgivet 1 lag eller om den, till
vars formdn tystnadsplikten giller, samtycker till det. Detsamma
giller for de bitridande jurister som tjinstgér pd ett
advokatkontor. Av 38 kap. 8§ RB foljer att ett editionsfére-
liggande inte fir avse en handling vars innehdll ir sidant att en
advokat, eller annan person som haft befattning med handlingen
och som omfattas av vittnesbegrinsningsregeln i 36 kap. 5 § andra
stycket RB, inte fir horas som vittne om innehillet i densamma.
Nir det giller immaterialrittsliga angeligenheter ir det vanligt
forekommande att experter anstillda vid patentbyrder anlitas som
ombud i ansdkningsirenden men ocksd f6r bitride 1 rittsprocesser.
Denna kategori av patentombud representerar sivil juridisk som
teknisk sakkunskap. En annan vanlig situation ir att foretag
anvinder sig av egna anstillda experter — ingenjérer eller bolags-
jurister. I den min personer inom ndgon av de nu nimnda
kategorierna har fungerat som rittegdngsombud eller rittegings-
bitride giller enligt 36 kap. 5 § tredje stycket RB att de fir horas
som vittne om vad som anfértrotts dem f6r uppdragets fullgérande
endast om parten medger det. Vad giller editionsféreligganden
giller 1 dessa fall samma regler som foér advokater. Det finns
diremot inte nigra regler som hindrar att patentombud och andra
rddgivare, som saknar stillning som advokat, hérs 1 en ritteging
om sddana uppgifter som anfortrotts dem 1 annan egenskap in
rittegingsombud eller rittegdngsbitride. Inte heller finns det
bestimmelser som hindrar editionsféreligganden avseende skrift-
liga handlingar som de haft befattning med nir de bisttt ett
foretag 1 en rittslig angeligenhet om de inte samtidigt varit ritte-
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gdngsombud eller rittegdngsbitride it foretaget. Detta betyder att
sddana uppgifter som anfortrotts ett patentombud, en bolagsjurist
eller en annan ridgivare utanfér advokatkretsen innan en tvist
uppstdtt inte omfattas av sekretessreglerna i 36 kap. 5§ tredje
stycket RB.

Av praktiska hinsyn kommer vi att i det féljande anvinda
”patentombud” som gemensam beteckning fér fristdende patent-
konsulter (dock ej advokater) och féretagsinterna ridgivare i
patentfrigor, jurister sivil som tekniker. Det ir alltsi en vid
definierad personkrets som avses, om det inte av sammanhanget
framgdr att en snivare innebérd av begreppet “patentombud” ir
isyftad.

Den skillnad som rider 1 friga om advokaters och patentombuds
vittnesplikt har varit féremdl for kritik framfér allt frin Svenska
Patentombudsféreningen (SPOF) som vid flera tillfillen begirt att
ett skydd for tystnadsplikten motsvarande det som giller for
advokater skall inforas fér patentombud. Till stéd for en sidan
indring har anforts att den stdr i bittre 6verensstimmelse med
artikel 2 1 det disciplinreglemente som Europeiska patent-
organisationens férvaltningsrdd utfirdade i oktober 1977 med stod
av artikel 134.8 ¢ EPC (Regulation on Discipline for Professional
Representatives) och som publicerades i The Official Journal of the
EPO 1978:2. Vidare har anforts att en sidan reform skulle medféra
att svenska patentombud fick bittre forutsittningar att verka pé de
villkor som giller f6r utlindska konkurrenter. Det har sirskilt
anforts att patentombud 1 USA har ett starkare skydd for
tystnadsplikten dn vad svenska ombud har enligt svensk ritt.

Vid den XX Nordiska Patentombudskongressen 1 Uppsala i juni
2002, dir patent- och varumirkesombud frdn de nordiska linderna
jimte patentombudsféreningarnas ordférande i respektive land
deltog, antogs en resolution med forslag om att inféra en officiellt
erkind nationell utbildning/examen foér patent- och varumirkes-
ombud i privat verksamhet och vid industrin samt att inféra
sekretesskydd for ett sidant auktoriserat ombud. Resolutionen
stdds av Svenska Industriens Patentingenjorers Forening (SIPF),
som organiserar de industrianstillda patentombuden. Den har
overlimnats till respektive lands regering.

I de omarbetade tillimpningsféreskrifterna till EPC 2000 har 1
regel 101a tagits in en sekretessbestimmelse som ger patentombud
ett skydd mot att behéva avsléja information som férekommit i
kontakten mellan ombudet och dennes klient. Regeln ir utformad

206



SOU 2003:66 Skydd for patentombuds tystnadsplikt

med amerikansk rittspraxis i frigan som forebild och giller endast 1
de fall en klient soker rittsligt rdd eller rittslig hjilp 1 en patent-
rittslig angeligenhet. Sekretesskyddet giller enligt sin ordalydelse
endast vid handliggning hos EPO.

I vira direktiv har uttalats att ett eventuellt tilltride till den
reviderade versionen av EPC aktualiserar frigan om skydd fér
tystnadsplikt och skydd mot edition av handlingar sdvitt giller
patentombud och bolagsjurister som sysslar med immaterialrittslig
ridgivning. I utredningsuppdraget ingir med andra ord att undersoka
om det finns anledning att utéka det nuvarande sekretesskyddet for
dessa yrkeskategorier.

7.2 Nuvarande bestimmelser

7.2.1 Regler om tystnadsplikt for advokater och patentombud
m.m.

Enligt 8 kap. 4 § RB ir en advokat skyldig att fértiga vad han fir
kinnedom om i sin yrkesutévning nir god advokatsed kriver detta.
Denna lagstadgade tystnadsplikt ir straffsanktionerad under
brottsrubriceringen brott mot tystnadsplikr 1 20 kap. 3§ forsta
stycket brottsbalken (BRB). For anstillda i offentlig tjinst giller
enligt sekretesslagen (1980:100) skyldighet att iaktta tystnadsplikt 1
vissa situationer. For hilso- och sjukvirdspersonal inom den
enskilda hilso- och sjukvirden regleras tystnadsplikten i lag
(1998:531) om yrkesverksamhet pd hilso- och sjukvirdens omride.
For den som ir pristvigd i Svenska kyrkan fanns fére Svenska
kyrkans separation frdn staten i januari 2000 bestimmelser om
tystnadsplikt intagna 1 kyrkolagen. I samband med att Svenska
kyrkan och staten gick skilda vigar avskaffades denna lagstadgade
tystnadsplikt samtidigt som kyrkolagen upphivdes. Pristers
tystnadsplikt anses numera vara en inomkyrklig angeligenhet som
regleras 1 kyrkoordningen. For tolkar och éversittare som anlitas
av en myndighet eller ett annat organ som utdvar verksamhet for
vars fullgérande staten eller en kommun svarar samt f6r tolk eller
dversittare, som genomgitt av regeringen eller av den férvaltnings-
myndighet som regeringen bestimmer féreskriven prévning, giller
enligt lag (1975:689) om tystnadsplikt for vissa tolkar och &ver-
sittare att de inte obehorigen fir réja vad de under uppdraget har
erfarit om enskilds personliga forhdllanden eller om yrkes-
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hemlighet, affirsférhdllande eller forhillande av betydelse for
landets forsvar. For dessa yrkeskategorier ir, pd samma sitt som
giller f6r advokater, tystnadsplikten straffsanktionerad 1 20 kap. 3 §
brottsbalken.

For ett patentombud, som inte ir advokat, finns ingen lag-
stadgad reglering av ombudets tystnadsplikt fér det han eller hon
fitt kinnedom om 1 anslutning till ett patentirende. Enligt de
stadgar och de vigledande regler om etik och god yrkessed for
patentombud och patentbyrier som giller f6r ombud som ir med-
lemmar av Svenska Patentombudsféreningen (SPOF), Patent-
konsulters Samfund (PS), och Sveriges Patentbyriers Forening
(SEPAF), fir ett ombud inte, med mindre laglig skyldighet att
limna upplysning féreligger, utan vederboérligt samtycke frin
huvudmannen yppa nigot som anfértrotts ombudet 1 dess verk-
samhet eller som ombudet i samband dirmed fitt veta. Ombudet ir
dven skyldigt att 3ligga sin personal samma tystnadsplikt. Denna
tystnadsplikt ir i praktiken en forutsittning for att erhlla uppdrag,
eftersom en hég grad av hemlighdllande krivs 1 patentirenden, bl.a.
av konkurrensskil men dven fér att patentsdkanden inte skall gi
miste om det efterstrivade patentskyddet.

7.2.2 Ombud i rattegang

En viktig grundsats 1 en rittsstat dr att en part 1 en tvist med annan
alltid skall ha mojlighet att 18ta sig bitridas av nigon for att £ hjilp
med de juridiska frigor som uppkommer. I en del linder giller ett
ombudstudng 1 ritteging, dvs. en skyldighet for varje part att anlita
nigon som med stdd av fullmakt utfér partens talan. Detta
ombudstvdng ir inte sillan férenat med en exklusiv ritt for vissa
personer att upptrida som ombud. Ett sddant ombudsmonopol ir di
knutet till krav pd att den som upptrider som ombud i en process
uppfyller vissa bestimda behorighetskrav eller i vart fall har ett
officiellt godkinnande av nigot slag. I vissa linder foreligger inget
ombudstving men vil ett ombudsmonopol. Parten kan alltsd sjilv
fora sin talan men viljer han att 18ta sig foretridas, si ir han
hinvisad till att vilja ett sirskilt auktoriserat ombud.

I motsats till vad som giller i mdnga utlindska rittssystem stiller
svensk ritt inte upp ndgot krav pd att en part 1 tvistemdl skall
foretridas av ett ombud. Skulle parten vilja att anlita ett ombud
giller heller inga formella behorighetskrav f6r ombudet, férutom
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att denne skall vara limplig som ombud med hinsyn till redbarhet,
insikter och tidigare verksamhet (12 kap. 2 § RB). Samma regler
giller for rittegdngsbitriden, dvs. personer som hjilper part i en
rittegdng utan att vara behoriga att upptrida sjilvstindigt. I minga
fall viljer en part i en process att som ombud ta hjilp av en advokat.
Advokattiteln ir forbehdllen den som efter avlagd juris
kandidatexamen och viss praktik har antagits som ledamot av
advokatsamfundet (8 kap. 1 och 2§§ RB). De grundliggande
bestimmelserna om advokater och deras verksamhet finns 1 8 kap.
RB samt i advokatsamfundets stadgar.

Trots att en bolagsjurists eller ett patentombuds verksamhet i
viss utstrickning kan vara av samma slag som den en advokat
bedriver, kan en bolagsjurist eller ett patentombud som ir anstilld
hos ndgon annan enskild in en advokat inte samtidigt vara ledamot
av advokatsamfundet (8 kap. 2 § sjitte stycket RB). Om den som
redan ir advokat pdbérjar en anstillning hos nigon annan enskild
in en advokat, dr han eller hon skyldig att genast trida ur
samfundet (8 kap. 7 § femte stycket RB). Enligt 39 § i advokat-
samfundets stadgar fir en ledamot inte vid sidan av sin advokat-
rorelse utdva annan verksamhet av sidan art eller omfattning att
den kan inverka menligt pd dennes sjilvstindighet eller av annat
skil dr oférenlig med stillningen som advokat. Likasd ir det enligt
samfundets stadgar och bestimmelser inte tillitet f6r en advokat-
byrd att bedriva kontors- eller igargemenskap med annan in en
advokatbyrd. Det anses dock inte oférenligt med de nu angivna
bestimmelserna att advokater for viss begrinsad tid l3ter sig anlitas
av ett bolag for att syssla med dess rittsliga angeligenheter.

Ett foretag kan alltsd for sina rittsliga angeligenheter vilja
mellan att utnyttja en anstilld eller att vinda sig till nigon
utomstdende. I princip kan d3 vem som helst anlitas men normalt
engageras en advokat, nigon annan allminpraktiserande jurist-
konsult eller en specialsakkunnig, exempelvis ndgon hos en
patentbyrd. Ett patentombud som upptrider som ombud i en ritts-
process fir dir samma stillning som den som en advokat har.
Skillnader visar sig emellertid i de fall dir patentombudet respek-
tive advokaten inte 1 férsta hand nyttjas som ombud utan som
bevismedel 1 den anhingiggjorda tvisten.
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7.2.3  Skydd for tystnadsplikt i en rattegang

Enligt 36 kap. 1 § RB fir var och en som inte ir part i mdlet horas
som vittne. Ett vittne har en straffsanktionerad plikt att tala
sanning. I 36 kap. 21 § RB finns regler om tvdngsmedel mot den
som utan giltigt skil vigrar att vittna eller att besvara frigor. Aven
parter och stillforetridare for parter fir i en ritteging horas under
en straffsanktionerad sanningsplikt (37 kap. RB). Det finns
emellertid inga tv8ngsmedel som kan anvindas mot en part eller en
stillféretridare som vigrar att yttra sig (att en parts tystnad enligt
35 kap. 4 § RB kan tolkas i en for honom eller henne oférmaénlig
riktning ir en annan sak).

Frin vittnesplikten finns flera undantag. Den som ir nira slikt
med en part ir inte skyldig att vittna. Fér personer som ir under
15 4r eller som lider av en psykisk storning prévar ritten med
hinsyn till omstindigheterna om han eller hon skall f§ horas som
vittne. Vidare finns det 1 rittegdngsbalken bestimmelser om att de
som tillhér vissa yrkeskategorier och som 1 sin verksamhet anfor-
trotts typiskt sett fortrolig information inte ir skyldiga att vittna
om sddana uppgifter. Enligt 36 kap. 5 § andra stycket RB fir bl.a.
advokater, likare, sjukskoterskor, psykologer och deras bitriden
héras som vittnen om ndgot, som i denna deras yrkesutdvning
anfortrotts dem eller som de 1 samband dirmed erfarit, endast om
det ir medgivet i lag eller den, till vars férmdn tystnadsplikten
giller, samtycker till det. De fir varken tillfrigas om de konfiden-
tiella omstindigheterna eller sjilvmant yttra sig utan att ndgot av
undantagsrekvisiten ir uppfyllt. Enligt lagmotiven (se NJA II 1943
s. 468) ir det tydligt att det for en tillimpning av bestimmelserna
om tystnadsplikt inte krivs att den som har skt t.ex. en likare
uttryckligen har angett att uppgifterna limnats under tysthetslofte.
Det ir tillrickligt att uppgifterna limnats under sidana om-
stindigheter att det skiligen kan antas ha skett 1 fértroende.

Forbudet att hora advokater som vittnen syftar i férsta hand till
att virna om partens eget fortroende for sin advokat. Frige-
forbudet forutsitter inte att uppgifterna har anfértrotts advokaten
av parten sjilv eller, nir denne ir en juridisk person, av ndgon som
ir att betrakta som stillforetridare f6r parten i rittegdngsbalkens
mening. Aven sidana fértroenden som inom ramen for uppdraget
getts advokaten av nigon som ir anstilld hos parten omfattas.
Trots att det inte ir ombudet som skall skyddas genom regleringen
utan parten, avser regleringen endast ett férbud mot frigor till
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advokaten. Anledningen till den konstruktionen torde vara att en
part 1 en ritteging dndd inte kan tvingas avsléja ndgot. De
tvingsmedel som kan komma ifriga f6r tredskande vittnen kan ju
inte tillgripas for respektive part eller stillforetridare. Den som
inte sjilv dr part eller stillféretridare f6r en part utan endast ir
anstilld av parten kan diremot ha en vittnesplikt. Den sekretess
som enligt 36 kap. 5§ andra stycket RB giller fér uppgifter som
limnats vid fértroliga samtal med exempelvis en advokat fir dock
inte brytas genom ett vittnesférhor med ndgon av dem som frin
foretagets sida har medverkat nir informationen limnats advokaten.
Vittnesforbudet f6r advokater kan alltsd inte kringgds pd det sittet.
A andra sidan kan man inte heller skydda viss information frin den
insyn som vittnesplikten ger genom att féra informationen vidare
till en advokat exempelvis genom att delta 1 ett samtal med denne.

Enligt 36 kap. 5 § tredje stycket RB fir rittegdngsombud, ritte-
gingsbitriden och forsvarare horas som vittnen om vad som
anfortrotts dem for uppdragets fullgérande endast om parten med-
ger det. Det ir hir alltsd 1 princip frdga om sidant som férekommit
1 anslutning till en rittstvist. Vad giller sddana fortroenden till de
angivna uppdragstagarna giller alltsd samma skydd som om de varit
advokater. I lagmotiven klargérs betriffande ombud att detta giller
oavsett om ombudet ir advokat eller inte och omfattar dven vad
huvudmannen i1 nimnda syfte meddelat ombudet innan han eller
hon dtog sig uppdraget.

Reglerna 1 36 kap. 5 § RB om skydd av foértroendeférhillandet
mellan parten och rittegdngsombudet eller bitridet giller dven d&
ombudet eller bitridet ir anstillt hos en juridisk person som ir
part.

Undantag frin vittnesbegrinsningarna i 36 kap. 5§ andra och
tredje styckena RB har foreskrivits i paragrafens fjirde stycke. Bl.a.
giller att alla utom férsvarare ir skyldiga att vittna. 1 mal angdende
brott for vilka straffminimum ir fingelse 1 tvd ir eller mer.

Ytterligare en begrinsning i vittnesplikten foljer av bestimmel-
sen 136 kap. 6 § RB dir det anges att ett vittne fir vigra att yttra sig
angdende en omstindighet vars avslgjande skulle réja att vittnet
eller ndgon honom eller henne nirstdende férdvat en brottslig eller
vanirande handling. Vittnet fir dven vigra att avge en utsaga genom
vilken en yrkeshemlighet skulle avslojas, om det inte férekommer
synnerlig anledning att vittnet hérs dirom. Enligt lagmotiven torde
yrkeshemlighet omfatta fabrikationssitt, anordning, affirsfor-
hillande eller annat som kan anses som nigot for ett visst foretag
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egendomligt och betriffande vilket innehavaren har ett skiligt
ansprik pd att det inte uppenbaras'. T lagen (1990:409) om skydd
for foretagshemligheter ges skydd for sddana kunskaper som har
betydelse for en niringsidkare som konkurrerar pd marknaden med
de konkurrensmedel som ir forenliga med kravet pd en sund
konkurrens. Detta kommer till uttryck bl.a. genom ett krav pd att
en foretagshemlighet skall avse information som niringsidkaren
hiller hemlig och vars réjande skulle vara dgnat att medféra skada
for honom i konkurrenshinseende. I detta ligger att hemligheten
skall ha ett ekonomiskt virde foér niringsidkaren. Vad giller
undantaget for fall dir det foreligger synnerlig anledning anges i
lagmotiven att intresset av yrkeshemlighetens bevarande 1 vissa fall,
sirskilt 1 brottmil, borde f& vika for vikten av en fullstindig
utredning.

I 38 kap. RB finns det bestimmelser som skyddar bla. sidan
information som avses i 36 kap. 5 och 6 §§ RB frin insyn, nir den
tagit skriftlig form. Grundregeln ir att den som innehar en sidan
skriftlig handling, som kan antas ha betydelse som bevis, kan
tvingas att forete den, s.k. edition. Reglerna ir konstruerade s§ att
ett editionsforeliggande forutsitter en relevanspréovning frdn dom-
stolens sida. Det skall alltsd goras en avvigning mellan s6kandens
intresse av att f3 tillgdng till handlingen och innehavarens intresse
av att inte behdva limna ut den. Den handling det giller skall
kunna antas ha ett konkret om in inte noédvindigtvis sirskilt hogt
bevisvirde for ett konkret bevistema. Om en ritteging inte redan
har inletts, miste den som vill ha ett foreliggande till stdnd visa att
det utan ett sddant foreligger en risk for att beviset gir forlorat eller
att det endast med svirighet kan fs fram (41 kap. 1 § RB).

Frin reglerna om editionsplikt giller flera undantag. En befatt-
ningshavare eller annan som avses i 36 kap. 5 § RB fir silunda inte
forete en handling vars innehdll ir sddant att han eller hon inte fir
héras som vittne om det. Om handlingen innehas av en part till
vars formén tystnadsplikten giller, ir parten inte skyldig att forete
den. Bestimmelserna 1 36 kap. 6 § RB om ett vittnes ritt att vigra
yttra sig har motsvarande tillimpning i friga om innehavare av
skriftlig handling, om dess innehdll ir sidant som sigs i den
paragrafen. Minnesanteckningar eller andra sidana anteckningar
som idr avsedda uteslutande fér personligt bruk behover inte foretes
annat in om det férekommer synnerlig anledning dirtill.

! Prop. 1942:5 och NJA II 1943 5. 472.
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I 39 kap. RB finns bestimmelser om syn. Dessa bestimmelser
tillimpas 1 6verensstimmelse med reglerna om edition.

Av 20, 21 och 25 §§ férvaltningsprocesslagen (1971:291) framgr
att de nu berérda bestimmelserna 1 36, 38 och 39 kap. RB skall
tillimpas dven i férvaltningsdomstol. Av 11 § lagen (1977:729) om
patentbesvirsritten framgdr att de nyss berérda bestimmelserna 1
36 kap. RB (med undantag av 36 kap. 21 § RB) skall tillimpas dven i
mal hos Patentbesvirsritten.

7.2.4  Skydd for foretagshemligheter

I lagen (1990:409) om skydd for féretagshemligheter finns bestim-
melser om skydd fér information om affirs- eller driftférhillanden
1 en niringsidkares rorelse. Av denna lag framgdr att 1 stort sett
varje slags uppgift i en niringsverksamhet kan utgéra en foretags-
hemlighet. Begreppet affirs- och driftférhillanden anvinds pd
samma sitt som 1 t.ex. 8 kap. 1 § sekretesslagen och omfattar bide
kommersiella uppgifter om enskilda affirshindelser och informa-
tion om affirshindelser av mer allmint slag, sdsom marknads-
undersokningar, marknadsplanering, prissittningskalkyler och
planer roérande reklamkampanjer. Information som kan vara av
betydelse med avseende pd ensamritten kan alltsd utgora en fore-
tagshemlighet. Begreppet inbegriper information som kan hinféras
till den pdgdende driften eller produktionen samt information som
ror konstruktions- och utvecklingsarbete, forskning, prov och
liknande. Avgorande f6r om uppgiften skall anses vara en foretags-
hemlighet ir att informationen hélls s& skyddad att den inte ir litt
dtkomlig for var och en som vill ta del av den och att den ir av
virde for niringsverksamheten. En forutsittning for att det skall
vara friga om en foretagshemlighet ir alltsd att det skulle medfora
skada om informationen r&jdes.

Enligt 8 kap. 17 § forsta stycket sekretesslagen giller sekretess
hos domstol 1 mél eller drenden 1 domstolens rittskipande eller
rittsvirdande verksamhet f6r uppgift om myndighets eller enskilds
affirs- eller driftférhillanden, om det kan antas att den som upp-
giften ror lider avsevird skada om uppgiften rojs. I férvaltnings-
rittslig praxis har denna bestimmelse ansetts inte vara tillimplig pa
uppgifter som kan ha betydelse fér bedémning av frigor om
ensamrittens giltighet och omfattning.
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Vidare giller enligt 8 kap. 13§ forsta stycket sekretesslagen
sekretess 1 irende om anstkan om patent for uppgift om upp-
finning eller foretagshemlighet, om inte annat féljer av gillande
lagstiftning om patent. Betydelsen av detta f6rbehdll framgir av
22 § forsta stycket PL. I den bestimmelsen anges visserligen att
handlingar i ett irende om patent blir offentliga nir patent
meddelas. Men 1 syfte att hindra att utdragna handliggningstider
leder till att handlingarna i ett patentirende hills hemliga under
alltfor 1ang tid skall, vilket framgdr av paragrafens andra och tredje
stycken, handlingarna goras tillgingliga nir 18 manader foérflutit
frén ansékningsdagen (eller prioritetsdagen) eller vid den tidigare
tidpunkt som sokanden begir. Om en handling innehdller en
foretagshemlighet f&r PRV, enligt 22§ femte stycket PL, pd
yrkande besluta att handlingen inte fr limnas ut. En {orutsittning
for att en sddan handling skall kunna hillas hemlig ir emellertid att
den inte behovs for beddémningen eller forstdelsen av den
patentsdkta uppfinningen. Vidare krivs sirskilda skil for att hdlla
handlingen hemlig. Vid bedémningen av om sirskilda skil fore-
ligger skall en avvigning goéras mellan den enskildes intresse av
sekretess och det allminnas intresse av offentlighet. Om ett
yrkande om sekretess har framstillts f8r handlingen i friga inte
limnas ut forrin yrkandet har ogillats genom ett beslut som har
vunnit laga kraft.

7.3 En jamférande utblick
7.3.1 De nordiska landerna

Som tidigare nimnts finns i de nordiska linderna en betydande
rittslikhet pd8 det patentrittsliga omridet sivitt giller bide
materiella och formella regler. Aven bestimmelserna om skydd for
patentombuds tystnadsplikt i en rittegdng 6verensstimmer i allt
visentligt. Sdledes giller i Danmark, Norge, Finland och Island ett
lagstadgat starkare sekretesskydd for advokater 1 friga om sidana
uppgifter som de anfértrotts av en klient dn fér sddana patent-
ombud som inte ocksd dr advokater. I Finland kallas sidana
uppgifter som férmedlas mellan en advokat (eller den som bistar en
advokat) och en klient fér ”privilegierad kommunikation”. Denna
kommunikation har ett lagstadgat skydd och en utomstiende kan
inte kriva att f3 tillgdng till den i en rittslig tvist. Ndgot mot-
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svarande skydd finns emellertid inte f6r den korrespondens som
igt rum mellan ett patentombud och dennes klient.

Som nimnts har patentombudsféreningarna 1 de nordiska linderna,
vid den nordiska patentombudskongressen 1 Uppsala &r 2002,
antagit en resolution med férslag om inférande av en auktoriserad
patentombudsverksamhet samt ett utvidgat sekretesskydd for
patentombud. For nirvarande 6vervigs frigan i, férutom Sverige,
bade Finland och Danmark.

7.3.2 USA

I en tvistemdlsprocess i USA mdiste parterna féretridas av ett
ombud som godtagits for sddana uppdrag genom att efter avlagd
juristexamen ha genomgitt en s.k. ”bar exam”. Den som tilldts
upptrida infér domstol fir ett "bar membership” och benimns
“attorney” och kan som sidan vara anstilld 1 ett affirsdrivande
foretag eller inneha en annan anstillning. Nigot krav pd oberoende
stillning, motsvarande vad som i Sverige giller f6r advokater, finns
alltsd inte. Med ett "bar membership” féljer vissa skyldigheter att
iaktta bestimda foreskrifter i etiskt hinseende. Dessa foreskrifter
sanktioneras genom mdjligheter till ett disciplinférfarande. Inom
varje delstat finns en myndighet som svarar fér tillsynen av
advokater verksamma i delstaten. P4 senare r har emellertid
tillsynsverksamheten delegerats till the American Bar Association,
vilket nirmast motsvarar Sveriges advokatsamfund. Ombudet har
en skyldighet att inte utan sin klients samtycke avslja sidan
information som han eller hon har fitt frin klienten (s.k.
confidentiality).

En talan 1 ett dispositivt tvistemdl kan, 1 jimfoérelse med svenska
forhllanden, vickas pd ett forhdllandevis magert material. Vanligt
ir att kirandeparten under processen verkar for att infoérskaffa det
som behovs for att han skall nd framging med sin talan. Det
uppstills alltsd inte ndgot krav pd att kiranden skall prestera en
handling som uppfyller de krav som svensk ritt uppstiller for att
stimning skall utfirdas. Forfarandet efter det att talan vickts
priglas av att parterna pi ett inledande stadium kan utforska alla
omstindigheter som p4 nigot sitt kan ha ett sammanhang med det
mélet ror (s.k. pre-trial discovery). For detta dndamadl stills
dtskilliga medel till parternas férfogande. En part behover exempel-
vis endast visa att han inte utan orimlig anstringning pd annat sitt
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kan komma i besittning av ett av honom frin motparten begirt
material. En parts editionsskyldighet under det inledande stadiet av
processen omfattar sidana handlingar som har upprittats for eller
av parten. Skyldigheten giller dven sddana handlingar och féremal
vilkas existens varit helt okinda fér motparten.

Detta system ir emellertid omgirdat av betydande undantags-
bestimmelser framfér allt vad giller det sirskilda fértroende-
forhillande som rider mellan en advokat (dvs. en “attorney”) och
dennes klient. Dessa undantagsbestimmelser gor 1 princip ingen
skillnad mellan fritt praktiserande “attorneys” och sddana som ir
anstillda 1 ett bolag. Undantagssystemet har tvd huvudbestinds-
delar; ”the attorney-client privilege” och ”the work-product
doctrine”. The attorney-client privilege avser 1 férsta hand for-
troendet mellan en advokat (attorney) och dennes Kklient.
Privilegiet ger en advokat méjlighet att infor eller 1 samband med
en rittegdng vigra att limna ut viss sddan information som en
klient har gett honom eller henne i fortroende och som dirfér
enligt juristernas etiska bestimmelser om ”confidentiality” inte far
limnas ut mot klientens vilja. Den férberedande handliggningen,
den s.k. discovery procedure, gir 1 regel till s& att partens egen
advokat samlar thop det material och den bevisning som kan bli
foremal for discovery-forfarandet. I samband dirmed for advokaten
upp pd en lista det material och de uppgifter som enligt hans eller
hennes férmenande omfattas av sekretesskydd. Direfter &ver-
limnas det insamlade materialet jimte den upprittade listan till
motpartens advokat. I de fall motparten inte godtar att viss pd
listan upptagen handling skall betraktas som privilegierat material
kan frigan om skyldighet att limna ut handlingen bli féremal for
domstols prévning.

Som nyss nimnts gér undantagsreglerna enligt amerikansk ritt i
princip ingen skillnad mellan fritt praktiserande “attorneys” och
fast anstillda bolagsjurister som avlagt en ”bar exam”. Omfatt-
ningen av sekretesskyddet ir emellertid 1 detta avseende varken
genom lagstiftning, rittstillimpning eller doktrin faststilld 1 alla
enskildheter. Det har ocksd framforts viss kritik mot att systemet
som sddant skall tillimpas 1 samma vidstrickta omfattning i bolags-
interna foérhillanden. Olika domstolar foljer skilda linjer. Vissa
domstolar medger inte ndgot privilegium 1 de fall den anstillde
advokaten (attorney) vid kommunikationen med sitt féretag faktiskt
har utévat en verksamhet som inte motsvarar den verksamhet en
fristdende advokat (attorney) forutsitts bedriva, bl.a. sidan jurist-
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verksamhet som kan betecknas som yrkesmissig. Detsamma giller
sddana fall dir juristen arbetat i1 eget intresse. I andra fall
forekommer det att domstolen fister vikt vid hur verksamheten har
betecknats och tvingar klienten att gora en strikt skillnad mellan
rittsliga och andra frigor.

Den kommunikation som kan bli férem4l for detta skydd kan ha
varit bdde muntlig och skriftlig. Klienten mdste ha gett advokaten
uppgifterna med ett uttryckligt eller underforstitt villkor om att de
skall behandlas fortroligt. Om nigon utomstiende har wvarit
nirvarande vid ett samtal giller inte skyddet. Dock far bitriden till
advokaten och medhjilpare till klienten finnas nirvarande utan att
skyddet paverkas. For att skyddet skall trida in miste det finnas ett
syfte hos klienten att soka ett rittsligt rad eller rittslig hjilp. Hir
uppstdr ofta grinsdragningsproblem nir det giller bolagsjurister,
eftersom sidana har uppgifter av skilda slag som inte samtliga
behdver omfatta rittslig rddgivning. Vid sddana dubbelfunktioner
mdste man enligt amerikansk ritt prova 1 vad mén bolagsjuristen
har handlat mer som exempelvis styrelsemedlem in som advokat.
Nigon klar [8sning av detta grinsdragningsproblem har dnnu inte
presenterats. Domstolarna féljer inte ndgon enhetlig linje. Enbart
ett pastdende frin bolagsjuristen om att han handlat som rittslig
ridgivare ir i regel tillrickligt for att ge skydd.

Aven om attorney-client-privilegiet ir absolut kan den i detta
avseende berittigade parten avstd frin eller forlora ritten till
sekretesskydd bl.a. om 3beropandet av privilegiet inte gjorts i tid,
om vederbérande frivilligt avstdtt frdn sin ritt, om sddan informa-
tion som skulle omfattas av privilegiet redan avsldjats eller om
dessa uppgifter ir oférenliga med privilegiet som sddant.

The work-product doctrine innebir i huvudsak att en part kan
skydda sddana handlingar som har ett inneh3ll vilket skyddas av the
attorney-client privilege. Tillimpningsomridet fér detta skydd ir
emellertid mer begrinsat in det férutnimnda privilegiet. Det
omfattar nimligen endast sddant material som upprittats infér en
tvist. Ett material som advokaten har upprittat i samband med t.ex.
en avtalsforhandling, faller alltsi inte in under doktrinen men
motsvarande omstindighet kan mycket vil falla in under privilegiet.
Aven hir férekommer det en hel del grinsdragningsproblem.

Till skillnad frdn the attorney-client privilege ir the work-
product doctrine inte absolut. Man skiljer mellan ”ordinary work-
products” och “opinion work-products”. Det forra omfattar t.ex.
en advokats nedteckningar av vittnesférhor o.d. Det senare om-
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fattar t.ex. advokatens rittsliga bedémningar av ett forhillande.
Handlingar av det forra slaget behover utges endast om den part
som begir det kan visa att han eller hon har ett starkt behov av
handlingarna i och f6r processen och att det skulle vara oskiligt
(undue hardship”) att han eller hon inte fick del av handlingarna.
Nir det giller handlingar innehillande advokatens egna bedom-
ningar stills betydligt hogre krav for att sddana mot dennes vilja
skall limnas ut. Detta kan dock bli fallet om advokaten misstinks
for brottsligt agerande. Det blir i samtliga fall friga om en av-
vigning mellan parternas skilda intressen.

En part eller annan som skall tvingas att avsloja ndgot kan begira
ett undantag frin eller en begrinsning av sin skyldighet (s.k.
protective order). En férutsittning fér ett sidant undantag ir bl.a.
att parten har visat god vilja att 16sa tvisten utom ritta. Domstolen
kan hir gora en relativt fri intresseavvigning och besluta t.ex. att
endast vissa av domstolen angivna personer skall fi ta del av
informationen eller att omstindigheter som avser t.ex. en foretags-
hemlighet 6ver huvud taget inte skall behova avslojas.

Som tidigare nimnts ir huvudregeln att attorney-client privilegiet
endast giller advokater (attorneys). Av detta foljer att patent-
ombud, som inte har avlagt en ”bar exam” och som siledes inte fir
titulera sig attorney inte omfattas av detta sekretesskydd.
Emellertid har det férekommit att amerikanska domstolar 13tit
utvidga detta privilegium till att dven omfatta patentombud som
inte avlagt en “bar exam”. Detta har dock endast gillt sddana
patentombud som ir kvalificerade att féretrida infér the National
Patent and Trademark Office (USPTO). Dessa ir, pd motsvarande
sitt som giller for amerikanska advokater (attorneys), under-
kastade vissa etiska regler samt foremadl for tillsyn med mojlighet
att tilldelas disciplinpdféljd vid misskétsamhet. Endast den
information som har samband med patentombudets rittsliga
rddgivning omfattas av skyddet.

Svenska advokater (och deras bitridande jurister) dtnjuter med
stdd av bestimmelserna i 36 kap. 5 § andra stycket RB 1 princip ett
tillrickligt skydd mot att dberopas som vittne 1 en tvist vid en
amerikansk domstol. Detsamma torde gilla for advokater verk-
samma 1 andra linder som har en motsvarande reglering; jfr avsnitt
7.3.3 nedan. Diremot ir rittsliget betydligt mer osikert nir det
giller icke-amerikanska patentombud. Detta har sin grund 1 att
olika utlindska rittssystem behandlar sina patentombud pd vitt
skilda sitt. En trend 1 de amerikanska domstolarna ir att 1 storre
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utstrickning acceptera en utlindsk motsvarighet till det amerikanska
attorney-client privilegiet 1 de fall tvisten bedéms omfatta viktiga
utlindska intressen. Utlindska privilegiebestimmelser har accep-
terats 1 sidana fall dir de uppgifter som begirts skyddade enbart
har anknytning till forhdllanden utanfér USA. Ror tvisten ett
amerikanskt patent eller en friga som har en amerikansk anknyt-
ning blir emellertid oftast domstolens beslut det motsatta oavsett
vad som stadgas i den utlindska lagtexten angdende patent-
ombudets sekretesskydd’. Det har emellertid férekommit att
utlindska patentombud/bolagsjurister kunnat undanhilla material 1
samband med en amerikansk domstolsférhandling trots att det
konstaterats att dessa inte &tnjuter ndgon motsvarighet till det
amerikanska attorney-client privilegiet 1 ombudets nationella
lagstiftning’.

7.3.3  EPC:s regler om skydd for patentombuds tystnadsplikt

For att ett patentombud skall {8 yrkesmissigt upptrida som ombud
for en sokande eller annan part infér EPO forutsitts att han eller
hon finns upptagen pd en av EPO upprittad lista éver behériga
ombud (artikel 134.1 EPC 1973). I princip krivs for att f8 komma
med pd denna auktorisationslista att ombudet har avlagt en sirskild
examen — European Qualifying Examination (EQE) — utarbetad av
EPO och the Institute of Professional Representatives before the
European Patent Office (epi). Enligt en s.k. ”Grandfathers” rule”
kan dven den som ir medborgare i en tilltridande konventionsstat
och som sedan fem &r ir behorig att foretrida fysiska eller juridiska
personer i patentirenden infor sitt hemlands myndigheter eller som
dir avlagt en for verksamheten sirskild avpassad examen, ha ritt
att, utan EQE, bli upptagen pd den av EPO upprittade listan 6ver
behoriga epi-ombud, under férutsittning att detta sker inom ett &r

? Uppgifterna himtade frin Patricia L. Shaughnessy’s avhandling *The attorney-client
privilege — a comparative study of American, Swedish and EU law.

*> Detta var fallet i milet Astra AB v. Andrx Pharmaceuticals Inc, Southern District of New
York, 1 juni 2002. Dir konstaterade domstolen bla. att de koreanska patentombudens
nationella lagstiftning inte gav mojlighet f6r en part att pd sitt som dr mojligt enligt det
amerikanska discovery-férfarandet framtvinga ett féreteende av bevismaterial i en nationell
rittsprocess med hinsyn till de processregler som giller i Korea. Som en f6ljd hirav,
konstaterade domstolen, fanns det ingen anledning att i ett sidant rittssystem ha regler
motsvarande de amerikanska attorney-client privilegiebestimmelserna. Detta hindrade
emellertid inte domstolen frin att tillimpa de amerikanska sekretessbestimmelserna pd de
utlindska patentombuden. Betriffande frigan om yppandeskyldighet f6r ombud hos EPO,
jfr mélet Bristol-Myers Squibb v. Rhone Poulenc Rorer, som berérs 1 avsnitt 7.3.3.
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frdn det att staten tilltritt EPC (artikel 134.3 EPC 2000). Med stoéd
av en motsvarande dvergdngsbestimmelse 1 artikel 163 EPC 1973
kunde svenska patentombud under en 6évergdngstid, som lopte ut i
oktober 1981, begira att bli upptagna pd listan 6éver dem som har
ritt att foretrida vid EPO. Ett flertal svenska patentombud
utnyttjade denna mojlighet.

Var och en som finns upptagen pd EPO:s lista dr, oavsett om
ombudet avlagt EQE eller ej, medlem av epi (artikel 134a.2 EPC
2000).

De hos EPO auktoriserade ombuden, ir genom sitt epi-medlem-
skap bundna av fér indamailet upprittade etiska regler och disciplin-
bestimmelser, dels epi:s ”Code of Conduct”, dels "Regulations on
discipline for professional representatives”, faststillda av Europeiska
patentorganisationens forvaltningsrdd. Ett ombud som bryter mot
dessa regler kan 3liggas bl.a. varning, boter eller uteslutning (jfr
artikel 4 i reglementet).

I artikel 2 av disciplinreglementet &liggs ett epi-ombud en
generell tystnadsplikt betriffande s3dan information som har
anfértrotts ombudet i fortroende under hans eller hennes yrkes-
utdévning. Denna bestimmelse tar enbart sikte pd de skyldigheter
som ett ombud har gentemot sin klient. I EPC 1973 har inte
funnits ndgra bestimmelser om epi-ombudens méjlighet att hivda
denna tystnadsplikt i forfaranden hos EPO eller vid domstol i
nigon medlemsstat. A andra sidan kan, med avseende pi
bevisupptagning 1 EPO, anmirkas att férfarandereglerna inte ger
EPO nigra tvingsmedel for att f8 fram upplysningar frdn ombud
eller andra.

Som framgitt av avsnitt 7.3.2 ir de mojligheter som amerikansk
ritt ger rddgivare att freda sig fr&n upplysningsplikt 1 domstol
visentligen beroende av om ridgivaren 1 friga har advokatstatus,
och pd grund av sina 3taganden som ”attorney” ir generellt
underkastad tystnadsplikt betriffande information frn klienter.
Av intresse ir dd i vad man amerikanska domstolar har gjort nigon
bedémning av epi-ombudens stillning, nirmare bestimt om det
dirmed har ansetts f6lja sddana garantier for tystnadsplikt och
disciplinansvar att epi-ombuden kan anses jimbérdiga med
“attorneys” och siledes slippa ifrdn vittnes- och editionsplikt.

I ett avgorande den 21 april 1999 (Bristol-Myers Squibb v.
Rhone Poulenc Rorer) fann domstolen i Southern District of New
York att epi:s disciplinira bestimmelser om tystnadsplikt for
patentombud inte kunde jimstillas med amerikanska advokaters
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“attorney-client privilege”. Beddmningen resulterade 1 att det
europeiska patentombudet &lades att i den amerikanska rittegdngen
uppge allt vad ombudet kinde till om sin franska klients patent-
drende.

Av den amerikanska domen kan utlisas att utlindska ombud
visserligen kan tillerkinnas “attorney-client privilege”, men endast
under vissa begrinsade férutsittningar Som villkor skall gilla att en
yrkesverksam rddgivare 1 denna egenskap (”in his capacity as such”)
blivit kontaktad f6r bitride i en viss juridisk angeligenhet, vidare
att uppgifter som klient eller rddgivare i denna angeligenhet limnat
varandra i fortroende ir enligt den rittsordning som giller for
respektive uppgiftslimnare (”at his instance”) permanent skyddade
frdn att rojas, utom da privilegiet efterges av klienten. Férhéllandet
ir alltsd det att amerikansk ritt gor frigan om undantag frin
vittnes- och editionsplikt beroende av om lagstiftningen 1
ombudets — eller partens — hemland garanterar ett lika starke
sekretesskydd som det som foljer av “attorney-client privilege” i
USA. I EPC 1973 har, som redan nimnts, inte funnits nigon
bestimmelse som ger epi-ombud ritt att vigra limna upplysningar i
forfaranden hos EPO. Inte heller har funnits ndgon konventions-
bestimmelse som férpliktar medlemsstaterna att undanta epi-
ombud frin vittnesplikt i nationella domstolar.

For att en situation liknande den i Bristol-Myers Squibb v.
Rhone Poulenc Rorer-fallet inte skall intriffa igen har 1 EPC 2000
(artikel 134a.1 d) limnats ett bemyndigande f6r Europeiska patent-
organisationens forvaltningsrdd att besluta om tystnadsplikt for
epi-ombud och om ritt fér dem att vigra réja information i
forfaranden hos EPO. Med stdd av artikeln har 1 tillimpnings-
foreskrifterna till EPC 2000 tagits in en sekretessbestimmelse
(regel 101a) som ger epi-ombud skydd mot att behova avslsja
information som férekommit 1 kontakten mellan ombudet och
dennes klient. Denna regel, rubricerad ”evidentiary privilege”, ir
utformad med amerikansk rittspraxis som forebild och giller
endast i de fall en klient sokt bitride 1 en patentrittslig
angeligenhet. Sekretesskyddet giller enbart i forfaranden hos EPO.
De nya bestimmelserna i artikel 134a och regel 101a EPC 2000
innebir inte nigot direkt krav pd medlemsstaterna att anpassa sina
processrittsliga bestimmelser f6r att epi-ombud skall tillerkinnas
sekretesskydd 1 mal vid nationell domstol om ogiltighet av eller
intrdng 1 patent som meddelats av EPO.
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Det kan tilliggas att de nya bestimmelserna 1 EPC 2000 om
ombudssekretess inte i realiteten lir innebira nigon férindring av
rittsliget, eftersom EPO 1 sina férfaranden aldrig forfogat dver
nigra verksamma medel att tvinga fram upplysningar om fortroliga
uppgifter som limnats till ombud.

7.4 Overviganden och forslag

Sekretesskyddet for fortrolig information 1 patentrittsliga ange-
ligenheter bor forstirkas genom en utvidgning av regeln 1 36 kap.
5§ rittegingsbalken. Den som yrkesmissigt limnar bitride 1
sddana angeligenheter (“patentombud”) skall siledes, 1 samma mén
som giller f6r advokater, under vissa forhdllanden befrias frin
skyldigheten att 1 rittegdng vittna eller pd annat sitt réja vad han
eller hon fitt kinnedom om 1 en patentrittslig angeligenhet. For
att ett patentombud skall undantas frén vittnesplikten bor krivas
att han eller hon har registrerats som “auktoriserat patentombud”
hos ett behorigt offentligrittsligt organ. Mojligheten till auktorisa-
tion bor std oppen for sdvil fristdende patentkonsulter som dem
som dr anstillda hos en viss uppdragsgivare.

Bestimmelser om auktorisation och om de skyldigheter och
sanktioner som idr knutna till auktorisationen bor tas in 1 en
sirskild lag. Frigan om de nirmare férutsittningarna for auktorisa-
tion bor utredas sirskilt. Som villkor fér auktorisation boér dock
gilla att patentombudet uppfyller vissa kunskapskrav. Den som ir
auktoriserad att verka som ombud vid EPO bor, utan ytterligare
provning, kunna registreras som auktoriserat patentombud 1 Sverige.

Vidare bér som obligatoriska villkor f6r auktorisation gilla att
ombudet férbundit sig att tillvarata sina klienters bista och att
iaktta tystnadsplikt. Auktorisationsorganet bor ha befogenhet att
terkalla registreringen, eller meddela varning, i fall di det
auktoriserade patentombudet dsidosatt god sed 1 branschen eller i
dvrigt brustit i de skyldigheter som féljer med auktorisationen. Ett
beslut om sidana sanktioner bér kunna 6verklagas till domstol.
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Allmdnna utgdngspunkter

Kinnetecknande for en rittsstat dr att processordningen ger varje
part 1 domstol férutsittningar att férbereda och utfora sin talan pd
det sitt som parten bedémer bist gagna den egna saken. Det skall
finnas frihet att dberopa bevisning och idven en ritt att f3
bevisningen presenterad pd det sitt som ger bista grundval for
domstolen att doma i mélet. Parten skall dirfor kunna genomdriva
att domstolen anordnar vittnesférhér med i princip vem som helst
som parten begir skall kallas. Det skall ocksi kunna krivas av
domstolen att den, genom hot om vites- eller straffsanktioner, kan
tvinga ett vittne att instilla sig i rittegdngen och att dir limna
fullstindiga och sanningsenliga svar pd de frigor som parterna
stiller. P4 samma sitt skall det finnas processrittsliga tvingsmedel
for att f4 fram bevis 1 form av skriftliga handlingar.

Skyldigheten att vittna i domstol ir sdledes grundliggande for en
fungerande rittsordning. Mycket starka skil maste krivas for att
lagstiftaren skall kunna medge undantag. De inskrinkningar som
giller enligt 36 kap. 5 § RB ir till stor del motiverade av hinsyn till
enskildas personliga férhillanden. Information som férmedlats
inom ramen f6r hilso- eller sjilavird, och som dirmed ir av typiskt
sett integritetskinslig natur, skall inte behéva réjas for utom-
stiende ens om uppgifterna skulle kunna bidra till utredningen i en
rattstvist.

Men iven for vissa andra indamal har lagstiftaren funnit skil att
begrinsa vittnesplikten. Om det for en god rittsvird dr viktigt att
parter 1 en rittegdng har mojlighet att fi forhdllanden utforligt
belysta, s& dr det ocksd visentligt f6r rittssikerheten att var och en
fritt kan dryfta sina angeligenheter med en betrodd rddgivare, utan
risk for att denne senare kan tvingas att 1 rittegdng yppa vad han
eller hon fitt veta i fértroende. Det behdver dd inte rora sig enbart
om foérhillanden som diskuterats sedan en tvist vil uppstitt.
Behovet av fritt informationsfldde inom den egna intressesfiren
kan vara stort hos féretag och enskilda inte minst for intresset att
forebygga konflikter. En 6énskan att anlita juridisk expertis inom
eller utom ritteging skall inte rimligen behéva himmas av farhigor
om att experten kommer att tvingas avge vittnesmal till nackdel for
sin uppdragsgivare. Av dessa skil har advokater tagits med i upp-
rikningen av dem som enligt 36 kap. 5§ RB ir undantagna frin
vittnesplikt.
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Vi har enligt vira direktiv att éverviga om patentombud och
bolagsjurister som bistdr med hjilp 1 patentrittsliga angeligenheter
boér ha ett lagfist skydd for en tystnadsplikt i friga om uppgifter
som erhdlls under yrkesutdvningen. I klartext giller frigan i vad
mén dessa yrkeskategorier skall ges samma undantag frin vittnes-
och editionsplikt som generellt giller for advokater.

Av direktiven framgir att frigan om en forfattningsreglerad
tystnadsplikt for patentombud m.fl. ir relaterad till nya bestimmel-
ser 1 EPC 2000. Dessa bestimmelser har tillkommit i syfte att
stirka europeiska patentombuds stillning 1 amerikanska ritte-
gingar. Det har nimligen, som framgitt av tidigare redogérelse,
férekommit att domstolar i USA inte tillerkint icke-amerikanska
patentombud ritt att, i samma utstrickning som giller f6r ameri-
kanska ”attorneys”, vigra avge vittnesmil. Konsekvensen skulle
alltsd kunna bli att svenska patentombud, som ju inte hir i landet
omfattas av ndgon forfattningsreglerad tystnadsplikt inte kan
undandra sig att limna uppgifter i en amerikansk ritteging. Tydhgt
ir att bl.a. svenska foretag hirigenom kan komma att missgynnas i
rittstvister 1 USA.

En av férutsittningarna fér att svenska rddgivare skall kunna
slippa ifrdn vittnes- och editionsplikt 1 USA ir att de ir under-
kastade tystnadsplikt enligt svensk ritt. Vidare krivs att de ir
forpliktade att iaktta vissa etiska normer 1 sin verksamhet, och att
de kan bli féremal for disciplinira dtgirder om de 3sidositter sddan
branschetik. Savitt giller svenska advokater ir dessa férutsittningar
uppfyllda. Det kan f6r 6vrigt konstateras att praktiskt taget alla de
yrkeskategorier som nimns i 36 kap. 5 § RB ir underkastade ndgon
slags offentligrittslig reglering 1 form av krav pd auktorisation,
tystnadsplikt och disciplinreglemente. Rittegingsbalkens regler
med férbud att hora sddana personer som vittnen kan alltsd sigas
innebira en foérstirkning av den pd visst sitt sanktionerade
tystnadsplikt som 1 6vrigt giller.

Det inses da litt att en diskussion om att foga patentombud m.{l.
till forteckningen 1 36 kap. 5§ RB aktualiserar dverviganden om
sirskild auktorisation. Frigan om en auktorisationsordning fér
patentombud rymmer dock element som inte fullt ut kan penetre-
ras inom ramen for utredningens mandat. Det bor visserligen vara
mojligt att 1 viss mén ta hinsyn till den betydelse som ett forstirkt
sekretesskydd kan ha fér tilltron till patentombudsniringen, nigot
som 1 sin tur kan underlitta fér branschen att till gagn f6r svenska
foretag bibehdlla kompetens och rekrytera nya experter till sin
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krets. Men det méste héllas 1 minne att direktiven har ett snivare
perspektiv. De utgdr frin uppdragsgivarnas intressen i en given
situation, nirmare bestimt frin den obalans som rider mellan
europeiska och amerikanska patentkonsulter vad giller mojlig-
heterna att i rittstvister virna om féretagsintern information. Mer
specifikt dr det de nya bestimmelserna om “evidentiary privilege” i
EPC 2000 som ligger bakom uppdraget till utredningen att éver-
viga om tystnadsplikten fér ombud behover férstirkas genom
indringar 1 svensk lag.

Det stdr dirmed klart att vira mojligheter att viga in andra motiv
for offentligrittslig auktorisation dr begrinsade. Exempelvis kan
det inte vara vdr sak att uttdémmande virdera de nirings- och
konkurrensrittsliga skil som kan finnas foér eller emot en
auktorisationsordning, inte heller att ta stillning till vilken
utbildning som bér krivas som villkor fér auktorisation. Sidana
frigor fir, om regeringen viljer att g& vidare med frigan, utredas
sarskilt.

Finns sakliga skl for att forstirka sekretesskyddet for fortrolig
information i patentrdttsliga angeligenbeter?

Fortroenden mellan foretagsledningen 1 ett bolag och en dir
anstilld eller mellan en klient och ett patentombud som inte ocksd
ir advokat skyddas inte i samma omfattning som fértroenden i
advokatforhdllanden. En anstilld expert har visserligen en lojalitets-
plikt mot sin arbetsgivare. Detsamma giller 1 uppdragsforhallandet
mellan ett fristdende patentombud och klienten. De patentombud
som tillhér en branschorganisation ir ocksd genom medlemskapet
forpliktade att folja vissa etiska normer och kan bli féremdl for
disciplinira &tgirder bla. i det fall tystnadsplikten &sidositts. De
som anlitas som rittegdngsombud eller rittegdngsbitride fir inte
héras som vittne om vad som anfortrotts dem f6r uppdragets (dvs.
rittstvistens) fullgérande annat in om uppdragsgivaren medger det.
S& lingt giller vittnesférbudet dven foér bla. patentombud och
bolagsjurister. Diremot finns det inget som hindrar att dessa
personer hors 1 en rittegdng om sidana uppgifter som anfértrotts
dem 1 annan egenskap in som rittegdngsombud eller rittegings-
bitride.

Ett mer omfattande sekretesskydd i rittegdng, motsvarande det
som 1 dag giller fér advokater, skulle avse dven fortrolig informa-
tion som tillhandahillits och sidant material som upprittats innan
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en tvist uppstitt, exempelvis korrespondens i patentanséknings-
irenden och diskussioner om risker fér intring. Oavsett vilka skil
som 1 Sverige kan finnas for att pd s sitt vidga tillimpningsomridet
for det mer omfattande vittnesundantaget, kan konstateras att
nuvarande inskrinkningar kan {4 konsekvenser for svenska foretags
mojligheter att tillvarata sin ritt 1 rittstvister utomlands. Som
framgdtt finns det risk for att ett svenskt patentombud, trots att
tystnadsplikt giller enligt féreningsstadgar eller uppdragsavtal,
foreliggs att 1 amerikanska domstolar redogéra for den kommuni-
kation som férekommit mellan ombudet och dennes klient.

Det svenska processuella systemet skiljer sig frdn det anglo-
amerikanska systemet bl.a. nir det giller mojligheten att verka som
bolagsjurist eller fristdende patentombud och samtidigt titulera sig
advokat. Detta medfor i sin tur skillnader 1 tillimpningen av de
olika lindernas sekretessbestimmelser fér dessa yrkeskategorier. I
USA ger det s.k. discovery-férfarandet parter i domstol utom-
ordentligt omfattande mojligheter att tvinga fram upplysningar och
dokument frdn motparter och andra. Undantag giller emellertid
bl.a. for sidana uppgifter som har limnats i samband med rittslig
rddgivning 1 advokatférhillanden. De som d& kan komma i
dtnjutande av undantaget ir i forsta hand inhemska advokater
("attorneys”) inkluderande dven i vissa fall patentombud, under
forutsittning att de dr behoriga att foretrida infor den federala
patentmyndigheten (USPTO). Under vissa férhdllanden till-
erkinner amerikanska domstolar utlindska jurister samma ritt att
slippa ifrdn upplysningsskyldighet. Den grundliggande forut-
sittningen dr emellertid att hemlandets rittsordning ger garantier
for ett lika omfattande sekretesskydd. Enligt den svenska ritte-
gdngsbalkens regler ir endast de rittsridgivare som har ritt ll
titeln advokat undantagna frin vittnesplikten. Eftersom bolags-
jurister och fristdende patentombud i princip dr férhindrade att
upptrida som advokater 1 Sverige, fir skyddet for fértroende-
forhallandet i rittsliga frigor mellan ett foretag och en bolagsjurist
eller ett fristdende patentombud inte samma omfattning som i
USA. Detta kompenseras till viss del genom det skydd som svensk
ritt ger 1 de fall dessa personer upptrider som rittegdngsombud
eller rittegdngsbitride. Detta skydd har, som nimnts, inte kunnat
hindra att svenska patentombud (som inte ocksd ir advokater)
blivit dlagda av amerikansk domstol att tillhandahélla bevismaterial
eller att vittna om en viss omstindighet, eftersom de inte har
omfattats av “the attorney-client privilege”.
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Eftersom amerikanska patentrittskonsulter, det mi vara friga
om advokater med generalistpraktik, specialister verksamma vid
patentbyrier eller bolagsanstillda experter, normalt har stillning av
“attorneys” och dirmed omfattas av klientprivilegiet, kan det alltsd
intriffa att svenska foretag, via ett svenskt ombud, tvingas att i
ekonomiskt betydelsefulla patentmil roja information av ett slag
som den amerikanska motparten tillits hdlla inne med. Denna
processuella obalans, som naturligtvis ir till skada for svenska
niringslivsintressen, skulle med all sannolikhet kunna undanréjas
genom att rittegdngsbalkens bestimmelser om undantag frin
vittnesplikt utvidgades till att omfatta inte bara advokater utan dven
ovriga som limnar bitride 1 patentrittsliga angeligenheter. Det
finns grund fér att rikna med att ett sidant mer omfattande
sekretesskydd skulle respekteras av domstolar 1 USA. Vir bedém-
ning ir dirfor att en sddan lagindring ir sakligt motiverad for
indamailet att ge svenska foretag bittre férutsittningar att tillvarata
sina intressen 1 rittsprocesser utomlands.

Det har dessutom hivdats att den ojimlika partssituationen 1
amerikanska domstolar verkar konkurrenshimmande f6r svenska
patentombud. Argumentationen frin patentombudssidan bygger
pa att ett foretag eller en privatperson som ir i behov av rittslig
ridgivning 1 immaterialrittsliga sammanhang kan ha stérre
benigenhet att vinda sig till en advokat eller ett utlindskt ombud
som itnjuter ett mer omfattande sekretesskydd. Patentombuds-
niringen 1 Sverige skulle dirmed riskera att tappa underlag for sin
verksamhet. Frin bla. organisationen Foreningen Svenskt
Niringsliv har pdpekats att skillnader i sekretessregler linder
emellan ir bland de omstindigheter som kan pdverka ett foretags
beslut att ligga sina jurist- och immaterialrittsliga avdelningar
utanfér Sverige. Detta kan sdledes, 1 takt med att immaterialritten
internationaliseras, kunna medféra negativa effekter ur ett
samhillsekonomiskt perspektiv. Efter hand kan &tervixten av
patentrittslig kompetens i landet hotas.

Behdvs en utvidgning av sekretesskyddet for genomforande av EPC
2000¢

Som tidigare redogjorts fér (avsnitt 7.3.3) har 1 EPC 2000 tagits in
bestimmelser om forstirkt sekretesskydd fér ombud vid EPO. De
nya bestimmelserna 1 artikel 134a.1 d och 1 regel 101a av tillimp-
ningsféreskrifterna har utformats med forebild 1 vad som giller om

227



Skydd for patentombuds tystnadsplikt SOU 2003:66

“attorney-client privilege” 1 USA. Bestimmelserna syftar alltsd
direkt till att europeiska ombud skall undgd skyldighet att, till
nackdel f6r sina uppdragsgivare, limna upplysningar i amerikanska
domstolar.

De nya EPC-bestimmelserna ir tillimpliga endast f6r sidana
patentombud som ir s.k. epi-ombud (dvs. fé6r dem som har avlagt
en EQE-examen och 6vriga ombud som har kvalificerat sig enligt
den s.k. Grandfathers” rule). Bestimmelserna giller enligt sin
ordalydelse endast vid handliggning av patentirenden vid EPO och
innebir nirmare bestimt att ett EPO-ombud vid férfaranden dir
inte fir avkrivas upplysningar om fértrolig information som
ombudet fitt del av inom ramen fér sitt uppdrag. Sekretessen giller
inte bara information som limnats ombudet sedan irendet
anhingiggjorts. Aven t.ex. sidant som férekommit vid irendets
férberedande omfattas uttryckligen.

Avsikten har alltsd varit att ge epi-ombud och deras uppdrags-
givare en starkare stillning 1 amerikanska domstolar. Frigan ir d&
om det nya sekretesskyddet enligt artikel 134a och regel 101a
EPC 2000 verkligen effektivt tillgodoser detta intresse. Som fram-
gdtt kan amerikanska domstolar forvintas utstricka det dir
gillande sekretessprivilegiet till utlindska rddgivare, dock endast
under den férutsittningen att ombudets hemlandsjurisdiktion ger
garantier for motsvarande tystnadsplikt. Kravet pd reciprocitet
innebir di bl.a. att domstolar 1 hemlandet inte skall ha lagliga medel
att av ombudet framtvinga information som annars ir sekretess-
skyddad i ombudets foérhdllande till huvudmannen. Det fir d&
konstateras att EPC 2000 visserligen stiller upp forbud for EPO
att begira sddana upplysningar av auktoriserade ombud. Diremot
foljer av EPC 2000 varken ritt eller skyldighet fér nationella
domstolar att iaktta sekretessprivilegiet for epi-ombud. I den mén
en tvist om intring i ett av EPO meddelat patent handliggs av
svensk domstol giller rittegdngsbalkens regler. Ombudet kan alltsd
enligt gillande ritt hir i1 landet inte forlita sig pd det starkare
sekretesskydd som giller 1 EPO. Mot den bakgrunden, nir inga
garantier finns for att sekretesskyddet enligt EPC 2000 fir
genomslag 1 nationell europeisk ritt, kan det ifrdgasittas om
skyddet ir tillrickligt for att en amerikansk domstol skall godta det
som grund foér att undanta ett epi-ombud fr&n upplysnings-
skyldighet.

Aven om det inte finns nigot direkt krav p§ Europeiska patent-
organisationens medlemsstater att lagstifta om sekretesskydd som
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motsvarar, och dirmed underbygger, det skydd som ges i
EPC 2000, fir det anses naturligt att s sker. Vi bedomer det som
angeliget att den ordning som EPC-staterna enats om genomfors i
nationell lagstiftning. En anpassning till EPC 2000 i denna del ir
for ovrigt motiverad redan utifrdn den generellt accepterade
principen att harmonisering bor ske 1 storsta méjliga mén.

Vilken personkrets bor omfattas av regler om utvidgat sekretesskydd?

Nir det giller att ta stillning till vilka personer som skall kunna ges
ett utvidgat sekretesskydd, uppkommer frigan om det f6r en sddan
avgrinsning miste krivas ndgon form av auktorisation.

Det gir 1 dag utan storre svirighet att avgéra om en person till-
hor nigon av de yrkeskategorier som enligt 36 kap. 5§ RB ir
undantagna frin vittnesplikt. Advokattiteln ir férbehdllen den som
efter avlagd examen och praktiktjinstgéring blivit upptagen 1
advokatsamfundet. Ett rittegingsombud och ett rittegdngsbitride
definieras i 12 kap. RB. Fér bl.a. likare och tandlikare férutsitts en
speciell utbildning med efterféljande examen som i sin tur beritti-
gar till legitimation att utdva yrket. Dessa yrkeskategorier dr dess-
utom genom olika férfattningar 3lagda en straffsanktionerad
tystnadsplikt f6r uppgifter som de fir kinnedom om 1 sin yrkes-
utévning.

Négon motsvarande avgrinsning av de personer som i dag verkar
som patentombud liter sig emellertid fér nirvarande inte gora.
Som tidigare pdpekats dr patentombud visserligen i allminhet
forpliktade att iaktta tystnadsplikt f6r uppgifter som de fir kinne-
dom om inom ramen foér ett uppdrag. Denna tystnadsplikt ir
emellertid inte lagreglerad utan foljer med uppdragsférhllandet
och, 1 férekommande fall, av medlemskap i en branschsamman-
slutning.

Den tystnadsplikt som allmint giller fér svenska advokater ir
sanktionerad genom advokatsamfundets stadgar. Genom olika
disciplinira dtgirder kan samfundet tillrittavisa eller till och med
utesluta en ledamot som &sidositter god advokatsed. Advokat-
samfundets beslut kan overklagas till Hoégsta domstolen. Liknande
bestimmelser giller fér 6vriga yrkeskategorier som pd motsvarande
sitt som advokater omfattas av det starkare sekretesskyddet i
rittegdngsbalken. Likare, tandlikare, barnmorskor, sjukskéterskor,
psykologer och psykoterapeuter stir under Socialstyrelsens tillsyn
som, i de fall det finns skil fér disciplinpfoljd sdsom provotid eller
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dterkallelse av legitimation, har att éverlimna drendet till Hilso-
och sjukvirdens ansvarsnimnd. Aven familjeridgivare inom social-
tjdnsten stdr ytterst under Socialstyrelsens tillsyn.

Bolagsjurister och patentombud som inte ocks3 ir advokater kan
for nirvarande inte ansluta sig till nigon organisation som har en
stillning jimforlig med advokatsamfundets. For att ndgon skall
kunna verka som patentombud i Sverige stills inte nigra sirskilda
krav pd utbildning, féreningstillhorighet eller officiell auktorisa-
tion. Inte heller for bolagsjurister giller ndgot sirskilt krav.
Patentombud som ir verksamma vid en patentbyrd 1 Sverige och
som anslutit sig till Svenska Patentombudsféreningen (SPOF) kan
visserligen enligt foreningens stadgar vid misskdtsamhet bli
foremal for disciplinira dtgirder i form av erinran, varning eller
uteslutning. Dessa beslut, som fattas av patentombudets egen
branschorganisation, kan emellertid inte 6verprévas av ndgot
offentligrittsligt organ pd8 motsvarande sitt som giller for
advokatsamfundets beslut i disciplinirenden. Varken fér ovriga
patentombud eller bolagsjurister giller nigot liknande disciplin-
ansvar. Ansvar f6r obehorigt réjande av uppgifter eller andra illojala
forfaranden kan for deras del utkrivas 1 princip endast genom
skadestindstalan vid domstol.

Diskussionen om att utvidga sekretesskyddet for patentombud
ir nira kopplad till foretagens behov av att kunna séka hjilp av den
person som kan forvintas bist behirska problemomradet 1 ett visst
komplicerat patentirende. Det skulle givetvis underlitta for fore-
tagen, om garantier fanns fér att vem som in anlitades skulle
undantas frin vittnesplikt i en framtida ritteging. Men att till-
erkinna sekretesskydd it var och en som limnar ridgivning i alla
eller en viss typ av rittsliga angeligenheter skulle féra for lingt.
Mot en sddan utvidgning talar i forsta hand det allminna intresset
av att 1 hindelse av tvist kunna {3 tillgdng till bista méjliga bevis-
ning. Inte heller lir det visentliga syftet att utverka sekretesskydd i
amerikanska domstolar tillgodoses. For det dandamadlet ricker det
nimligen inte med att ombudet ir dispenserat frin skyldigheten att
vittna 1 domstol. Vittnesundantaget miste vara grundat pd fasta
forpliktelser om allmin tystnadsplikt och pd ett regelverk som
utloser disciplinforfarande 1 fall av misskdtsamhet. Ett undantag
miste sdledes vara forbehdllet pd visst sitt kvalificerade yrkes-
utOvare.

Av skil som nu nimnts kan det inte heller komma 1 friga att
begrinsa ett utvidgat sekretesskydd till uppgifter som férekommit
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vid rittslig rddgivning inom ett bolag, dvs. sidana uppgifter som
tillhandahéllits eller férmedlats av en hos ett féretag anstilld jurist
eller annan expert.

Vad som 1 stillet i férsta hand bér undersokas idr vilka mojlig-
heter som finns att ge dem som yrkesmissigt verkar som ridgivare
1 patentrittsliga angeligenheter ett forstirkt sekretesskydd, knutet
till ngon form av auktorisation. Sirskild uppmirksamhet fir d&
ignas frigan om hur EPO-ombudens stillning kan tryggas.

Bor sekretesskyddet for patentombud begrinsas till patentrittsliga
angeligenbeter?

Vi har 1 utredningen diskuterat om ett utvidgat sekretesskydd skall
erbjudas alla som p& uppdragsbasis limnar bitride i immaterial-
rittsliga angeldgenheter, eller om det finns anledning att begrinsa
kretsen till patentombud i snivare bemirkelse, dvs. ombud som
uteslutande, eller huvudsakligen, ir verksamma pd patentomridet.

De motiv f6r utvidgat sekretesskydd som nimns i utrednings-
direktiven tar sikte pd patentrittsliga forhillanden. Det ér riskerna
for att svenska parter skall missgynnas i amerikanska patenttvister
som hills fram. Den nya sekretessbestimmelsen 1 artikel 134a i
EPC 2000 betonas sirskilt. Nigot hinder fér oss att ta hinsyn
ocksd till ombudsverksamhet pd andra immaterialrittsomrdden
finns dock inte.

En given utgdngspunkt ir att en utvidgning av sekretesskyddet
skall accepteras bara om tungt vigande skil finns. De skil som vi
funnit for att stirka patentombudens stillning hinfor sig nistan
uteslutande till den ojimlika situationen i patenttvister utomlands.
Det ir ocksd dessa forhdllanden som motiverat de nya sekretess-
bestimmelserna i EPC 2000. Och f6r indamdlet att 4stadkomma en
svensk lagstiftning i linje med EPC-regelverket finns det ingen
anledning att se till annat 4n patentrittslig rddgivning.

Nir det giller att bedéma vad som kan hinféras till ”patent-
rittsliga angeligenheter” blir det ytterst en friga for rittstillimp-
ningen. Viss ledning kan domstolarna finna i den nya regel 101a. 2
EPC 2000 dir en exemplifiering har gjorts av de uppgifter och
handlingar som skall omfattas av sekretesskydd. I denna regel
anges att uppgifter som ror bedémningen av om en viss uppfinning
ir patenterbar och sddant som férekommit i samband med att en
patentansokan upprittats och under den tid ansokan dr féremal for
behandling av EPO omfattas av sekretesskyddet. Vidare giller
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sekretesskyddet for stillningstaganden i frigor om giltighet av,
skyddsomfing for eller intring i ett europeiskt patent eller en
europeisk patentansokan.

Vart uppdrag att dverviga frigor om tystnadsplikt dr féranlett av
de nya sekretessbestimmelserna f6r patentombud hos EPO. Det
behéver inte innebira att en utvidgning av sekretesskyddet i1
36 kap. 5 § RB inte skulle kunna ha betydelse ocksd f6r uppgifter i
andra immaterialrittsliga angeligenheter. Vi har dock inte funnit
beligg for att det 1 t.ex. varumirkesmdl skulle finnas sirskilda
behov att virna ombud frin upplysningsplikt. Det ir i patentmélen
som de specialsakkunniga ombuden typiskt sett kan kinna till
kinsliga uppgifter och det ir patenttvisterna som ir de ekonomiskt
mest betydelsefulla. Kort sagt ir det i dessa tvister som svenska
foretag kan anses vara 1 akut behov av lagstiftarens stdd. Frin sdvil
patentombudsbranschen som organisationen Foreningen Svenskt
Niringsliv har ocks8 framhallits att det dr angeliget att s§ snart som
mojligt inféra ett utvidgat sekretesskydd for dem som limnar
rittslig rddgivning 1 patentrittsliga angeligenheter och att frigan
om ett sidant skydd bor inféras dven for personer som specialiserat
sig inom andra immaterialrittsliga omriden limpligen kan
dvervigas vid ett senare tillfille. Detta dr ocksd vad vi har stannat
for.

Hur bor en auktorisationsordning som motiveras av sekretessbehov
utformas?

Virt resonemang har lett fram till bedémningen att det undantag
frdn vittnes- och editionsplikt som 1 dag allmint giller for
advokater bor utstrickas till att omfatta yrkesmissigt verksamma
rddgivare 1 patentrittsliga angeligenheter. Denna utvidgning av
undantagsberittigade personkategorier bér komma till uttryck
genom en indring av 36 kap. 5 § RB.

Vi har vidare funnit att det utvidgade sekretesskyddet bér
forbehillas patentrddgivare som dr pd visst sitt kvalificerade. Dessa
kvalifikationer bor bekriftas genom auktorisation i en ordning som
rymmer offentligrittsliga inslag. Som minimivillkor f6r auktorisa-
tion bor gilla att ombudet ir bundet av tystnadsplikt gentemot sina
klienter och att garantier finns fér disciplinira pdféljder 1 fall
tystnadsplikten sidositts.

Det bor understrykas att den auktorisationsordning som vi har i
dtanke ir betingad av behovet att kunna identifiera dem som ir
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berittigade till forstirke sekretesskydd. I inledningen till detta
avsnitt har anmirkts att dven andra skil kan finnas som motiverar
officiell auktorisation men att dessa motiv visentligen ligger
utanfor vad vi har att bedéma. Det ligger dirfor 1 sakens natur att
det slags auktorisationssystem som nu aktualiseras bor konstrueras
s& att det stdr Oppet f6r just de personkategorier som
sekretesskyddet dr avsett for. Det finns alltsd ingen anledning att
nu erbjuda auktorisation fér t.ex. ombud som ir verksamma enbart
pd varumirkesomrddet. Inte heller finns det ndgon grund foér att
definiera kretsen av auktorisationsberittigade pa ett sitt som kan f3
till f6ljd att information 1 andra idn patentrittsliga angeligenheter
kommer att skyddas av sekretess.

For var del dr det ocksd angeliget att pdpeka att férslaget om en
auktorisationsordning inte syftar till att etablera ndgot monopol.
Det fir forutsittas att icke auktoriserade patentombud skall ha
samma mojligheter som auktoriserade kollegor att foretrida
klienter sdvil 1 patentirenden hos PRV som i mil vid domstol.

Vad som bér efterstrivas ir ett system som gor det mojligt fér
domstolarna att férhillandevis enkelt konstatera om tystnadsplikt
giller. For detta indamal bér till katalogen 136 kap. 5 § RB fogas en
ny kategori, forslagsvis betecknad “auktoriserade patentombud”. I
en sirskild lag bor tas in bestimmelser om dels under vilka villkor
nigon kan f& stillning av auktoriserat patentombud, dels vilka
rittigheter och skyldigheter som féljer med auktorisationen.

I lagen om auktoriserade patentombud bér férst klargoras vilka
som kan komma 1 friga fér auktorisation. Vi har évervigt om det ir
rimligt att lita endast dem som 1 sin yrkesverksamhet uteslutande
tillhandahiller patentrittslig rddgivning bli féremdl for auktorisa-
tion. En sddan [8sning skulle ha den fordelen att den minimerade
domstolens prévning av om en viss uppgift eller ett visst material
som ombudet erhdllit skall anses skyddat av sekretessregeln i1 den
foreslagna bestimmelsen 1 36 kap. 5§ tredje stycket RB. En
nackdel med en sddan auktoriseringsmodell ir dock att ombud som
har en bredare verksamhet, som utéver patentrittslig rddgivning
limnar bitride dven inom andra immaterialrittsliga omriden, inte
skulle kunna komma 1 friga f6r auktorisation. Sddana ombud skulle
siledes aldrig kunna komma att omfattas av ett lagstadgat skydd
mot avsldjande av uppgifter som anfortrotts ombudet i dess
yrkesmissiga verksamhet, ens om denna tll visentlig del ror
patentrittsliga frigor. En sidan ordning framstir som onddigt
begrinsande.
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Det ir dirfor vir uppfattning att ett visst utrymme bor finnas for
“auktoriserade patentombud” att bedriva blandad konsultverk-
samhet. En rimlig balans skulle kunna 3stadkommas genom en
bestimmelse som medger auktorisation av personer som 1 sin
yrkesmissiga verksamhet huvudsakligen limnar bitride 1 patent-
rittsliga angeligenheter. Avigsidan ir att det d3 kan bli nodvindigt
att inskrinka sekretesskyddet i forhdllande till den mer omfattande
verksamhet som auktorisationen ticker. Nigot skil for att l3ta
sekretessen skydda mer dn fortrolig information 1 patentangeligen-
heter kan vi nimligen inte se. Provningen av vilka uppgifter som
skyddas fir i sista hand goéras av domstolen. Nackdelarna med en
sddan ordning skall dock inte 6verbetonas. I praktiken ir det
mindre vanligt att patentombud ir verksamma inom flera im-
materialrittsliga omrdden. Det ir ocksi s att domstolarna vid
tillimpning av sekretessbestimmelsen i nuvarande lydelse ibland
méste prova om en viss uppgift, som yrkas skyddad enligt 36 kap.
5 § RB, anfortrotts ndgon i den uppriknade personkretsen samt om
detta skett 1 dennes yrkesutdvning.

En sirskild friga giller hur de grinser for sekretesskyddet som
nu behandlats skall kunna uttryckas lagtekniskt. Den [8sning som
utredningen valt innebir att det 1 ett nytt stycke 1 36 kap. 5§ RB
anges att vittnesbegrinsningsregeln for auktoriserade patentombud
ir inskrinkt till att omfatta information som hirrér frin en
patentrittslig angeligenhet. Ett alternativ, som har den férdelen att
den redan omfattande paragrafen i rittegdngsbalken inte behovde
ytterligare tyngas av specialforeskrifter, kunde vara att 1ita in-
skrinkningen framgd av auktorisationslagen. En sddan konstruk-
tion ir 1 princip tinkbar, med hinsyn tll att rittegingsbalkens
bestimmelse hinvisar till att sekretessen fir brytas om “det ir
medgivet 1 lag”.

Vi har férordat beteckningen auktoriserade patentombud” fér
den kategori som skall kunna komma i friga for utvidgat sekretess-
skydd. Uttrycket, som valts utifrdn praktiska hinsyn, behéver inte
utesluta att dven andra in ombud som verkar fristdende skulle
kunna vara kvalificerade for auktorisation. I dag forekommer det
att foretag anlitar sdvil fristiende patentombud som egna anstillda
immaterialrittsexperter fér rdd och hjilp 1 immaterialrittsliga
frigor. I jimfoérelse med utomstiende konsulter stdr en anstilld
bolagsjurist eller patentexpert i sirskilt beroendeférhéllande till sin
arbetsgivare. Denna skillnad behover dock inte en ging for alla
motivera att internkonsulter utestings fr&n mojligheten till
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auktorisation. I USA och Tyskland anses det férhdllandet att en
bolagsjurist inte har nigon formellt fristdende stillning i for-
hillande till sitt foéretag inte i sig utgdra nigot hinder mot att
fortroenden som limnats 1 samband med rittslig rddgivning
skyddas mot upplysningsplikt i rittegdng. Det som 1 dessa linder
villat problem ir inte anstillningsférhdllandet 1 sig utan det faktum
att en bolagsjurist ofta dgnar sig &t annat in sidant som gir under
beteckningen rittslig rddgivning.

Med den forfattningsreglering som vi férordar bér det vara
mojligt att [dta konsulter komma i friga fér auktorisation, oavsett
om vederborande arbetar fristdende eller pd en patentbyrd eller ir
anstilld 1 ett foretag. Som tillricklig forutsittning bor gilla att den
person det giller 1 sin yrkesmissiga verksamhet huvudsakligen
dgnar sig at patentrittslig rddgivning.

Bor ett offentligrittsligt organ invittas for auktorisation och tillsyn?

Som tidigare framgdtt giller som villkor for ritten att yrkesmissigt
foretrida sokande eller andra parter hos EPO i princip att ombudet
avlagt examen (EQE) fér epi-medlemskap. Aven i bla. USA och
Tyskland krivs att den som féretrider infér domstol och myndig-
heter skaffat sig behorighet genom att ha avlagt en for dndamélet
avpassad examen. I Sverige rider inget ombudstvdng, inte heller
krivs sirskilda kvalifikationer for ritten att upptrida som ombud
hos myndigheter och domstolar (se dock de allminna limplighets-
kraven i 12 kap. 2 § RB).

De patentombud som ir medlemmar i Svenska Patentombuds-
foreningen (SPOF) dr genom medlemskapet forpliktade att iaktta
tystnadsplikt och i &vrigt folja en antagen etisk standard. Vid
misskdtsamhet kan ett ombud uteslutas ur féreningen eller tilldelas
erinran eller varning. Denna féreningsinterna tillsynsordning ir
inte offentligittsligt sanktionerad. SPOF:s disciplinira beslut kan
inte dverprovas av ett offentligrittsligt organ utan endast klandras 1
domstol pd foreningsrittslig grund.

Svenska Industriens Patentingenjorers Foérening (SIPF) har inga
uttryckliga etiska regler. Dock kan medlem uteslutas pd férenings-
stimma t.ex. om denne inte lingre bedéms stddja foreningens
indamadl att tillvarata den svenska industrins intressen inom im-
materialritten och verka foér gott upptridande i yrkesangeligen-
heter.
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Patentkonsulters Samfund (PS) ir en organisation for utbild-
ning, examination och auktorisation av patentombud verksamma
inom det industriella rittsskyddet. Syftet med verksamheten ir att
en patentkonsult som klarat slutexaminationen skall ha en inter-
nationellt sett hog kompetensnivd. Samfundets utbildning stricker
sig 6ver fyra &r och omfattar kurser 1 samarbete med PRV
(inriktade pd det administrativa férfarandet) och 1 samarbete med
Juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet omfattande bl.a.
immaterialritt, marknadsritt, avtalsritt och processritt. I utbild-
ningsprogrammet ligger en delexamination och en slutexamination,
bida om tvd dagar. De som klarat examinationerna kan ansoka om
medlemskap for att bli auktoriserad av PS. Medlemmarna 1 PS ir
underkastade etiska regler vilka bl.a. innebir att en medlem inte fir
yppa vad som anfértrotts honom/henne utan samtycke frdn huvud-
mannen. Brott mot de etiska reglerna kan leda till disciplinpafoljder
i form av varning eller uteslutning.

Vi har diskuterat om en sjilvreglering av detta slag ir tillricklig
for att ett ombud skall kunna undantas frdn upplysningsplikt i
domstol. Det gir att se fordelar med en ordning som innebir att
auktorisation och tillsyn handhas av erkinda branschorganisa-
tioner. Det allminnas dtagande skulle dirigenom kunna begrinsas.
Fér ombuden skulle det vara betryggande att invals- och disciplin-
provning gors av yrkesverksamma personer som ir vil fértrogna
med forhdllandena i branschen.

Det finns & andra sidan uppenbara nackdelar med en sjilv-
reglering. En ombudsorganisation kan rimligen inte svara f6r andra
in sina egna medlemmar. Eftersom nigot féreningsobligatorium
inte bor inféras, miste andra instanser finnas fér auktorisation av
ombud som stdr utanfér en branschorganisation. Tilltron till
systemet fir ocksd anses kriva att ndgon form av offentlig tillsyn
sker, oavsett vilka organ som anfértrotts uppgiften att auktorisera
ombud. Allminheten méste ocksd garanteras insyn 1 verksamheten.
Inte minst viktigt dr att en svensk ordning for auktorisation och
tillsyn konstrueras s att den kan vinna internationellt erkinnande.
Det fir inte rida ndgon osikerhet om att auktorisationsférfarandet
handhas med ovild och att effektiva disciplinira pafoljder drabbar
den som 3sidositter tystnadsplikten.

Enligt vir mening finns det 6vervigande skil fér en renodlat
offentligrittslig reglering. Ett for dndamélet inrittat myndighets-
organ, forslagsvis kallat Patentombudsnimnden, bor ges exklusiv
behérighet att auktorisera patentombud. En sddan nimnd bor ha
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en sammansittning dir majoriteten utgdrs av ledamdéter som inte
representerar ett visst partsintresse. Med auktorisationen bér f6lja
vissa skyldigheter f6r ombudet. Ett auktoriserat patentombud skall
under alla férhillanden kunna bli féremadl for disciplindtgirder 1 de
fall ombudet handlat 1 strid med god sed, sirskilt nir tystnads-
plikten &sidositts. Patentombudsnimndens disciplinpdfoljder kan
utgoras av varning eller, 1 férsvdrande fall, dterkallelse av auktorisa-
tionen. Vid en avregistrering gir ombudet miste om sekretess-
skyddet enligt 36 kap. 5 § RB. Nimndens beslut bér kunna éver-
klagas till domstol.

Bor svensk auktorisation krivas for att EPO-ombud skall undantas
fran upplysningsplikt?

Som tidigare nimnts giller som villkor for ritten att yrkesmissigt
foretrida en sékande eller annan part hos EPO att ombudet avlagt
examen (eller kvalificerat sig enligt den s.k. Grandfathers” rule)
och tagits upp pd en av EPO sirskild upprittad lista. Eftersom ett
visentligt skil f6r utvidgat sekretesskydd 1 svensk lagstiftning ir att
ge genomslagskraft 4t de bestimmelser som nu inférts 1 EPC 2000
for de s.k. epi-ombuden, ir det givet att den svenska lagstiftningen
méste utformas s& att EPO-ombud kan innefattas i den krets som
ir undantagen frin upplysningsplikt i ritteging.

Vi har évervigt om de europeiska patentombuden skulle kunna
fa ett sddant sekretesskydd direkt med stéd av sin epi-auktorisa-
tion. Med hinsyn till de stringa villkor som giller f6r intride i epi
kunde ett krav pd sirskild svensk auktorisation dirutdver framstd
som obefogat. Epi-ombuden ir ju ocks3 tillférsikrade ett forstirke
sekretesskydd enligt de nya bestimmelserna 1 EPC 2000 och de ir
underkastade ett regelverk som ger utrymme for disciplinfér-
farande. Vad som ind3 talar for att ett sekretesskydd hir i landet
bér vara beroende av svensk auktorisation ir féljande. De vid EPO
verksamma ombuden stdr 1 dag under tillsyn av epi, som har
mojlighet att utdela disciplinpdféljder i form av varning, béter eller
uteslutning. Beslut om sidana sanktioner kan emellertid grundas
bara pd forhdllanden som hinfér sig till ombudets verksamhet 1
irenden hos EPO. Epi utdvar alltsd inte nigon tillsyn 6ver sina
medlemmars verksamhet utanfér EPO; denna verksamhet faller
helt under nationell jurisdiktion. Det skulle siledes inte finnas
utrymme att tillrittafora ett epi-ombud fér misskdtsamhet i
Sverige, sd linge en sidan disciplinir behorighet inte kan grundas
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pd svensk auktorisation. Mot denna bakgrund bér det som villkor
for forstirkt sekretesskydd stillas krav pd svensk auktorisation dven
for epi-ombud.

En annan sak ir att det kan finnas skil att modifiera villkoren for
svensk auktorisation av epi-ombud med hinsyn tagen till att
ombudet tidigare visat sig kvalificerat for verksamhet vid EPO.
Den skiss till patentombudslag som vi limnar innehéller férslag om
sirskilda littnader for europeiska patentombud.

En modell for auktorisationsordning

I det foregdende har vi funnit att ett forstirkt sekretesskydd for
patentombud (i vid mening) boér forutsitta sirskild auktorisation.
Som minimikrav f6r auktorisation bér gilla att ombudet ir bundet
av tystnadsplikt gentemot sina klienter och att garantier finns fér
disciplinira sanktioner i det fall ombudet bryter mot tystnads-
plikten eller 1 6vrigt misskoter sin verksamhet.

En auktorisationsordning kan i évrigt utformas pd olika sitt.
Frigor om hur de nirmare villkoren f6r auktorisation skall regleras,
vilka offentligrittsliga element som skall finnas och vilka befogen-
heter ett auktorisationsorgan skall ha ir beroende av vilken funk-
tion lagstiftaren beddémer att auktorisationen skall fylla. Virt
uppdrag ir begrinsat till 6verviganden om vad som kan behévas
for att mojliggora ett forstirkt sekretesskydd. Det ligger dirmed
utanfér utredningsuppdraget att bedéma bl.a. om, och i si fall
vilka, sirskilda kunskaper som skall krivas av dem som soker
auktorisation. Sidana frigor boér bli féremdl for ytterligare ver-
viganden i sirskild ordning.

Vi har ind3 valt att limna ett forslag till lagreglering. Lagfor-
slaget, som framgdr av bilaga 11, ir tinkt att tjina som underlag for
fortsatta dverviganden. Forslaget kan alltsd ses som en forstudie.
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8 Nagra sarskilda fragor

8.1 Inledning

I direktiven har utredningen getts i uppdrag att se Over ndgra
sirskilda frigor inom patentritten som PRV aktualiserat i1 en
framstillning till Justitiedepartementet 1996. En av dessa frigor ror
ett eventuellt inférande av en sirskild avgift i invindningsirenden.
Den behandlas nirmare i avsnitt 8.2. T avsnitt 8.3 tas frigan upp om
en forindrad utformning av normgivningsbemyndigandet 1 77 §
forsta stycket PL ir pdkallad. T virt uppdrag har dven ingdtt att
dverviga om det finns skil att upphiva reglerna om s.k. 16pdags-
forskjutning i 14 § PL. Eftersom denna friga hér nira samman med
artikel 5 PLT och frdgan om faststillande av ingivningsdag for en
patentansdkan, har vi valt att behandla den 1 avsnitt 5.3.5.

8.2 Sarskild invandningsavgift
8.2.1 Nuvarande bestammelser m.m.

Nir PRV beslutar att bifalla en ansékan om patent skall, som fram-
gdr av 20 § forsta stycket PL, beslutet kungoras. I andra stycket av
samma paragraf anges att patentet ir meddelat nir kungérandet
skett. Enligt 24 § PL fir var och en gora invindning mot ett med-
delat patent. En invindning skall goras skriftligen hos PRV inom
nio mdnader frn den dag di patentet meddelades.

Denna ordning, som innebir att invindningsférfarandet place-
rats 1 tiden efter det att patentet meddelats (“post grant”), giller
sedan den 1 januari 1994 (se prop. 1993/94:22; SFS 1993:1406).
Dessférinnan var proceduren den att PRV 1 ett visst skede av
handliggningen lade ut patentansdkningen fér invindningar.
Invindningar kunde d&, som ett led i prévningsférfarandet, fram-
stillas under tre manader efter kungérelse av utliggningen.
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Ett visentligt syfte med den lagindring som tridde i kraft den
1 januari 1994 var att reglerna om invindningsférfarandet 1 huvud-
sak skulle harmoniseras med EPC, vars artikel 99.1 fick sin mot-
svarighet i nuvarande 24 § PL.

P4 en speciell punkt avviker det svenska regelverket fortfarande
frdin EPC-bestimmelserna. Det giller méjligheten fér patentmyn-
digheten att kriva betalning av en avgift som villkor fér att en
invindning skall prévas. Enligt artikel 99.1 EPC skall en invindning
anses som ej framstilld forrin invindningsavgiften (“opposition
fee”) har betalts.

Den svenska patentlagen innehéller bestimmelser som méjliggor
uttag av avgifter for handliggningsitgirder av olika slag. Exempel-
vis foreskrivs 1 8 § femte stycket PL att en patentsdkande skall er-
ligga ansokningsavgift och 1 19 § anges att en meddelandeavgift
skall betalas innan PRV beslutar att bifalla en ansékan. I en sirskild
bilaga till PK har angivits med vilka belopp avgifterna skall betalas.

Nigot stod for att avgifter skall kunna tas ut av invindare ges
inte 1 PL och bilagan till PK innehdller foljaktligen ingen post foér
sddana avgifter.

8.2.2 PRV:s framstéllning

I skrivelsen till regeringen, daterad den 1 februari 1996, foreslog
PRV att 24 § PL skulle dndras i syfte att mojliggéra uttag av invind-
ningsavgifter. PRV anférde bl.a. féljande.

Invindningarna ir inte sillan baserade pi bristfillig utredning och ett
patent kan angripas i princip utan att invindaren behdver ta nigon
ekonomisk risk. For patenthavaren kan emellertid invindningen, dven
om patentet tills vidare behiller sin giltighet, medféra betydande
oligenheter. Och si linge det saknas verksamma incitament foér att
nigon skall avstd frdn invindningar som ir diligt grundade eller kanske
t.o.m. har chikanost syfte, fir PRV rikna med att hantera ett onédigt
stort antal invindningsirenden vars kostnader inte fir tickning genom
avgifter utan méiste stanna pd verket, dvs. 1 realiteten fordelas pd
kollektivet patentsdkande/patenthavare. PRV anser att det i lagstift-
ningen bér finnas inbyggd en viss spirr, s att PRV:s resurser inte
behéver tas i ansprik fér hantering av mindre seridsa invindningar.
For indamélet boér en mindre avgift kunna tas ut av invindarna. En
regel som mojliggdr sddant avgiftsuttag foreslds 1 24 § forsta stycket
patentlagen.

Det skulle visserligen frdn principiella utgdngspunkter méjligen
kunna ifrdgasittas om en tredje man skall behdva betala sirskild avgift
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for att bevaka sin ritt i ett foérfarande som han — eller hon — inte sjilv
initierat. PRV wvill dock erinra om att det i artikel 99.1 av den
europeiska patentkonventionen (EPC) stills krav pd en sirskild
invindningsavgift. PRV menar dirfér att det varken utifrdn ritts-
sikerhetshinsyn eller av annat skil kan anses orimligt att introducera
invindningsavgift i den svenska patentlagstiftningen. Tvirt om kan en
sddan 4tgird ses som i och f6r sig motiverad av en allmin strivan att
harmonisera nationell ritt med EPC.

8.2.3  Overviaganden och forslag

Nigon sirskild invindningsavgift bor inte inforas.

Som PRV anfért kan det visserligen tinkas att en invindning for-
anleds av mindre seriésa bevekelsegrunder och innebir oligenheter
for en patenthavare. Emellertid giller sedan lagindringen &r 1994
att invindningsforfarandet dger rum efter, och inte lingre fore, det
att patentet meddelats. Detta innebir att en patenthavare, dven om
en invindning skulle géras mot det meddelade patentet, redan har
erhdllit det skydd for sin produkt som &syftades med patent-
ansdkan. Med detta foljer dven olika sanktionsméjligheter mot en
pastddd eller konstaterad intr@ngsgorare sdsom mojlighet till ett
forordnande om vitestorbud, jimvil interimistiskt, i enlighet med
57a§ PL eller 3liggande av skadestind vid konstaterat patent-
intring 58 § PL. Nigon mgjlighet att genom invindning férdréja
eller férhala ett patentbeslut foreligger dirfér inte lingre. P4 s3 sitt
har incitamenten f6r att limna in invindningar av mer eller mindre
oserios karaktir visentligt minskat 1 styrka.

Av de uppgifter som utredningen erhdllit har framkommit att in-
vindningar mot patent som meddelats av PRV gors 1 endast ett litet
antal fall. Under &ren 1997-2001 har antalet avgjorda invind-
ningsirenden varierat mellan 44 och 62 per ir. Antalet gjorda in-
vandmngar under dessa &r har utgjort 1 genomsnitt ca 50 drenden
per &r. Ar 2002 avgjordes sammanlagt 120 invindningsirenden'. Av
dessa ledde 14 drenden till att patentet upphivdes och lika ménga
till att patentet upprittholls 1 indrad avfattning. Resterande
92 irenden limnades oférindrade genom att PRV avslog invind-

! Ar 2002 minskade antalet gjorda patentansékningar med ca tio procent. Det ir anledningen
till att fler invindningar kunnat handliggas detta r jaimfort med féregiende &r. Siffran pa
antalet avgjorda drenden ger emellertid ingen vigledning f6r hur minga invindningar som
faktiskt gjorts under dret, eftersom ett flertal av de avgjorda drendena hinfér sig till
invindningar som inkommit till PRV fére &r 2002.
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ningen. Detta skall jimféras med att PRV under motsvarande period
meddelade ca 2 500% nationella patent per ir. Invindningsirendena
utgdr 1 sammanhanget en helt obetydlig andel.

Som PRV pipekat kan det dessutom frin principiella utgings-
punkter ifrigasittas om en utomstiende, tredje man, skall behova
betala en sirskild avgift for att bevaka sin ritt. Att gora en invind-
ning mot det meddelade patentet ir f6r en utomstiende den enda
mojligheten att pd administrativ vig {3 till stind en férindring av
patentbeslutet.

Det maiste dven betraktas som onskvirt att utomstdende gor sig
besviret med att uppmirksamma PRV pd eventuella felaktigheter i
redan fattade beslut. S3dana initiativ bér dirfér inte motverkas
genom inférande av en sirskild avgift.

Med hinsyn till den liga invindningsfrekvensen kan det ifriga-
sittas om inférandet av en avgift skulle innebira ndgra ekonomiska
fordelar f6r PRV. En avgift féranleder ett visst administrativt mer-
arbete f6r PRV

Detta, sammantaget med vad som anférts ovan angdende de
rittsverkningar en sddan invindning numera kan ha fér en patent-
havares ritt och méjligheter att fullt ut dra férdel av sin patenterade
uppfinning, gor att det enligt vir mening saknas tillricklig
anledning att inféra en sirskild avgift fo6r invindningar. Den
omstindighet att det i EPC stills krav p8 sirskild invindningsavgift
betriffande europeiska patent paverkar inte bedémningen i frigan.

I detta sammanhang kan dven noteras att Varumirkeskommittén
1 sitt betinkande Ny varumirkeslag och dndringar 1 firmalagen”
(SOU 2001:26), foreslagit vissa férindringar av invindningsfor-
farandet i drenden om registrering av varumirken och firmor.
Dessa forslag motsvarar i flera avseenden vad som 1 dag giller enligt
patentlagen. Ett huvudférslag 1 Varumirkeskommitténs betinkande
innebir att PRV:s s.k. officialprévning av relativa registreringshinder
tas bort. Enligt kommittén skulle detta kunna leda till att antalet
invindningsirenden kommer att 6ka. Trots detta har kommittén
inte funnit skil att féresld att en sdrskild invindningsavgift inférs
(se SOU 2001:26 5. 500 1.).

2 Killa: PRV
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8.3 Normgivningsbemyndigande
8.3.1 Nuvarande bestimmelse m.m.

I 77 § forsta stycket PL finns intaget ett pd visst sitt preciserat
normgivningsbemyndigande. Dir anges att nirmare bestimmelser
angdende ansékan om patent, kungorelser 1 patentirende, tryck-
ning av ansokningshandlingarna, patentregistret och dess férande
samt patentmyndigheten utfirdas av regeringen eller 1 den omfatt-
ning regeringen bestimmer av patentmyndigheten. Regeringen har
med stdd av denna delegationsbestimmelse bemyndigat PRV att
meddela nirmare foreskrifter om patentansékan och dess hand-
ligening (37 § PK).

Liknande delegationsbestimmelser finns 1 andra immaterial-
rittsliga regelverk. Utformningen av bemyndigandena varierar
emellertid. I monsterskyddslagen (ML) foreskrivs féljande 1 49 §
andra stycket. "Nirmare foreskrifter for tillimpning av denna lag
meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndiganden, av
registreringsmyndigheten”. Diremot har 1 varumirkeslagen lag-
stiftaren valt att, si som 1 77 § PL, rikna upp vissa férhdllanden
som regeringen, eller den myndighet som regeringen bestimmer,
fir meddela nirmare féreskrifter om. Det bor emellertid noteras att
Varumirkeskommittén 1 sitt betinkande Ny varumirkeslag och
indringar i firmalagen”, foreslagit samma lagteknik fér normgiv-
ningsbemyndigande som den som anvints i 49 § ML (jfr SOU
2001:26 s. 478). Slutligen kan pdpekas att Ménsterutredningen 1 sitt
forslag till ny formskyddslag foreslagit en bemyndigandeféreskrift
(81 §) 1 allt visentligt utformad 1 6verensstimmelse med 49 § i den
nu gillande ML (se SOU 2001:68, s. 229).

8.3.2 PRV:s forslag

I en skrivelse till regeringen, daterad den 1 februari 1996, har PRV
foreslagit en annorlunda utformning av bemyndigandet 1 77 § PL.
Enligt PRV:s mening ir det limpligt att paragrafen indras, s3 att
det uttryckligen framgdr att delegation av normgivning kan ske inte
bara betriffande patentansékningar utan iven i friga om invind-
ningsirenden och sidana irenden om tilliggsskydd som avses 1
105 § patentlagen.
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8.3.3  Forslag av 1999 ars patentprocessutredning

I sitt betinkande Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33) har 1999 &rs
patentprocessutredning foreslagit att en ordning fér frivillig begrins-
ning av patent i administrativ ordning skall inféras 1 Sverige. Efter-
som det ansetts osikert om 77 § forsta stycket PL ticker begreppet
patentbegrinsning har samtidigt foreslagits en dndrad lydelse av
bemyndigandet i paragrafens forsta mening: “Regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, patentmyndigheten utfirdar de
nirmare foreskrifter som behdvs for tillimpningen av denna lag”. T
betinkandet anges bl.a. féljande’.

Beslut och andra dtgirder i samband med patentbegrinsning torde
kriva en viss komplettering av bestimmelserna i PK, bla. av 39§
angdende anteckning i patentregistret. Det dr emellertid tveksamt om
de nuvarande reglerna 1 77 § forsta stycket ticker begreppet patent-
begrinsning och ger stdd for en sidan komplettering av PK. I
sammanhanget har vidare uppmirksammats att en viss osikerhet rader
ocksd huruvida nimnda regler ticker drenden rorande tilliggsskydd
och invindning mot ett meddelat patent. Det har dirfér ansetts
pikallat att nu se dver avfattningen av 77 § f6rsta stycket i dess helhet.

En komplettering av 77 § forsta stycket 1 nu berérda hinseenden
skulle gora den redan nu tamligen invecklade bestimmelsen innu mer
svirlist. Det synes heller inte frin konstitutionell eller annan synpunkt
nodvindigt att belasta ett bemyndigande av det slag som det hir ror sig
om med en mingd detaljer som dessutom méste indras och komp-
letteras frin tid till annan i takt med utvecklingen. Det fir anses
limpligare och fullt tillrickligt med en generell regel av den typ som 1
motsvarande syfte forts in 149 § andra stycket ML.

8.3.4  Overviaganden och forslag

Normgivningsbemyndigandet 1 77 § forsta stycket PL utformas 1
enlighet med vad som féreslagits av 1999 &rs patentprocess-
utredning (SOU 2001:33), s3 att det generellt foreskrivs att
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, patentmyndig-
heten kan utfirda de nirmare foreskrifter som behovs for tillimp-
ningen av patentlagen.

*SOU 2001:33 5. 153 f.
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I virt uppdrag ligger att 6verviga bla. om det bor ske en
utvidgning av regeln i 77 § forsta stycket PL sd att den uttryckligen
medger delegation av normgivning i friga om invindningsirenden
och drenden om tilliggsskydd.

Vi ser ingen anledning att hir férorda nigot annat dn vad 1999 &rs
patentprocessutredning féreslagit med avseende pd 77 § PL. Ett
normgivningsbemyndigande utformat pd motsvarande sitt som det
som giller enligt ML och som iven foreslagits gilla for varumirkes-
lagstiftningen framstdr som praktiskt och dndamailsenligt. Patent-
ritten, liksom ovriga delar av det immaterialrittsliga regelverket,
utvecklas snabbt och den internationella pdverkansgraden ir hog.
Lagstiftningstekniken ir etablerad i ML och ngra tungt vigande
invindningar pd konstitutionell grund kan vi inte finna fog for.
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9 Genomforandet av forslagen

9.1 Ikrafttradande- och dvergangbestammelser
Ikrafttraddande

En forutsittning for ikrafttradande av EPC 2000, London-
Overenskommelsen och PLT &r att ett visst antal stater, olika for de
olika konventionerna, ratificerar dem. | artikel 8 av revisionsakten
till EPC 2000 har angetts att ikrafttradande sker tva ar efter det att
den femtonde konventionsstaten har deponerat sitt ratificerings-
eller anslutningsinstrument eller pa forsta dagen av den tredje
manaden efter det att den sista konventionsstaten har gjort detta
om denna tidpunkt infaller tidigare. Hittills, per april 2003, har sju
lander anslutit sig till den reviderade versionen av EPC*. For att
Londondverenskommelsen skall trdda i kraft forutsatts att minst
atta EPC-stater, daribland Frankrike, Tyskland och Storbritannien,
ratificerar eller ansluter sig till den. PLT trader i kraft tre manader
efter det att tio ratificerings- eller anslutningsinstrument har
deponerats hos WIPO (artikel 21 PLT). | skrivande stund har
endast en stat® anslutit sig till Londondverenskommelsen och sju
stater till PLT®.

| de lagforslag vi ldmnar &r ett antal &ndringar direkt foranledda
av de ndmnda konventionerna. Det géller 1, 2, 6,6 3,6 b, 8 b, 8 c,
29, 68 a, 72, 82, 83, 85, 87, 91 och 92 88 PL. Dessa bestimmelser
kan inte trdda i kraft innan respektive konvention blivit géllande.
Regeringen bor darfér bemyndigas att satta dessa lagandringar i
kraft.

For att uppna lagharmonisering med artikel 13 i PLT har vi
foreslagit dandringar betréffande tidsfristen for ndr en prioritets-

1 Bulgarien, Rumanien, Slovakien, Slovenien, Estland, Ungern och Tjeckien.

2 Slovenien per den 1 juni 2003

% Estland, Kirgizistan, Nigeria, Moldavien, Slovakien, Slovenien och Ukraina per den 1 maj
2003
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begdran senast maste framstallas, bade savitt avser nationella och
internationella ansokningar. Andringen har sin grund i den del av
artikeln som innehaller bestammelser om rattelse av eller tillagg till
en prioritetsbegdran och som, sin ordalydelse till trots, &ven kan
innefatta situationer dar en helt ny prioritetsbegéran framstélls. 1
regel 14.3 till artikel 13 PLT anges att fristen for en sadan
framstéllning, oavsett om det avser en helt ny prioritetsbegédran
eller réttelse av en redan framstalld sadan, inte far vara kortare 4n
den som enligt PCT galler for ingivande av en prioritetsbegédran
efter det att en internationell ansokan getts in. | regel 26°.1 PCT
anges att denna frist inte far vara kortare an fyra manader fran den
tidigare internationella anstkans ingivningsdag. Fristen kan dock
under vissa omstandigheter vara 16 manader fran prioritetsdagen.
Denna fristregel ar emellertid foremal for revidering. Som ny frist
har foreslagits en enhetlig 16-manadersfrist utan beaktande av den
senare ansokans ingivningsdag. Néar en sadan andring &r avsedd att
trada i kraft &r dock inte k&nt. Trots det har vi funnit det befogat
att redan nu foresla att fristerna for nationella och internationella
ansokningar samordnas. Ett ikrafttradande av 6 a § PL far ansta tills
den aviserade &ndringen i regel 26°°.1 PCT blivit gallande.
Alternativt kan de nuvarande bestdmmelserna om internationella
ansOkningar i 6 a § andra stycket fortsatt gélla fram till dess PCT-
regeldandringen genomforts.

Bestdmmelserna i 40 a—40 e PL om en svensk ordning for begrans-
ning och upphdvande av patent bygger pa i Patentprocess-
utredningens forslag i SOU 2001:33. Detsamma galler vad som nu
foreslagits i 24 och 52 - 54 88 PL. Forslagen har utformats i
Overensstdmmelse med vad som skall gélla enligt EPC 2000 men
genomfdOrandet &r inte i och for sig beroende av att konventions-
andringarna trader i kraft. Vi har inte funnit anledning att ga ifran
Patentprocessutredningens uppfattning att lagférslagen i dessa
delar bor kunna trada i kraft utan dréjsmal.

Forandringarna i 8 och 31 - 33 88 PL angaende beviskrav om ratt
till en uppfinning respektive tidsfrist for fullféljd av en interna-
tionell patentansokan &r foranledda av &ndringar i PCT och dess
tillampningsforeskrifter som tradde i kraft i mars 2001 respektive april
2002. Sverige har, i enlighet med sérskilda 6vergangsbestimmelser,
anmalt till WIPO:s internationella byra att patentlagens bestam-
melser inte Gverensstimmer med foéréndringarna i PCT. Det har
fatt till foljd att dessa inte blir gallande for Sverige forran nod-
vandiga nationella lagandringar gjorts. Det far ses som angelaget att
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de med PCT harmoniserade bestammelserna i patentlagen trader i
kraft s& snart som mojligt. Vad géller 8 § kan anmarkas att den
paragrafen dndrats genom lagen (2000:1158) med ikrafttrddande
den dag regeringen bestimmer. Andringen rorde kravet pa
skriftlighet. Den fragan ligger utanfor vart mandat och vi har darfor
inte ansett oss kunna lamna forslag om &ndrade ikrafttradande-
bestammelser i lagen (2000:1158). Vi vill dock framhalla det
onskvarda i att regeringen sa snart som mojligt sétter i kraft den
andring i 8 § fjarde stycket som foranleds av vart forslag.

Forslaget att upphéva bestéammelserna om I6pdagsforskjutning i
14 § PL bor snarast genomféras i verensstimmelse med vad som
skett i 6vriga nordiska lander.

En forandring av normgivningsbemyndigandet i 77 § PL bor
likasd kunna trada i kraft utan drojsmal.

Ett utvidgat sekretesskydd for patentombuds tystnadsplikt sa
som foreslagits forutsdtter att en auktorisationsordning infors. Hur
en sadan skall utformas har vi inte ansett oss ha mandat att ga
narmare in pa. Vi har darfor i denna del endast lamnat ett lagutkast
som bor kunna tjana som underlag for fortsatta Gvervéganden.
Forst i samband med att en sddan auktorisationsordning infors kan
det bli aktuellt att Iata de foreslagna dndringarna i 36 kap. 5 § och
38 kap. 8 § RB trada i kraft.

Overgangsbestammelser

Patentprocessutredningen diskuterade i avsnitt 13.4.7 av betdnkan-
det 2001:33 huruvida de foreslagna bestimmelserna om patent-
begransning borde goras tillampliga ocksa pa dldre patent eller bara
for patent som meddelas efter ikrafttradandet av de nya bestdm-
melserna i 40 a — 40 e § PL. Det noterades att det da annu inte
klarlagts vad som skulle gélla betrdffande patentbegrénsning enligt
EPC 2000. Utredningen kom trots detta fram till att de foreslagna
svenska bestdmmelserna om patentbegransning skulle omfatta
ocksd patent som beviljats fore ikrafttradandet av den nya
lagstiftningen. Det skulle gélla bade svenska patent och europeiska
patent som erhallit rattsverkan i Sverige.

Med stod av artikel 7.1 i revisionsakten om EPC 2000 har den
europeiska patentorganisationens forvaltningsrad sedermera, den
28 juni 2001, beslutat om Overgangsbestimmelser. Av dessa
framgar att bl. a. bestimmelserna om patentbegransning i artiklarna
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105a — 105c samt artikel 138 skall ha tillimpning ocksd pa
europeiska patent som meddelats fore ikrafttrddandet av EPC 2000
och pa sadana patent som meddelats pa grund av ansokningar
gjorda fore ikrafttradandet. Forvaltningsradets beslut ger oss
ytterligare skal for att halla fast vid Patentprocessutredningens
forslag i denna del.

Som redovisats i avsnitt 3.4.5.1 ansag Patentprocessutredningen
att det av rattssakerhetsskal var befogat med en Gvergangsbestam-
melse till skydd for tredje man som — med utgangspunkt fran den
tidigare gallande ordningen — fore ikrafttradandet i god tro paborjat
ett sddant utnyttjande av uppfinningen som formellt innebar
intrang i det med tillampning av de nya bestammelserna begransade
patentet till foljd av att det i de &ndrade patentkraven inforts nya
bestimmelser hamtade fran beskrivningen. Ett sadant utnyttjande,
menade utredningen, borde rimligen fa fortsattas utan hinder av
patentet. Vi har inte heller i denna del funnit anledning att ga ifran
Patentprocessutredningens forslag. En likalydande bestdmmelse
aterfinns som punkt 4 i dvergangsbestammelserna till vart forslag
om andring av PL.

Vad galler dvriga lagforslag ar det var uppfattning att sarskilda
overgangsbestammelser behovs endast i begransad utstrackning.
Generellt bor gélla att PRV vid sin provning skall tilldimpa de nya
bestdmmelserna aven pa ansokningar som gjorts fore ikrafttradan-
det.

I artikel 1.3 av forvaltningsradets ovan namnda beslut den 28 juni
2001 har angivits att de nya bestdmmelserna i artikel 54.5 EPC 2000
skall gélla betraffande ansékningar som gjorts fore ikrafttradandet,
om nagot beslut att meddela patentet da annu inte har meddelats. |
Overensstdmmelse med detta arrangemang bor, enligt den upp-
stallda huvudregeln, den nya lydelsen av 2 § PL ha tillampning
ocksa pa aldre ansdkningar som annu inte provats av PRV.

Likasa bor de uppmjukade bestimmelserna i 8 § fjarde stycket
betraffande uppgifter om ratt till uppfinningen kunna tillampas pa
ansOkningar som ligger inne hos PRV vid tiden for ikrafttradandet.

Den forldngda fullféljdsfristen enligt 318 PL bor kunna
tillampas pa samtliga internationella patentansokningar, dvs. dven
sadana som enligt nuvarande bestammelser ar foremal for inter-
nationell patenterbarhetsbedémning enligt 31 § andra stycket PL.
Fullféljdsfristen skall i samtliga fall vara 31 manader fran den
internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag
fran vilken prioritet begars.
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En undantagslos tillampning av de nya bestdmmelserna om frist
for prioritetsbegéran i 6 a § PL pa ansokningar som ligger inne vid
ikrafttrddandet skulle kunna tdnkas medféra praktiska problem fér
PRV och dessutom i viss man minska forutsebarheten nar det galler
att bedoma om ratt till prioritet foreligger. Trots detta ar det var
uppfattning att den nya bestimmelsen, som ger sokanden ratt att
begéra prioritet inom 16 manader fran prioritetsdagen, bor galla
aven for inneliggande ansokningar. Enligt forvaltningsradets beslut
den 28 juni 2001 skall sa vara fallet betraffande europeiska patent-
ansokningar, nagot som for 6vrigt ger en an storre fordel for
sokandena, som enligt EPC 1973 i princip skall ge in begéran vid
tiden for ans6kan. Med hansyn till 6vergangsregleringen i EPC
2000 bor andringen i 6 a § PL vara tillamplig ocksa pa ansokningar
som gjorts fore ikrafttradandet.

Den som gjort en patentanstkan fore ikrafttrddandet bor inte
vara férhindrad att utnyttja den nuvarande mojligheten till 16pdags-
forskjutning. 14 8 i nu géallande lydelse bor darfor fortsatt galla for
sadana aldre ansokningar.

9.2 Konstitutionella fragor i samband med ett svenskt
tilltrade till PLT och den reviderade versionen av
EPC

Enligt 10 kap. 1 § regeringsformen (RF) ingas dverenskommelse
med annan stat eller mellanfolklig organisation av regeringen.
Regeringen far dock inte inga for Sverige bindande internationella
Overenskommelser utan att riksdagen har godkant denna, om
Overenskommelsen forutsatter att lag andras eller upphavs, eller att
ny lag stiftas eller om den i dvrigt galler &mne i vilket riksdagen
skall besluta (10 kap. 2 § RF). Ett svenskt tilltréde till PLT och den
reviderade versionen av EPC 2000 forutsitter dndringar i bl.a.
patentlagen. Ett sadant tilltrade kraver alltsa riksdagens god-
kannande. | detta sammanhang uppkommer fragan om ett svenskt
tilltrade till de nyss namnda konventionerna innebér sadan Gver-
latelse av svenska offentliga organs uppgifter till internationella
inrdttningar som enligt géllande grundlag forutséatter beslut i
sérskild ordning.

Enligt 10 kap. 5 8 andra stycket RF kan beslutanderdtt, som direkt
grundar sig pa regeringsformen och som avser meddelande av
foreskrifter, anvandningen av statens tillgangar eller ingdende eller
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uppsagning av internationella éverenskommelser eller forpliktelser, i
begransad omfattning Gverlatas till mellanfolklig organisation for
fredligt samarbete, till vilken riket &r eller skall bli anslutet, eller till
mellanfolklig domstol. | vissa fragor far beslutanderatt inte alls
overlatas. Det galler fragor om stiftande, andring eller upphévande
av grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller
fraga om begransning av nagon av de fri- och rattigheter som avses
i 2 kap. RF. Angéaende formen for beslut enligt ovan galler reglerna
om stiftande av grundlag (8 kap. 15 § RF). Kan ett beslut i sddan
ordning inte avvaktas, beslutar riksdagen med kvalificerad majoritet;
minst 5/6 av de rostande och minst 3/4 av riksdagens ledamoter.

Rattskipnings- eller forvaltningsuppgift som inte direkt grundar
sig pa regeringsformen kan genom beslut av riksdagen Gverlatas till
annan stat, till mellanfolklig organisation eller till utlandsk eller
internationell inrattning eller samféllighet. 1 dessa fall far riksdagen
dven bemyndiga regeringen eller annan myndighet att i sarskilda
fall besluta om sadan overlatelse. Om den uppgift som skall Gver-
latas innefattar myndighetsutdvning, skall riksdagens forordnande
ske genom ett beslut, varom minst 3/4 av de rostande férenar sig
eller i den ordning som galler fér stiftande av grundlag.

I de lagstiftningsdrenden som foregick Sveriges ratificering av
bl.a. EPC under 1970-talet ansag Patentpolicykommittén att ett
beslut om svenskt tilltrade till konventionen skulle fattas med stod
av davarande 10 kap. 5 § andra stycket RF (nuvarande 10 kap. 5 §
fjarde stycket RF), bl.a. eftersom ett tilltrade till konventionen inte
skulle innebéra en begrénsning av de hdgsta domstolarnas grund-
lagsenliga uppgifter. Ett tilltrade till EPC innebar, menade man,
inte att svensk lag undandrogs den kontroll som ligger i resnings-
institutet och darfor inte heller en inskrdnkning av Regerings-
rattens befogenheter. Kommitténs uppfattning i denna fraga blev
foremal for kritik under remissbehandlingen. Fragan provades i
saval lagutskottet som konstitutionsutskottet, varvid beslutades att
fragan om en svensk ratificering av EPC skulle provas enligt
davarande 10 kap. 5 § forsta stycket RF (nuvarande 10 kap. 5 §
andra stycket RF), dvs. som en grundlagsédndring, eftersom det
ansags att ett svenskt tilltrade till EPC skulle innebdra en
inskrankning i Regeringsrattens befogenheter med avseende pa
fragor om resning och éterstallande av forsutten tid. Beslut i fragan
togs darefter, eftersom arendet ansags bradskade, med kvalificerad
majoritet.
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| bdrjan av 1980-talet tillsattes en utredning bl.a. i syfte att gbra
en oversyn av bestammelserna i 10 kap. 5§ RF och att forsoka
astadkomma en precisering och avgransning av de delegeringsbara
funktionerna. Paragrafen har i, de delar som nu ar aktuella, fatt sin
nuvarande utformning som ett resultat av utredningens arbete.

| utredningens betédnkande, "RF 10:5”, (SOU 1984:14) konsta-
terades bl.a. att de hogsta domstolarnas konstitutionella uppgift
inte paverkas av att en enskild rattskipnings- eller forvaltnings-
uppgift 6verfors till ett icke-svenskt organ, &ven om konsekvensen
blir att Hogsta domstolen och Regeringsratten darmed frantas
ratten att vara slutinstans i just den aktuella arendetypen. Pa samma
satt forhaller det sig, menade utredningen, med den i regerings-
formen foreskrivna resningsbefogenheten. Denna &r alltsd inte
konstitutionell i den meningen att RF inte medger att Ho6gsta
domstolen och Regeringsratten erstts av utldndska resnings-
instanser. De bada domstolarna tillforsakras emellertid i RF endast
den principiella befogenheten att bevilja resning i &renden, som vid
varje tidpunkt faktiskt handldggs av svenska myndigheter. Hogsta
domstolens och Regeringsrattens grundlagsenliga kompetens enligt
11 kap. 11 § RF paverkas salunda enligt detta resonemang inte av
att t.ex. en svensk forvaltningsmyndighets befintliga uppgifter
Overfdrs till en internationell organisation oberoende av vilken typ
av normer detta organ har att tilldampa, trots att en automatisk féljd
hérav blir att resningskompetensen vad galler den aktuella drende-
typen inskrinks. Overfors rattskipnings- eller forvaltnings-
uppgifter i sddan omfattning, att resningsinstitutet nastan helt sétts
ur spel, far en konstitutionell befogenhet som avses i 10 kap. 5 §
andra stycket RF troligen samtidigt anses ha blivit delegerad. Om
man bortser frdn denna mindre sannolika situation, torde alltsa
11 kap. 11 8 RF inte hindra, att offentligrattsliga uppgifter dverlats
till icke-svenska organ med tillampning av 10 kap. 5 § fjarde stycket RF
(SOU 1984:14 s.56 ff.). Saval remissinstanserna som departements-
chefen stéllde sig bakom utredningens uppfattning i denna fraga (prop.
1984/85:61 s. 17 ff).

Som tidigare namnts innebar Sveriges tilltrade till EPC ar 1978
att befogenheten att handldgga patentansdkningar och bevilja
patent med réttsverkan for Sverige i viss omfattning overlats till
EPO. EPO gavs dven viss behorighet att handlagga fragor och fatta
beslut angéende ett europeiskt patent “post grant”, dvs. i tiden
efter patentets meddelande. Detta géller bl.a. EPO:s behorighet att
handldgga invdndningsdrenden samt behorigheten for EPO:s
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besvarskammare att prova Overklaganden av beslut i anséknings-
och invandningsédrenden. Den reviderade versionen av EPC
innehaller bestimmelser som medfor att ytterligare beslutanderatt
avseende europeiska patent som fatt rattsverkan i Sverige Gverfors
till EPO. Reglerna om begrénsning och upphévande av europeiska
patent i administrativ ordning (artiklarna 105a — 105¢c EPC 2000)
innebar att beslutanderatt Overlats i fragor som tidigare delvis
handlagts nationellt, antingen av svensk domstol eller av PRV (jfr
52 och 54 8§ PL). De nya reglerna om patentbegransning hos EPO
innebdr att forvaltningsuppgift innefattande myndighetsutévning
Overfors till en internationell organisation. Hégsta domstolen eller
Regeringsratten frantas darigenom réatten att vara slutinstans eller
resningsinstans i dessa beslut fattade av EPO. Detta innebér
emellertid inte att dessa domstolars grundlagsenliga eller konstitu-
tionella kompetens paverkas pa sadant satt som enligt 10 kap. 5 §
andra stycket RF forutsatter en grundlagsédndring eller, i
bradskande fall, kvalificerad majoritet. Enligt var uppfattning, och
med stdd av de synpunkter som anfordes av Utredningen med
uppdrag att gora en oversyn av 10 kap. 5 § regeringsformen och i
den dartill hérande propositionen, ar det for ett svenskt tilltréde till
den reviderade versionen av EPC och dess tillampningsforeskrifter
savitt avser implementering av bestammelserna om patentbegrans-
ning hos EPO, tillrckligt att beslut fattas med kvalificerad
majoritet enligt 10 kap. 5 § fjarde stycket RF.

9.3 Kostnadskonsekvenser av forslagen

Om forslagen i ett betdankande paverkar kostnader eller intakter for
staten, andra offentliga organ eller enskilda eller har andra sam-
héllsekonomiska konsekvenser, skall enligt 14 § kommittéférord-
ningen (1998:474) dessa konsekvenser redovisas i betdnkandet.

Det ligger i sakens natur att dndringar i handldggningen av patent-
ansdkningar och andra patentdrenden med delvis nya handlaggnings-
moment och rutiner for PRV kan innebdra att mer personalresurser
tas i ansprak, i vart fall under en Gvergangsperiod dd de nya
rutinerna tas i bruk. A andra sidan har kunnat konstateras att det
som foreslas i form av begransning av patent och aterstéllande av
forsuttna frister samt forsutten prioritet, forutsitter att den som
begar atgarden ocksd maste betala en sarskild avgift. Den kostnads-
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okning som dessa atgarder medfor for PRV bor i allt vasentligt
kunna téckas av de for atgarderna faststéllda avgifterna.

Vi har, som en féljd av &ndringarna i 8 § fjarde stycket PL,
foreslagit att PRV skall vara skyldig att skicka en underréttelse till
uppfinnaren i de fall ndgon annan &n denne ansokt om patent pa
uppfinningen. Denna underréttelseskyldighet for verket utgor ett
nytt moment i handlaggningen av patentédrenden som kan medftra
Okade personal- och administrationskostnader. Den prévning som
gors i dag kommer emellertid att underlattas for PRV, som inte
ldngre kommer att behdva undersoka om sdkanden styrkt sin ratt
till uppfinningen (annat &n om det i uppenbara fall finns anledning
att ifragasitta de av sokanden lamnade uppgifterna). PRV kommer
inte heller, annat an i undantagsfall, att behdva foreldgga sékanden
att komplettera sina uppgifter i detta avseende.

Det ar darfor var uppfattning att de foreslagna forandringarna i
handldggningsrutiner sammantaget inte kommer att medfdra annat
an mattliga kostnadsokningar for PRV.

Som redovisats i bilaga 7 innebar vart forslag om en svensk
anslutning till Londondverenskommelsen att dversattnings- och
valideringskostnaderna for ett europeiskt patent kommer att
minska mer eller mindre kraftigt, beroende pa vilket sprak som
véljs som handlaggningssprak hos EPO. Detta kommer givetvis att
gynna de patenthavare som onskar fa ett europeiskt patent giltigt i
Sverige. Det Overordnade syftet har ju ocksa varit att minska
patenteringskostnaderna.

Dock kan, nér rattsinnehavarnas kostnader for validering av ett
europeiskt patent minskar, intdkterna for de patentombud som i
dag bistar sokande med Oversattningar komma att sjunka. Man kan
dock pad goda grunder utgd ifran att det dven fortsattningsvis
kommer att finnas ett stort behov av att anlita ombud med special-
kompetens, inte minst betraffande internationella patentrattsliga
forhallanden. Dartill kommer att ett borttagande av Over-
sattningskraven sasom foreslagits sannolikt kommer att innebara
ett Okat antal valideringar av europeiska patent i Sverige. Detta kan
i sin tur medféra Okade arbetsuppgifter for patentombuden och
darmed okade intédkter for patentndringen. Vi har inte ansett det
mojligt att ndrmare berdkna i vilken omfattning den féreslagna
begransningen av Oversattningskraven paverkar patentombudens
intdkter och verksamhet i stort utan néjer oss med dessa
papekanden.

255



Genomforandet av forslagen SOU 2003:66

Aven PRV:s intdkter kommer att pdverkas av den foreslagna
ratificeringen av Londondverenskommelsen. Med minskade krav pa
Oversattning minskar dven de avgifter som verket tar ut i samband
med validering av europeiska patent i Sverige. Enligt de berédkningar
som gjorts av PRV har kunnat konstateras att intdkterna kommer
att minska med ca 15 miljoner kronor i de fall Sverige véljer att ha
kvar ett krav pa oversittning av patentkraven till svenska och
darmed aven ett krav pa publicering av dessa Gversittningar via
PRV. Vi har emellertid antagit att en ordning med minskade
Oversattningskrav, och ddrmed sénkta kostnader for patenthavarna,
kommer att leda till att fler anser det ekonomiskt motiverat att
begédra patentskydd, eller i vart fall att fler lander designeras &n i
nuvarande system. Detta i sin tur kommer att innebéra ett tkat
antal arsavgifter, vilket i viss man kan kompensera bortfallet av de
nyss ndmnda publiceringsavgifterna. Det kan dock inte uteslutas
att PRV:s intaktsbortfall till viss del maste kompenseras med ¢kade
avgifter. Det hanvisas har ocksa till 6vervagandena i avsnitt 4.

Det kan ténkas att vissa av de forslag som vi lamnat ger behov av
andringar i PRV:s datasystem. Ndgon uppskattning av kostnaderna
for sadan systemutveckling har vi inte ansett oss kunna gora. Vi
bedémer det angelaget att regeringen fore ikrafttradande samrader
med PRV, sa att verket ges erforderlig tid for anpassning av 1T-
stodfunktioner.

Slutligen bor vart forslag om ett utvidgat sekretesskydd for
patentombud bertras nagot. Som framgéar av avsnitt 7.4 har vi
ansett det ofrankomligt att nagon form av auktorisationsordning
inrattas for dem som skall kunna komma i atnjutande av vittnes-
undantag enligt 36 kap. 5 § RB. Av skadl som ndrmare redovisats har
vi ansett det ligga utanfor utredningsuppdraget att bedéma de
narmare forutsattningarna for och utformningen av en aukto-
risationsordning for patentombud. Det ar var uppfattning att dessa
fragor bor bli foremal for ytterligare Gvervdaganden i sérskild
ordning. Av dessa skal avstar vi ocksa fran att gora nagra analyser
av hur en framtida auktorisation av patentombud ekonomiskt
skulle kunna paverka saval den enskildes som det offentligas
verksamhet. Aven sddana fragor bor Overlitas at den sirskilda
utredningen att ta stéllning till.
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10  Forfattningskommentar

10.1  Forslaget till lag om andring i patentlagen
(1967:837)

1 kap.
1§

Den som gjort en uppfinning, som kan tillgodogdras industriellt, eller den
till vilken uppfinnarens ritt 6vergitt dger att, enligt 1-10 kap. denna lag,
efter ansokan erhdlla patent pd uppfinningen hir 1 riket och dirigenom
férvirva ensamritt att yrkesmissigt utnyttja uppfinningen. Om euro-
peiskt patent stadgas 1 11 kap.

S&som uppfinning anses aldrig vad som utgér enbart

1) en upptickt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,

2) en konstnirlig skapelse,

3) en plan, regel eller metod {6r intellektuell verksamhet, f6r spel eller
for affirsverksamhet eller ett datorprogram,

4) ett framliggande av information

Patent meddelas icke pd

1) uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmin
ordning,

2) vixtsorter eller djurraser eller visentligen biologiskt férfarande for
framstillning av vixter eller djur; patent m& dock meddelas pd
mikrobiologiskt forfarande och alster av sidant férfarande,

3) sddant forfarande for kirurgisk eller terapeutisk bebandling eller for
diagnostisering som skall utévas pd ménniskor eller djur; vad nu sagts
utgor ef hinder for att patent meddelas pd alster, diribland dmnen och
blandningar av dmnen, for anvindning vid forfarande av detta slag.

Enligt 1 § tredje stycket PL 1 nuvarande lydelse skall vissa angivna

forfaranden pd det medicinska omridet inte anses som upp-
finningar. Forfarandena har pd s sitt uteslutits frin det patenterbara
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omridet. Undantagsbestimmelsen ir 1 6verensstimmelse med den
regelsystematik som anvints 1 EPC 1973, dir det i artikel 52.4
angetts att forfaranden av aktuellt slag inte skall anses vara
uppfinningar som kan tillgodogéras industriellt.

Patenterbarhetsundantaget har bibehillits 1 EPC 2000 men dir
uttryckts pd ett annorlunda sitt. Forestillningen att de medicinska
forfarandena inte skall betraktas som industriellt tillimpliga
uppfinningar har &vergetts och bestimmelsen i1 artikel 52.4 har
tagits bort. I stillet har i artikel 53 a EPC 2000 foreskrivits att
europeiskt patent inte fir meddelas pd sddant som hittills omfattats
av artikel 52.4, dvs. forfaranden for kirurgisk eller terapeutisk
behandling eller for diagnostisering utévad pd minniskor eller djur.

Den foreslagna indringen i 1 § PL féljer normgivningstekniken 1
EPC 2000. Patenterbarhetsundantaget i friga om de nimnda
medicinska férfarandena har 6verforts frdn paragrafens tredje
stycke till en ny punkt 3 i sista stycket (som nu blir rredje stycke),
dir det anges vilka slags uppfinningar som inte kan bli féremal for
patent. Den nya dispositionen av 1 § PL innebir inte ndgon indring
1 sak av de restriktioner fér medicinska forfarandepatent som giller
1 dag.

Skilen till indringarna behandlas nirmare 1 avsnitt 3.5.1

2§

Patent meddelas endast pd uppfinning som ir ny i férhillande till vad som
blivit kint fére dagen for patentansdkningen och tillika visentligen skiljer
sig dirifrin

Som kint anses allt som blivit allmint tillgingligt, vare sig detta skett
genom skrift, féredrag, utnyttjande eller pd annat sitt. Aven innehillet i
patentansdkan som fére nimnda dag gjorts hir 1 riket anses som kint, om
denna ansdkan blir allmint tillginglig enligt 22 §. Villkoret i férsta stycket
att uppfinningen visentligen skall skilja sig frin vad som blivit kint fore
dagen for patentansdkningen giller dock icke 1 férhéllande till innehdllet i
sddan ansokan.

Bestimmelser om att, vid tillimpning av andra stycket, ansékan som
avses 1 3 eller 11 kap. i vissa fall diger samma verkan som en hir i riket
gjord patentanstkan finnas 129, 38 och 87 §§.

Patent mi meddelas utan hinder av att uppfinningen inom sex minader
innan patentansdkningen gjordes blivit allmint tillginglig
1) till f6]jd av uppenbart missbruk i férhillande till s6kanden eller nigon

frn vilken denne hirleder sin ritt eller
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2) genom att sdkanden eller nigon frdn vilken denne hirleder sin ritt
forevisat uppfinningen pd sidan officiell eller officiellt erkind inter-
nationell utstillning som avses 1 den 1 Paris den 22 november 1928
avslutade konventionen om internationella utstillningar.

Paragrafens nuvarande fjirde stycke har tagits bort for anpassning
av det svenska regelverket till de dndringar som gjorts 1 artikel 54.5
EPC 2000. En nirmare redogérelse fér innebdrden av detta samt
skilen till indringen &terfinns 1 avsnitt 3.5.2.

63§

En ansdkan om patent pd en uppfinning, som inom tolv minader fére
ansokningsdagen har angetts i en tidigare ansékan om patent i Sverige,
skall vid tillimpningen av 2 § forsta och andra styckena samt 4 § anses
gjord samtidigt med den tidigare ansékan, om sdkanden yrkar det
(prioritet). Detsamma giller en ansékan om patent p& en uppfinning, som
inom tolv m&nader fére ans6kningsdagen har angetts i en tidigare ansékan
om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell antingen
1 en frimmande stat som ir ansluten till Pariskonventionen den 20 mars
1883 {6r skydd av den industriella dganderitten (Pariskonventionen), eller
1 en stat som ir ansluten eller ett omride som ir anslutet till avtalet om
upprittandet av Virldshandelsorganisationen (WTO). Sidan prioritet fir
dtnjutas ocksd frén en ansékan om skydd som avser nigon annan stat eller
nigot annat omrdde, om motsvarande prioritet frdn en svensk
patentansdkan medges dir den tidigare ansékan gjorts och om dir
gillande lagstiftning 1 huvudsak dverensstimmer med Pariskonventionen.

Paragrafen ir idndrad endast 1 redaktionellt hinseende med
anledning av forslaget att nuvarande fjirde stycket i 2 § PL skall tas
bort; jfr avsnitt 3.5.2.

6a§

Sokanden skall inom 16 mainader frin ingivningsdagen for den
prioritetsgrundande ansokan begira prioritet. Sddan begiran fir dock e
goras, om sékanden begirt tidigt offentliggérande enligt 22 § tredje stycket.
Nir prioritet begirs skall sékanden limna uppgifter om var och nir den
dberopade ansékan gjordes. S6kanden skall ocksd, s& snart det kan ske,
uppge numret pi den tidigare ansékan.
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Sokanden far inom den tid och under de forutsittningar som anges i forsta
stycket géra dindring av en begidran om prioritet.

Om en ansékan delas med stéd av 11 § skall en begiran om prioritet fér
den ursprungliga ansdkan utan sirskilt yrkande gilla ocksd fér en ny
ansékan som uppkommer genom delningen.

Andringarna i paragrafen ir féranledda av bestimmelserna i
artikel 13.1, regel 14.1 och regel 14.3 PLT, som i sin tur utformats
efter forebild i regel 26°*.1 PCT. Frigan om anpassning av svensk
lag har behandlats i avsnitt 5.6.4.

I forsta stycket anges att en begiran om prioritet fdr goras inom
16 manader frin den dag frin vilken prioritet begirs, forutsatt att
sokanden inte begirt tidigt offentliggorande enligt 22§ tredje
stycket PL. Enligt gillande ritt skall prioritetsbegiran goras inom
tre minader frdn den dag d3 den nya ansdkan gavs in, alltsd senast
15 mdinader frin ingivningsdagen fér den prioritetsgrundande
ansokan. Andringen innebir siledes att sokanden har ytterligare en
mdnad pa sig att begira prioritet.

Det nya andra stycket innebir att sokanden har ritt att inom 16-
mdnadersfristen gora indring i en prioritetsbegiran. En sidan
indring kan innefatta rittelse av den begiran som gjorts, men det
skall ocksd vara mojligt att dberopa prioritet frin en ansékan som
det inte tidigare hinvisats till; jfr regel 38.2 EPC 2000. Det kan
anmirkas att om en indring innebir att prioritet begirs frin en
ansokan med tidigare ingivningsdag in som gillt f6r den ansdkan
som tidigare dberopats, den indrade prioritetsdagen skall liggas till
grund for berikning av 16-ménadersfristen f6r tilldten dndring; jfr
artikel 13.1 111 PLT.

De nya bestimmelserna skall enligt forslaget gilla lika for
nationella och internationella patentansokningar. Detta kan &stad-
kommas genom att sirbestimmelsen 1 paragrafens nuvarande andra
stycke tas bort. Tillimpningen av de nya, forenklade, fristreglerna
pd internationella ansékningarna férutsitter dock en indring i1
PCT. Enligt regel 26**.1 PCT 1 nu gillande lydelse riknas nimligen
fristen f6r begiran av ny prioritet till fyra minader efter den
internationella ingivningsdagen. Bestimmelserna i PCT om
prioritetsbegiran och tilligg av en sidan begiran ir svirtillgingliga.
De ir nu féremal for dversyn, som syftar till att 16-ménadersfristen
for dndring av priortetsbegiran skall gilla fullt ut f6r internationella
ans6kningar (med den inskrinkning som giller vid begiran om
tidigt offentliggérande). Ett ikrafttridande av dndringarna i det nu
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gillande andra stycket av 6 a § fir dirfor anstd till dess den
forutsedda dndringen 1 regel 26**.1 PCT blivit gillande.

6b§

En sékande som har yrkat prioritet skall inom sexton ménader frin den
dag frin vilken prioritet begirs ge in féljande handlingar till patent-
myndigheten i frdga om den tidigare ansékan.
1) Ett bevis om stkandens namn och om ingivningsdagen utfirdat av
den myndighet som har mottagit ansékan.

2) En av samma myndighet bestyrkt kopia av ansékan.

Ett bevis eller en kopia som avses i forsta stycket bebiver inte ges in, om
den tidigare ansékan getts in till patentmyndigheten i Sverige.

Tilligget av andra stycket 1 paragrafen ir foranlett av regel 4.3 PLT
av vilken framgdr att dispens for ingivande av prioritetskopia ir
obligatorisk om den tidigare ansdékan har getts in till den egna
patentmyndigheten. Av skil som angetts 1 avsnitt 5.6.3 bor denna
ordningsregel framgg direkt av lagtexten.

6d§

Prioritet kan grundas endast p3 den f6rsta ansékan som uppfinningen har
angetts 1.

Om den som har gjort den forsta ansdkan eller hans eller hennes
rittsinnehavare senare till samma myndighet har gett in en ansékan som
avser samma uppfinning, fir den senare ansékan dberopas som prioritets-
grundande. Detta giller dock bara om den tidigare ansékan nir den senare
ansékan ges in
1) har 3terkallats, avskrivits eller avslagits utan att ha blivit allmint

tillginglig och
2) inte kvarlimnar ngon ritt som grundas p den eller har utgjort grund
for ndgon ritt till prioritet.

Om nigon har fitt prioritet pd grund av en senare ansdkan enligt andra
stycket, fir den tidigare ansokan inte lingre &beropas som grund for
prioritet.

Enligt paragrafens nuvarande sista stycke skall andra och tredje
styckena gilla pd motsvarande sitt for en patentansdkan vars
l6pdag har forskjutits enligt 14 §. Syftet med bestimmelsen har
varit att klargdéra att det vid l6pdagsforskjutning ir den nya
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ansokningsdagen som skall anses som prioritetsdag (jfr PLKom
s. 137). Utredningen har foreslagit att 14 § skall utmonstras (se
avsnitt 5.3.5) och hinvisningen till den paragrafen i 6 d § méste
dirfor bort.

Utredningen har foreslagit tvd nya paragrafer i PL, 8b och
8 ¢ §§, for genomfdrande av bestimmelserna om ingivningsdag i
artikel 5 PLT. Enligt 8 c§ skall en ingivningsdag under vissa
forutsittningar senareliggas 1 likhet med vad som nu giller for
l6pdagsforskjutning.  Det skulle d3 kunna ifrigasittas om hin-
visningen 1 6 d § till 14 § borde ersittas med en hinvisning till 8 ¢ §.
Det har dock inte ansetts befogat med en sidan referens. Av de nya
PLT-anpassade bestimmelserna fir anses folja att inga rittigheter
kan grundas pd handlingar som getts in fére den dag som skall gilla
som giltig ingivningsdag. Det nuvarande sista stycket i 6 d § utgir
dirfor 1 sin helhet.

2 kap.
8b§

En patentansékan skall anses ingiven, om vad som getts in innebdller
1) en uttrycklig eller underférstddd uppgift om att det som getts in utgor en
ansGkan om patent,
2) uppgifter som gor det mdjligt for patentmyndigheten att avgéra vem
sGkanden dr och att kontakta denne, och
3) ndgot som framstdr som
a) en beskrivning,
b)  ritningar, eller
c) en hinvisning till en tidigare gjord patentansikan, i vilket fall skall
ges in en kopia av denna ansokan samt uppgift om dess ingivnings-
dag och nummer samt om vilken patentmyndighet den getts in till.

Om det som getts in inte uppfyller vad som enligt forsta stycket krivs for
ingiuningsdag, skall patentmyndigheten utan drijsmal foreligga ingivaren att
avhjilpa bristerna inom tvd mdnader frin dagen for foreliggandet samt ge
honom ullfille att yttra sig inom samma tid.

Om bristerna inte bar avhjilpts inom den forelagda tiden eller, i det fall
ett foreliggande inte kunnat ges dirfor att uppgifter om ingivaren saknas,
inom tvd mdnader frin den dag di ndgot av det som anges i forsta stycket
gavs in, skall ndgon patentansckan inte anses ingiven. Upplysning om detta
skall limnas 1 foreliggandet.

262



SOU 2003:66 Forfattningskommentar

Om bristerna har avhjilpts inom den tid som anges i tredje stycket, skall
som ingivningsdag for patentansékan gilla den dag dd samtliga brister
avhjilpts, om annat inte foljer av 8 ¢ §.

Innehdllet 1 paragrafen Overensstimmer 1 allt visentligt med
artikel 5.1-4 och regel 2.1-2 PLT. Av skil som redovisats 1 avsnitt
5.3.5 bor, till skillnad frin vad som giller fér nirvarande, i patent-
lagen nirmare anges forutsittningarna fér nir till PRV ingivna
handlingar skall betraktas som en patentansdkan och som sidan
dsittas en ingivningsdag.

Enligt paragrafens forsta stycke skall en patentansékan anses
ingiven, om vad som getts in innehdller en uttrycklig eller
underforstddd uppgift om att det som getts in utgdér en ansdkan
om patent, uppgifter som gor det mojligt f6r patentmyndigheten
att avgora vem som ir s6kanden och var denne gir att nd, samt
ndgot som framstdr som en beskrivning, ritningar eller en hin-
visning till en tidigare gjord patentansékan. Kravet pd beskrivning,
ritningar eller hinvisning tll en tidigare gjord ansokan ir
alternativa och det ir upp till sokanden vad som skall sindas in till
PRV.

Av 8 § PL framgdr att ritningarna ingdr som del av beskrivningen
1 en patentansdkan. Nir det nu 1 8 b § gors &tskillnad mellan
“beskrivning” och “ritningar” s& skall det inte tolkas som att en
forskjutning av det etablerade begreppet beskrivning ir avsedd. Vad
som 3syftas dr bara ett klargorande av att det for indamadlet att 3
en ingivningsdag faststilld ir ullrickligt med att en eller flera
ritningar ges in (jfr artikel 5.1 b PLT). Nigon ytterligare skriftlig
forklaring i ord skall alltsd d3 inte kunna krivas.

For det fall ingivaren viljer att gora en hinvisning till en tidigare
gjord ansokan skall iven en kopia av denna bifogas, om inte
myndigheten har tillgdng till denna pd annat sitt. Detta skall anses
vara fallet om den tidigare ansékan limnats in till PRV (jfr dven
6 b § PL och regel 4.3 PLT). Dirtill skall uppgift om den tidigare
ans6kans ingivningsdag och nummer och vilken myndighet som
mottagit densamma finnas med. Ndgot krav pd att den prioritets-
kopian skall vara bestyrkt har diremot inte stillts upp.

Uppfyller inte de ingivna handlingarna de minimikrav som
nimnts, skall PRV féreligga ingivaren att avhjilpa bristerna inom
tvd minader frin den dag foreliggandet utfirdades samt ge honom
tillfille att yttra sig inom samma tid. Ett sddant féreliggande skall
utfirdas oberoende av vilka formella och materiella brister som 1
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ovrigt kan finnas hos ansékan. I den man komplettering sker med
uppgifter som gor det mojligt for PRV att dsitta en ingivningsdag,
far 1 forekommande fall andra brister pdtalas i ett senare
foreliggande enligt 15 § PL. En skyldighet for PRV att utfirda
sirskilt foreliggande om uppgifter f6r ingivningsdag kan sjilvfallet
inte gilla 1 de fall de ingivna handlingarna inte innehiller uppgift
om vem ingivaren ir eller var denne gir att nd. Ingivaren far di sjilv
hilla sig underrittad om i vad min kompletteringar krivs och 1
forekommande fall ge in vad som behdvs. Han har di pd sig en
tvdménadersfrist som riknas frén den dag nigon av de uppgifter
som forutsitts f6r en ingivningsdag, dvs. nigon av de uppgifter
som riknats upp 1 paragrafens férsta stycke, limnats in till
myndigheten. Om ingivaren inte féljer ett foreliggande eller om
tvdmanadersfristen annars 16pt ut, skall nigon patentansdkan inte
anses ingiven. Har diremot ingivaren avhjilpt bristerna i enlighet
med foreliggandet och uppfyller direfter de kompletterande
handlingarna vad som krivs for att det som getts in skall betraktas
som en patentansdkan, skall PRV tilldela ansékan en ingivningsdag.
Denna skall bestimmas till den senare dag di samtliga brister
avhjilpts, dock med de undantag som féreskrivs i 8 ¢ §.

8c§

Om patentmyndigheten vid provning av om en patentansékan skall anses
ingiven enligt 8 §b § finner att det saknas delar av beskrivningen eller
ritningar till wvilka hinvisas i beskrivningen eller patentkraven, skall
ingivaren foreliggas att komplettera handlingarna inom tvd mdnader frin
dagen for foreliggandet. Om en komplettering med sddana utelimnade delar
sker inom tvd mdnader frin foreliggandet eller, om fireliggande inte
utfirdats, inom tvd mdnader fran den dag dd ndgot av det som anges 1 8b §
forsta stycket gavs in, skall som ingivningsdag gilla den senare dag da
kompletteringen gjorts, om annat inte féljer av andra och tredje styckena.

Om kompletterade delar av en ansikan dtertas inom en mdnad frin det de
gavs in 1 enlighet med forsta stycket, skall den ursprungliga ingroningsdagen
for ansckan gilla.

Om kompletterade delar av en ansckan getts in i enlighet med forsta
stycket, skall, nir prioritet frin en tidigare ansékan dberopas och de komplet-
terande delarna i sin helbet framgir av den tidigare ansékan, den ursprung-
liga ingroningsdagen gilla, om soékanden begir det och ban ger in en kopia av
den tidigare ansékan inom den tid som anges 1 forsta stycket.
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Paragrafen innehiller bestimmelser for genomférande av de delar
av artikel 5 och regel 2 PLT som inte regleras 1 8 b §. Hithorande
frdgor har behandlats 1 avsnitt 5.3.5.

Under vissa forutsittningar skall ingivningsdagen senareliggas,
och detta dven om handlingarna i och fér sig uppfyller kraven
enligt 8 b § for att tilldelas en ingivningsdag. Detta skall ske om
PRV finner att det saknas delar av beskrivningen eller ritningar till
vilka hinvisas 1 de redan ingivna handlingarna. Nir s3 ir fallet skall
PRV underritta ingivaren om detta och foreligga denne att
komplettera handlingarna inom tv8 méinader frin dagen for
foreliggandet. Om en underrittelse inte utfirdats — det kan d4 ha
berott pd att ingen uppgift limnats som gor det mojligt f6r PRV att
kontakta ingivaren eller av att ofullstindigheterna i ansékan inte
uppmirksammats av PRV — har ingivaren tv8 ménader pd sig frin
det att PRV mottagit nigon av de uppgifter som krivs for en
ingivningsdag. Om det som utelimnats ges in, skall som ingiv-
ningsdag gilla den senare dag d& ingivaren kompletterat sina
handlingar, om det inte ir s att dessa kompletterade delar dtertas
inom en ménad frdn det att de getts in till myndigheten. Vid sdant
tertagande skall 1 stillet den ursprungliga ingivningsdagen gilla.
Den begrinsade mojlighet till senareliggning av ingivningsdag som
nu nimnts kan 1 viss min liknas vid vad som 1 dag giller om
l6pdagsforskjutning enligt 14 § PL. Som framgir av avsnitt 5.3.5
har foreslagits att institutet 16pdagsforskjutning skall utménstras
ur patentlagen.

I ett speciellt fall skall den ursprungliga ingivningsdagen gilla
dven nir s6kanden kompletterat delar av sin ansokan. Det giller
den situationen att prioritet 3beropats frin en tidigare gjord
ansokan 1 vilken de kompletterade delarna i sin helhet framgir.
Onskar sokanden i sidant fall att den ursprungliga ingivningsdagen
skall gilla, skall han begira detta och ge in en kopia av den tidigare
ansokan inom den tviménadersfrist som giller f6r komplettering.
Nigot krav pi att prioritetskopian redan 1 detta skede skall vara

bestyrkt av utlindsk patentmyndighet har inte stillts upp (jfr regel
2.4ii PLT).
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13§

Ansdkan om patent fdr inte indras s, att patent soks pd nigot som ej
framgick av ansékningen nir den gjordes eller skall anses gjord.

Paragrafen ir dndrad som en foljd av forslaget att 14 § § PL om
l6pdagstorskjutning skall utménstras (jfr avsnitt 5.3.5).

14§

Av skil som finns redovisade i avsnitt 5.3.5 bor bestimmelsen om
l6pdagstorskjutning utmonstras ur svensk lagstiftning. Detta inne-
bir att hela paragrafen utgdr. Jfr dven kommentaren till 6 d och

8 c§S.

24§

Den som wvill gbra invindning mot ett meddelat patent skall gira det
skriftligen hos patentmyndigheten inom nio ménader frdn den dag di
patentet meddelades.

Patentmyndigheten skall underritta patenthavaren om invindningen
och ge denne tillfille att yttra sig.

Aterkallas invindningen, far invindningsférfarandet dnd3 fullféljas om
det finns sirskilda skil.

Forslaget overensstimmer helt med det som presenterats av
Patentprocessutredningen 1 betinkandet Patentprocessen m.m.
(SOU 2001:33). For en kommentar till foreslagna férindringar i
paragrafen hinvisas till férfattningskommentarerna 1 det betinkan-
det (se bilaga 5).

3 kap.

298§

Internationell patentansékan, fér vilken den mottagande myndigheten
faststillt internationell ingivningsdag, skall hir i riket ha samma verkan
som en svensk patentansdkan med samma ingivningsdag. Vad 1 2 § andra

stycket andra punkten sigs skall dock gilla endast om ansdkningen
fullfsljts enligt 31 §.
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Paragrafen har dndrats i sprikligt hinseende med anledning av den
foreslagna lagregleringen om faststillande av en patentansokans
ingivningsdag 1 8 b och 8 ¢ §§

31§

Vill s6kanden fullf6lja en internationell patentanskan sivitt avser Sverige,
skall han inom 37 médnader frin den internationella ingivningsdagen eller,
om prioritet yrkas, den dag frin vilken prioriteten begirs till patent-
myndigheten inge 6versittning till svenska av den internationella patent-
ansdkningen i den omfattning regeringen férordnar eller, om ansékningen
ir avfattad pi svenska, en avskrift av ansdkningen. S6kanden skall inom
samma tid erligga faststilld avgift till patentmyndigheten.

Har so6kanden erlagt faststilld avgift inom den frist som féreskrivs i
forsta stycket, far den dversittning eller avskrift som krivs inges inom en
ytterligare frist om tvd ménader, forutsatt att en faststilld ulliggsavgift
erliggs inom den senare fristen.

Takttar inte stkanden vad som foreskrivs i denna paragraf, skall
ansdkningen anses terkallad sdvitt avser Sverige.

Forslaget har sin grund 1 dndringar som genomférts 1 artikel 22
PCT. Enligt artikelns tidigare lydelse, som dnnu giller f6r Sverige,
skulle for fullféljd av en internationell patentansdkan gilla en frist
om 20 ménader frin prioritetsdagen. Om sokanden inom 19 ménader
frin prioritetsdagen begirt férberedande patenterbarhetsbedém-
ning skulle dock fullféljd f3 ske inom 30 minader frin prioritets-
dagen. Andringen av artikel 22 PCT innebir att en enhetlig
fullfsljdstrist om minst 30 m&nader skall gilla, oberoende av om en
internationell férberedande patenterbarhetsbedémning begirts
eller inte. Fordragsindringen har nirmare behandlats 1 avsnitt 6.2.2.

PCT ger respektive fordragsstat mojlighet att bestimma lingre
fullfoljdstrist in de 1 PCT angivna 30 minaderna (artiklarna 22.3
och 39.1b PCT). I de nordiska overliggningarna har det ritt
enighet om att en fullféljdsfrist om 31 minader bér inféras, i
overensstimmelse med vad som giller enligt EPC.

Sokanden skall siledes inom 31 minader frin den internationella
ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, frin den dagen till PRV
ge in den internationella patentansékningen 6versatt till svenska.
Ar ansokningen redan avfattad p3 svenska skall sokanden i stillet
inkomma med en avskrift av ansékan. Dirutdver giller att
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sokanden inom samma tid skall erligga avgift till PRV. Denna frist
skall gilla oavsett om sokanden begirt internationell patenter-
barhetsprévning inom 19 minader eller inte. Om sékanden inte
uppfyller kraven for fullféljd skall ansékningen anses terkallad
sdvitt avser Sverige.

Med den forlingning av fullféljdsfristen som nu féreslds blir den
nuvarande alternativa fullféljdsfristen om 30 minader, 1 de fall
sokanden inom viss tid frdn ingivningsdagen eller prioritetsdagen
begirt att den internationella patentansékningen skall underkastas
internationell férberedande patenterbarhetsbedémning, dverflodig.
Paragrafens andra stycke skall dirfor, si som foreslagits, utgd.
Detsamma giller 32 § som enbart tar sikte pd situationer dir de 1
dag gillande olika fullfoljdsfristerna kan {38 betydelse for den
internationella patentansékningens fullféljd och giltighet 1 Sverige
vid 3terkallelse av en begiran om internationell foérberedande
patenterbarhetsbedomning. Aven denna paragraf bor dirfor
upphivas.

32§

Forslaget innebir att paragrafen upphivs i sin helhet. Till f6ljd av
de dndringar som foreslagits 1 31 § betriffande fullfoljdsfrist for
internationella patentansdkningar forlorar bestimmelsen 1 32 § sin
betydelse. Sambandet framgir nirmare av avsnitt 6.2. Jfr dven
kommentaren till 31 § ovan.

33§

Har en internationell patentansékan fullféljts enligt 31§, giller 2 kap. 1
frdga om ansdkan och dess handliggning, om inte annat sigs i denna
paragraf eller i 34-37 §§. Ansokan far endast pd framstillning av s6kanden
tas upp till prévning fére utgdngen av den frist som giller enligt 31 §
forsta stycket.

Ett foreliggande enligt 12 § fir inte meddelas fére den tidpunkt d&
patentmyndigheten har ritt att ta upp ansoékan till prévning.

Bestimmelserna i 22 § andra och tredje styckena blir tillimpliga redan
innan ansékan har fullfsljts si snart sékanden har fullgjort sin skyldighet
enligt 31§ att inge en Oversittning av ansdkan eller, om ansdkan ir
skriven p3 svenska, s snart s6kanden har ingivit en avskrift av den till
patentmyndigheten.
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I friga om en internationell patentanstkan skall vid tillimpning av 48,
56 och 60 §§ vad som dir sigs om att handlingarna i1 ansékningsirendet
har blivit tillgingliga enligt 22 § 1 stillet avse att handlingarna har blivit
tillgingliga enligt 22 § med iakttagande av tredje stycket.

Uppfyller patentansdkan de krav nir det giller form och innehill som
foreskrivs 1 konventionen om patentsamarbete och tillimpningsfére-
skrifterna till denna, skall den godtas i dessa avseenden.

I forsta styckets sista mening har en hinvisning till 31 § andra
stycket strukits. Andringen ir en foljd av att den &syftade
bestimmelsen utgitt; jfr avsnitt 6.2.3 och kommentaren till 31 §
ovan.

4 a kap. Patentbegrinsning m.m.

Som nirmare redogjorts for i avsnitt 3.4 har 1999 irs patent-
processutredning 1 sitt betinkande Patentprocessen m.m. (SOU
2001:33) limnat forslag om ett nationellt patentbegrinsnings-
forfarande. Patentprocessutredningen hade under utrednings-
arbetet endast tillgdng till artikeltexten till EPC 2000. Férslag om
kompletterande tillimpningsforeskrifter presenterades forst sedan
utredningens arbete slutforts. De indringar som gjorts 1
tillimpningsféreskrifterna till EPC 2000 har visserligen inte dndrat
forutsittningarna for hur en svensk, EPC-konform ordning fér
patentbegrinsning bor utformas. Men eftersom det ingdtt i1
Patentfordragsutredningen uppdrag att o6verviga vilka vidare
konsekvenser bestimmelserna om patentbegrinsning 1 EPC 2000
kan f3 for svensk ritt, innehdller detta betinkande lagforslag i
frigor som redan behandlats av Patentprocessutredningen. I allt
visentligt foljer lagtexten, delvis med helt oférindrad ordalydelse,
vad som foreslagits 1 SOU 2001:33. I de fall avvikelser nu
aktualiseras redovisas skilen 1 avsnitt 3.4.5 och i anslutning till
respektive paragraf nedan. Det hinvisas 1 6vrigt tll de
forfattningskommentarer som Patentprocessutredningen limnat
och som iven 4terfinns som bilaga 5 till detta betinkande.
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40a §

En patenthavare fir, 1 enlighet med bestimmelserna 1 detta kapitel, hos

patentmyndigheten begira

1. att patentkrav och, om s behévs, beskrivning dndras sd att skydds-
omfinget for patentet begrinsas (patentbegrinsning), eller

2. att patentet upphivs.

En begiran enligt forsta stycket skall avvisas om det pdgdr invindnings-
forfarande enligt 24 § eller mil om ogiltighet enligt 52 §. Om patenthavaren
begir att patentet skall begrinsas eller upphivas enligt artikel 105a 1 den
europeiska patentkonventionen skall en begiran enligt forsta stycket
vilandeforklaras tills det europeiska patentverket meddelat slutligt beslut i
frigan.

Ar patentet utmitt, belagt med kvarstad eller taget i ansprik genom
betalningssikring eller dr tvist om 6verféring anhingig, fir begiran enligt
forsta stycket inte goras si linge utmitningen, kvarstaden eller betal-
ningssikringen bestar eller tvisten inte blivit slutligt avgjord.

For en begiran enligt forsta stycket skall patenthavaren betala en
sirskild avgift.

Paragrafen innehiller de grundliggande bestimmelserna om hur ett
patent kan begrinsas — eller helt upphivas — 1 viss administrativ
ordning. Bestimmelserna ir tillimpliga f6r bide nationellt med-
delade patent och europeiska patent som fitt giltighet 1 Sverige. Det
forhallandet att begrinsning eller upphivande av europeiska patent 1
fortsittningen kan begiras direkt hos EPO (artiklarna 105a — 105¢
EPC 2000) hindrar allts inte att PRV, med de inskrinkningar som
framgdr nedan, kan ta upp en motsvarande begiran betriffande ett
europeiskt patent som giller hir i landet. EPO:s beslut fir verkan for
alla konventionsstater dir patentet ir eller har varit giltigt, medan ett
beslut av PRV giller endast 1 Sverige.

Patentprocessutredningens forslag tog sikte endast pd
mojligheten att {4 ett patent begrinsat. Med det tilligg som nu
foreslds 1 forsta stycket kan patenthavaren dven begira att patentet
helt upphiivs. Denna ordning 6verensstimmer helt med vad som
skall gilla enligt artiklarna 105a-105¢ EPC 2000. Skilen fér och
inneborden av Patentférdragsutredningens férslag har utvecklats 1
avsnitt 3.4.5.

Enligt 40 ¢ § andra stycket PL skall ett beslut om begrinsning
eller upphivande, som meddelas pd grund av en begiran enligt
40 a §, fa verkan frdn den dag patentansdkningen gjordes (ex tunc).

270



SOU 2003:66 Forfattningskommentar

Enligt 54 § PL i nuvarande lydelse kan patenthavaren helt eller
delvis avstd frdn patentet hos PRV. Den foérklaring som verket
utfirdar 1 anledning av ett sddant avstende fir verkan endast for
framtiden (ex nunc); jfr PLKom s. 272. Patentférdragsutredningen
har funnit att mojligheten for sokanden att avstd frin patent enligt
54 § bor finnas kvar jimsides med den nya proceduren for
upphivande i administrativ ordning. Ett avstiende skall dock kunna
avse endast patentet i dess helhet. Det fir ankomma pd
patenthavaren att i sin framstillning till PRV tydligt ange om den
avser ett avstiende enligt 54 § PL eller innefattar en begiran om att
fa patentet upphivt enligt 40 a §. Preciseringen ir avgoérande for
vilken rittsverkan PRV:s beslut skall fa.

En begiran om patentbegrinsning miste innefatta en reell
begrinsning av patentkraven i férhdllande till de ursprungligt
meddelade (eller senare begrinsade) patentkraven. Det ir alltsd inte
mojligt att omformulera patentkraven i det meddelade patentet
endast 1 syfte att fortydliga dessa.

I andra stycket har en indring 1 férhdllande till Patentprocess-
utredningens forslag gjorts, s8 till vida att det uttryckliga kravet pd
skriftlighet tagits bort frin lagbestimmelsen. Forslaget ligger 1 linje
med de forindringar som gjorts 1 8 § PL (jfr prop. 2000/01:13
s. 36 £.). Niarmare foreskrifter om de formkrav som skall gilla for
en begrinsningsbegiran bor tas in 1 patentkungorelsen. Orda-
lydelsen av andra styckets férsta mening skiljer sig dven i 6vrigt
nigot frin vad Patentprocessutredningens foreslagit. Nigon
skillnad 1 sak dr hir inte avsedd. Den nya sprikliga utformningen
syftar till ett klargorande av att endast pigdende invindnings- eller
ogiltighetsférfaranden utgor hinder fér provning av en begiran
om patentbegrinsning eller upphivande av patent. Om ett
invindningsirende eller ett mdl om ogiltighet redan avslutats finns
det allts inte ndgot hinder for PRV att ta upp en begiran enligt
40a8§.

Har en begiran om upphivande av patent f6éregitt en invindning
eller talan om ogiltighet, finns det inget skil att avvakta med
provningen enligt 40 a §. Diremot bér en redan anhingiggjord
begiran om patentbegrinsning fi vila 1 vintan pd utgdngen av en
senare gjord invindning. Patenthavaren fir i dessa fall anses
tillgodosedd genom att de 1 begrinsningsansokan begirda
indringarna av patentet lika vil kan dstadkommas inom ramen fér
invindningsférfarandet. Vicks en ogiltighetstalan efter det att ett
patentbegrinsningsforfarande har inletts, framstir det som
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naturligt att domstolen med hinsyn till omstindigheterna fir
avgora, om utgdngen av begrinsningsforfarandet skall avvaktas eller
om detsamma skall vilandeférklaras.

Som DPatentprocessutredningen uttalat utgdér ett pdgdende
invindningsférfarande i EPO inte hinder mot att fi en begird
begrinsning prévad av PRV. Detsamma torde gilla om det pigir
ett ogiltighetsmdl 1 Sverige vid tidpunkten d& patenthavaren
inkommer med en begrinsningsbegiran till EPO. Det bér i sddana
fall ankomma p& domstolen att med hinsyn till omstindigheterna
avgora om madlet skall fortsitta eller vilandeforklaras.

Vad giller PRV:s behorighet att begrinsa ett av EPO meddelat
patent skulle det kunna férekomma att drenden om begrinsning ir
anhingigjorda sivil hos EPO som hos PRV. Som konstaterats i
avsnitt 3.4.5.2 lir detta, med hinsyn till reglerna om sak-
legitimation 1 forvarande fall, bli mycket sillsynt férekommande.
And3 kan det finnas skil att reglera hur en sidan situation skall
hanteras. Det fir anses naturligt, bl.a. med hinsyn tll att ett
begrinsningsbeslut meddelat av EPO fir rittskraft 1 samtliga de
linder dir patentet validerats, att ge foretride 3t forfarandet hos
EPO. Ett nationellt begrinsningsforfarande bor dirfor allud
forklaras vilande i de fall det samtidigt finns en begiran om
begrinsning hos EPO. Detta giller oavsett vilket av de bida
forfarandena som anhingiggjorts férst. Ett tilligg med sidan
innebord har gjorts 1 andra stycket andra meningen.

Tredje och fjirde styckena overensstimmer helt med vad
Patentprocessutredningen foreslagit.

400b§

Har patenthavaren inte iakttagit vad som ir féreskrivet 1 40 a § eller dr en
begiran om patentbegrinsning inte férenlig med bestimmelserna 1 52 §
forsta stycket 2-4 om ogiltighet, skall patenthavaren foéreliggas att inom
viss tid avge yttrande eller vidta rittelse.

Avhoérs inte patenthavaren eller finns det dven efter det att yttrande
avgetts hinder mot att bifalla begiran och har patenthavaren haft tillfille
att yttra sig &ver hindret, skall begiran avsls, om det inte finns anledning
att ge patenthavaren ett nytt féreliggande.

Paragrafen ir i forhdllande till Patentprocessutredningens forslag

endast indrad 1 redaktionellt hinseende for att dven ticka in en
begiran om upphivande av patent i administrativ ordning.
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40c§

Om patentmyndigheten finner att det inte finns ndgra binder for att bifalla en
begiran enligt 40 a §, skall patenter begrinsas eller upphivas i enlighet med
begiran. Patentmyndigheten skall kungira beslutet och, i forekommande fall,
utfirda ett nytt patentbrev. Vid begrinsning skall en ny patentskrift hillas
tillginglig hos patentmyndigheten.

Patentmyndighetens beslut fir verkan frin den dag patentansékningen
glordes.

Paragrafen ir i forhdllande till Patentprocessutredningens forslag
endast indrad i redaktionellt hinseende for att dven ticka in en
begiran om upphivande av patent i administrativ ordning.

40d §

I mal om patentintrdng eller patents ogiltighet dr patenthavaren skyldig att till
domstolen limna uppgift om att en begiran om begrinsning av patentet
gjorts.

I forhillande till Patentprocessutredningens férslag dr paragrafen
indrad pd s& sitt att underrittelseskyldigheten till domstol inte
endast skall gilla di Dbegrinsningsférfarande pagir hos
patentmyndigheten, dvs. PRV. Aven i det fall en begiran om
patentbegrinsning gjorts hos EPO bér det finnas en skyldighet fér
patenthavaren att underritta den domstol 1 Sverige dir det pigér
mal om patentintring eller ogiltighet av patentet.

40e§

Ett slutligt beslut enligt 40 b § att avsld en begdran om patentbegrinsning
eller upphivande fir 6verklagas av patenthavaren i enlighet med 75 §.

Paragrafen ir i forhdllande till Patentprocessutredningens forslag

endast indrad i1 redaktionellt hinseende for att dven ticka in en
begiran om upphivande av patent i administrativ ordning.
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7 kap.
52§

P4 talan om det skall ritten férklara patentet ogiltigt, om

1) patentet har meddelats trots att villkoren i 1 och 28§§ inte ir
uppfyllda,

2) patentet avser en uppfinning som inte dr si tydligt angiven att en
fackman med ledning dirav kan utéva den,

3) patentet omfattar nigot som inte framgick av ansékningen nir den
gjordes, eller

4) patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet med-
delats.

Ar patentet ogiltigt endast till en viss del, skall, om patenthavaren yrkar
det, patentskyddets omfattning begrinsas i motsvarande utstrickning genom
en dndring av patentkraven.

Ett patent fir inte forklaras ogiltigt pd den grund att den som har fitt
patentet har haft ritt till bara en viss andel i det.

Utom 1 fall som avses i femte stycket far talan féras av var och en som
lider férfing av patentet och, om det ir pikallat ur allmin synpunkt, av
den myndighet som regeringen bestimmer.

En talan, som grundas pi att patentet har meddelats nigon annan in
den som har ritt att f3 patentet enligt 1 §, fir f6ras endast av den som
pistdr sig ha sidan ritt. En talan skall vickas inom ett ir efter erhillen
kinnedom om patentets meddelande och de 6vriga omstindigheter pd
vilka talan grundas. Om patenthavaren var 1 god tro nir patentet med-
delades eller nir det 6vergick p& honom, fir talan inte vickas senare in tre
ar efter patentets meddelande.

Artikel 138.3 EPC 2000 innehdller en for konventionsstaterna
tvingande bestimmelse om att patenthavaren 1 mil om ogiltighet av
ett europeiskt patent skall ha ritt att begrinsa patentet genom
indring av patentkraven. For det svenska genomférandet av
artikelbestimmelsen har Patentprocessutredningens férslag om ett
nytt andra stycke 1 52 § PL {6ljts utan avvikelser. Det hinvisas hir
till forfattningskommentarerna i betinkandet Patentprocessen
m.m. (SOU 2002:33) som dterges 1 bilaga 5).
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53 §

Har patent meddelats annan in den som ir berittigad till patentet enligt
1§, skall ritten p4 talan av den berittigade 6verfora patentet pd honom. I
friga om den tid inom vilken talan skall vickas har bestimmelserna 1 52 §
femte stycket tillimpning

Har den som frinkinnes patentet i god tro bérjat utnyttja upp-
finningen yrkesmissigt hir i riket eller vidtagit visentliga &tgirder dirfor,
dger han mot skiligt vederlag och pd skiliga villkor 1 6vrigt fortsitta det
paborjade eller igdngsitta det tillimnade utnyttjandet med bibehillande av
dess allmidnna art. S&dan ritt tillkommer under motsvarande férutsitt-
ningar iven innehavare av licens som ir antecknad 1 patentregistret.

Ritt enligt andra stycket md dverg? till annan endast tillsammans med
rorelse, vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skola ske.

Andringen i forsta stycket ir av redaktionell art och foranledd av den
indring som foreslds 1 52 § PL. Lydelsen 6verensstimmer helt med
Patentprocessutredningens forslag.

54§

Avstdr patenthavaren skriftligen hos patentmyndigheten frin patentet,
skall myndigheten férklara patentet upphort z dess helbet.

Ar patent utmitt, belagt med kvarstad eller taget i ansprik genom
betalningssikring eller ir tvist om &verféring av patent anhingig, fir
patentet icke forklaras upphort, si linge utmitningen, kvarstaden eller
betalningssikringen bestar eller tvisten icke blivit slutligt avgjord.

Skilen for indringen i har behandlats i avsnitt 3.4.5 och i
kommentaren till 40 a § ovan.

Enligt uttalande i férarbetena (NU 1963:6 s. 325) har patent-
havaren med stéd av 54 § mojlighet att avstd frdn endast del av ett
patent genom att avstd frdn ett eller flera patentkrav. Ett sidant
partiellt avstdende kan vara motiverat exempelvis di patenthavaren
fitt kinnedom om omstindighet som utgdér nyhetshinder i
forhdllande till uppfinning som anges 1 sjilvstindigt patentkrav,
eventuellt dven i férhllande till uppfinning som anges 1 ett osjilv-
stindigt krav. Patenthavaren kan d3 avstd frin detta eller dessa krav
och dirigenom begrinsa patentet foér att undgd att talan om
ogiltighet grundas pd denna omstindighet.
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Denna mojlighet till partiellt avstiende frdn ett patent kan inte
anses motiverad, nir ett sirskilt férfarande for patentbegrinsning
inférs. En begrinsning av patentet bor forutsitta en sddan prévning
som ir férutsedd inom ramen for det administrativa férfarandet
enligt 40 a §.

Inskrinkningen av patenthavarens méjlighet att avstd endast en
del av patentet boér komma till uttryck genom ett tlligg i
paragrafens forsta stycke. Av skil som nirmare redovisats 1 avsnitt
3.4.5 bor dock en mojlighet till frivilligt avstdende frin hela
patentet, med verkan endast fér framtiden, finnas kvar vid sidan av
den upphivandemdjlighet som enligt forslaget skall inféras inom
ramen for patentbegrinsningssystemet.

68a§

I madl enligt 65 § far ritten, om en fullstindig oversdtining till svenska av ett
europeiskt patentet inte finns tillginglig hos patentmyndigheten, foreligga
patenthavaren eller annan som for talan pd grund av en vétt, som hdirleds frin
patenthavaren, att ge in en sddan dversittning vid pafolid att patentet annars
kan komma att dversittas pa dennes bekostnad genom rittens forsorg eller,
om den forelagda parten upptrider som kdrande i mdlet, vid pafolid att talan
kan komma att avvisas.

Paragrafen ir helt ny. En uttrycklig bestimmelse om ritt for
domstolar att kriva in Oversdttningar av patent har ansetts
motiverad vid en svensk ratificering av Londonéverenskommelsen.
Frigan har behandlats sist 1 avsnitt 4.5.

Forslaget 1 82 § PL om oversittningskrav, anpassade till
Londonéverenskommelsen, innebir att endast patentkraven
behover oversittas till svenska vid validering av ett europeiskt
patent. Om EPO meddelat patentet pd tyska eller franska har
patenthavaren valfrihet att ge in en &versittning av beskrivningen
till svenska eller engelska. Har handliggningsspriket varit engelska
behéver ingen text av beskrivningen, vare sig 1 original eller
dversittning, ges in till PRV.

De nya 6versittningskraven far till f6ljd att fullstindiga texter
pd svenska av det europeiska patentet inte alltid kommer att finnas
tillgingliga. Londonéverenskommelsen ger utrymme fér anslutna
stater att foreskriva krav pd fullstindig oversittning i det fall en
tvist om patentet uppkommit. Beddmningen har gjorts att denna
mojlighet bor utnyttjas.
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En domstol som har att prova mil om ett europeiskt patent
enligt 65 § PL skall, nir en fullstindig dversittning av patentet inte
finns tillginglig hos PRV, ha ritt att foreligga en patenthavare eller
annan som for talan pd grund av en ritt som hirleds frin
patenthavaren, exempelvis en licenstagare, att ge in en fullstindig
oversittning till svenska av patentet. De méltyper som ir aktuella
ror bla. ogiltighet och overféring av  patent, patentintring,
tvdngslicens och bestimmande av ersittning i vissa fall.

Om den som forelagts inte f6ljer domstolens 6versittnings-
foreliggande skall det enligt forslaget intrida vissa pdfoljder, vars
karaktir ir beroende av om den forelagda parten upptrider som
kirande eller svarande i malet. Ar patenthavaren eller annan som
hirleder sin ritt till patenthavaren kirande i maélet skall en
underldtenhet att ge in dversittning leda till att talan avvisas. Detta
kan exempelvis bli fallet i m3l om intring. Ar det diremot s att
den forelagda parten upptrider som svarande blir pafoljden i stillet
att patentet Oversitts pd partens egen bekostnad genom rittens
forsorg. Detta skulle bl.a. kunna komma 1 friga 1 mdl om ogiltighet
av patent.

Som redovisats i avsnitt 4.4.2 finns det visserligen redan i dag
mojlighet f6r domstolen att 1 vissa fall 3ligga part att pd egen
bekostnad inkomma med en 6versittning med stéd av bestimmel-
serna 1 33 kap. 9§ RB, 50§ forvaltningsprocesslagen och 8§
forvaltningslagen. Huvudregeln enligt dessa lagrum torde emeller-
tid vara att det ir domstolen som 1 férsta hand skall svara fér och
bekosta sidana o6versittningar, sirskilt om mailet ror tvdngsin-
gripanden eller annat f6r den enskilde ingripande &tgirder.
Diremot ir det, enligt lagmotiven till dessa bestimmelser, mer
naturligt att 8ligga parten att Oversitta en handling avfattad pd
annat sprik in svenska i de fall milet ir av kommersiell natur.
Genom den foreslagna dversittningsregeln i patentlagen behover
domstolen inte 1 varje enskilt fall ta stillning till om, och i vilken
ordning, en dversittning skall tas fram. Domstolen kommer, med
en sidan bestimmelse, inte att behova ligga ner egna kostnader pd
dversittning 1 m3l som ror ett europeiskt patent.
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10 kap.
72§

Om en patentsdkande eller en patenthavare trots att han har iakttagit all
omsorg som har betingats av omstindigheterna, i annat fall in som avses i
andra stycket, har lidit rittsforlust pd grund av att han inte har vidtagit en
tgird hos patentmyndigheten inom tid som féreskrivs i denna lag eller
med stéd av lagen och vidtar han 3tgirden inom tvi minader frin det
forfallet upphorde, dock senast inom ett &r frin fristens utging, skall
patentmyndigheten férklara att dtgirden skall anses vidtagen i ritt tid.
Om patentsdkanden eller patenthavaren vill 3 en sidan férklaring skall
han inom den tid som nu har sagts foér dtgirden begira den hos
patentmyndigheten och betala en faststilld avgift.

Sdvitt giller den frist som avses 1 6 § forsta stycket fdr forklaring enligt
forsta stycket denna paragraf ges endast om den ansékan for vilken prioritet
dberopas ges in senast inom tvd mdnader frin utgdngen av tolvmdnaders-
fristen samt begiran om forklaring gjorts och avgiften betalts inom samma tid

I friga om en internationell patentansékan som har fullfsljts 1 Sverige
enligt 31§ tillimpas férsta och andra styckena ocksi om den
patentsdkande har lidit rittsforlust pd grund av att han inte har iakttagit
en frist gentemot den mottagande myndigheten, den internationella
nyhetsgranskningsmyndigheten, myndigheten {ér internationell f{ér-
beredande patenterbarhetsprévning eller internationella byrdn. Den &tgird
som inte har vidtagits inom fristen skall i de fall som avses hir vidtas hos
patentmyndigheten.

Andringarna i paragrafen ir huvudsakligen féranledda av bestim-
melser 1 artikel 12 och artikel 13.2 PLT. Dessa frigor har
behandlats i avsnitt 5.5 och 5.6.2.

Enligt huvudregeln 1 paragrafens forsta stycke skall en begiran
om &terstillande av férsutten tid goéras inom tvd ménader frin det
forfallet upphorde, dock senast inom ett r frin den &sidosatta
fristens utgdng. Om det ir en frist f6r betalning av drsavgifter som
overskridits ir, enligt andra stycket 1 nu gillande lydelse, den
lingsta fristen sex méanader for begiran om &terstillande av
forsutten tid.

En anpassning av svensk ritt till PLT férutsitter att sir-
regleringen betriffande begiran om 4terstillande av tid for
betalning av 4rsavgifter tas bort. Det sker genom att nuvarande
andra stycket helt utgir. Konsekvensen blir att bestimmelsen i
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forsta stycket blir tillimplig fullt ut ocksd d& patentsokanden eller
patenthavaren forsuttit en frist for betalning av arsavgifter. Tiden
for en begiran om férklaring enligt 72 § PL skall i dessa fall dven
fortsittningsvis riknas frdn utgdngen av den forlingda frist som
avses 1 41 § tredje stycket PL (jfr artikel 5bis 1 Pariskonventionen).
Nigon dndring av forutsittningarna for att {8 bifall till en begiran
om 4terstillande av férsutten tid har inte gjorts. Allgame giller
sdledes att sokanden miste kunna prestera en giltig ursikt for sin
fristférsummelse.

Enligt det nuvarande tredje stycket giller inte bestimmelserna
om 3terstillande av forsutten tid 1 friga om frister som avses 1 6 §
forsta stycket. Det som &syftas dr 12-m3nadersfristen f6r prioritet.
En férsutten prioritetsfrist kan med andra ord aldrig &terstillas
med stdd av 72 §. Detta undantag kan inte uppritthillas vid en
svensk ratificering av PLT.

Enligt artikel 13.2 PLT skall det nimligen finnas en mgjlighet for
den som férsummat att limna in en patentansékan inom tolv-
manadersfristen frin en tidigare ingivningsdag att {4 prioritetsritten
dterstilld. Forutsittningen dr att den senare ansdkningen ges in
inom viss tid efter tolvmanadersfristens utgdng. Enligt regel 14.4 a
PLT skall denna frist vara minst tvd ménader. Liksom for
iterstillande av andra forsuttna frister skall krivas att s6kanden
presterar en giltig ursikt for drojsmélet. Denna nya bestimmelse
forutsitter en indring 1 72 §. I det nuvarande tredje stycket — som
kommer att bli ny#t andra stycke — skrivs in att den som férsummat
prioritetsfristen om tolv mdinader har ritt att, under de
f('jrutséittningar som giller for 3terstillande av forsuttna frister 1
Svrigt enligt forsta stycket, f prlorltetsratten dterstilld, férutsatt
att patentansdkan ges in inom tvi ménader frin prioritetsfristens
utgdng. Dirtill skall krivas att en begiran om 3terstillande av
forsutten tid framstills och att avgift for forfarandet erliggs inom
samma frist. Som en f6ljd av denna indring miste dven nuvarande
femte stycket (nmytt fiirde stycke) indras pd si sitt att sista
meningen utgar.

Som anférts 1 avsnitt 5.6.3.1 har vi ansett att bestimmelserna i
artikel 13.3 PLT angdende mojligheten att erhdlla 3terstillande av
en forsutten frist fér ingivande av prioritetsdokument ir till-
godosedd genom bestimmelsen 1 72 § férsta stycket PL.
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77 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, patentmyndigheten ut-
fardar de nirmare foreskrifter som behovs for tillimpningen av denna lag.
Diarier hos patentmyndigheten skall vara tillgingliga for allminheten 1
den utstrickning regeringen foreskriver.

Regeringen iger férordna, att handlingar i drenden angiende ansékan
om patent mi utlimnas till myndighet i annan stat.

Regeringen iger dven férordna att granskning av ansékningar om
patent, efter framstillning av patentmyndigheten, mi iga rum hos
myndighet i annan stat eller hos internationell institution samt att den
som patent pd uppfinning, vari han sékt patent i annan stat, skall vara
skyldig att redovisa vad patentmyndigheten i den staten delgivit honom
rérande prévningen av uppfinningens patenterbarhet. Férordnande om
sddan redovisningsskyldighet ma dock ej ges 1 friga om patentansékan
som avses 1 3 kap., om den varit f6remdl for internationell férberedande
patenterbarhetsprévning och rapport rérande denna prévning ingivits till
patentmyndigheten.

Forslaget om ett annorlunda utformat normgivningsbemyndigande
1 forsta stycket Gverensstimmer helt med det f6rslag som limnats av
Patentprocessutredningen 1 betinkandet Patentprocessen m.m.
(SOU 2001:33). Fér en kommentar hinvisas till forfattnings-
kommentarerna i det betinkandet, (se bilaga 5).

11 kap.
82§

Ett europeiskt patent har verkan hir i riket endast om sékanden inom tre
madnader fran den dag dd det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut
att meddela patentet till patentmyndigheten har
— ingett, pd det sitt som foreskrivs i andra stycket, den text med vilken
patentet meddelats av det europeiska patentverket, och

—  betalat faststilld avgift for offentliggirande.
Beslutar det europeiska patentverket att ett europeiskt patent skall
uppritthéllas i indrad avfattning eller begrinsas, giller vad nu sagts dven i
frdga om den dndrade texten.

Patentkraven skall alltid ges in i dversitining till svenska. Har patentet
meddelats pd tyska eller franska skall beskrivningen ges in i dversitining till
svenska eller engelska.
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Oversittning som avses i andra stycket skall hillas tillginglig for var och
en. Har den europeiska patentansékningen inte publicerats av det euro-
peiska patentverket nir Oversittningen inkommer, skall dock &ver-
sittningen inte hillas tillginglig f6rrin sddan publicering sker.

Har 6versittning ingetts och avgift erlagts inom féreskriven tid och har
det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att bifalla patent-
ansdkningen eller beslutat att det europeiska patentet skall uppritthillas i
indrad avfattning eller begrinsas, skall patentmyndigheten utfirda
kungorelse dirom.

Paragrafen ir indrad frimst som en f6ljd av forslaget att Sverige
skall ratificera Londondverenskommelsen. En anslutning il
overenskommelsen férutsitter uppmjukning av gillande krav pd
oversittning vid svensk validering av europeiska patent. Hit-
hérande frigor har behandlats i avnitt 4.5. I paragrafen har ocksi
tilligg gjorts for att dess bestimmelser skall bli tillimpliga i det fall
EPO med stéd av artiklarna 105a-105¢ begrinsat ett i Sverige
gillande europeiskt patent; jfr avsnitt 3.4.5.2.

Forsta stycket har getts en ny utformning. Enligt nu gillande
lydelse skall sokanden for att fi ett europeiskt patent gillande i
Sverige inom viss tid ge in Oversittning till svenska av patentet
samt betala avgift till PRV. Oversittningen skall avse den text som
EPO i underrittelse till sokanden uppgett sig ha for avsikt att
meddela patentet med (jfr artikel 65.1 EPC 1973) Fristens lingd
har inte angetts i lagen utan framgdr av 60 § PK. Dir har
foreskrivits att dversittning och avgift skall ha kommit in till PRV
senast tre manader efter den dag d8 EPO kungjort sitt beslut att
bifalla patentansékningen eller att uppritthdlla patentet i dndrad
avfattning. Den indring 1 82 § forsta stycket som nu foreslds
innebir, fér det forsta, att fristen om tre manader liggs fast 1 lagen.
Foér det andra anges, 1 6verensstimmelse med ny lydelse av artikel
65.1 EPC 2000, att ¢versittningen skall avse den text med vilken
patentet meddelats av EPO. For det tredje anges, 1 en andra mening,
att kravet pd oversittning och avgift giller inte bara di EPO
meddelat patent eller beslutat att uppritthdlla ett patent i indrad
avfattning, utan ocks3 i det fall EPO beslutat om patentbegrinsning.
Aven denna indring gors for anpassning till ny lydelse av artikel
65.1 EPC 2000.

Oversittningskraven har flyttats frin paragrafens forsta stycke
till ett nytt andra stycke. Bestimmelserna uppfyller de &taganden
som foljer med ratificering av Londonéverenskommelsen.
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Inneborden ir att patentkraven under alla férhillanden skall ges in
till PRV 1 svensk &versittning inom treminadersfristen. Nigon
ytterligare Oversittning behover inte ges in till PRV, om
handliggningsspriket 1 ansékningsirendet hos EPO varit engelska
och patentet sdledes meddelats pd det spriket. Har diremot det
europeiska patentet meddelats pd ndgot annat av EPO:s officiella
sprak, dvs. tyska eller franska, miste en Oversittning av
patentbeskrivningen  presteras  fér  validering 1 Sverige.
Patenthavaren kan da vilja mellan att till PRV ge in en 6versittning
av beskrivningen till svenska eller till engelska.

Andringarna i tredje stycket (nuvarande andra stycket) ir av
endast redaktionell natur.

I frarde stycket (nuvarande tredje stycket) har sista meningen
utgdtt. Intresset av att ingivna Oversittningar skall vara allmint
tillgingliga fir anses tillgodosett med bestimmelsen 1 det
foregdende stycket. Ett krav om att tryckta skrifter alltid skall
finnas att tillgd ir otidsenligt och 1 praktiken redan i dag dverspelat.

I en ny 68 a § PL har féreslagits att en domstol 1 hindelse av tvist
om ett europeiskt patent skall ha mojlighet att kriva att
patenthavaren eller den som pd grund av t.ex. licens har ritt att
utnyttja uppfinningen ger in en fullstindig dversittning till svenska
av patentet.

En f6rutsittning for ikrafttridande av  Londondverens-
kommelsen dr att tta stater, diribland Frankrike, Tyskland och
Storbritannien, ratificerar texten. I skrivande stund har endast
Slovenien ratificerat 6verenskommelsen. Det finns visserligen
ingenting som hindrar att Sverige ensidigt genomfdér de nu
foreslagna lagindringarna. Av skil som nimnts 1 avsnitt 4.5 bor
dock sidan lagstiftning vara beroende av att Londondverens-
kommelsen tritt 1 kraft. Eftersom det inte gir att férutse nir — eller
ens om — detta sker, kan ndgon dag foér ikrafttridande av
indringarna 1 bla. 82 § PL inte bestimmas. Regeringen bér
bemyndigas att sitta lagindringarna i kraft nir 6verenskommelsen
blivit gillande.

83§
Har patenthavare icke inom foreskriven tid vidtagit dtgird som avses i
82 §, skall vad 172 § forsta stycket sigs om patentsdkande dga motsvaran-

de tillimpning. Forklaras med stod av 72 § att sddan &tgird skall anses
vidtagen i ritt tid, skall patentmyndigheten utfirda kungérelse dirom.
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Har nigon, efter det tiden for att vidtaga tgird enligt 82 § utgdtt men
innan kungérelsen utfirdades, i god tro bérjat utnyttja uppfinningen
yrkesmissigt hir 1 riket eller vidtagit visentliga tgirder dirfor, dger han
den ritt som anges 1 74 § andra och tredje styckena.

I forsta stycket har en hinvisning tll férsta stycket av 82 utgdtt.
Andringen ir en foljd av det som féreslagits betriffande 82 §; jfr
forfattningskommentaren ovan.

85 §

Har det europeiska patentverket beslutat att begrinsa eller helt eller delvis
upphiva ett europeiskt patent, skall detta ha samma verkan som om
patentet 1 motsvarande min begrinsats eller forklarats ogiltigt hér i riket.
Patentmyndigheten skall utfirda kungérelse om besluter.

Ett meddelat europeiskt patent faller i princip under nationell
jurisdiktion, nir det vil validerats i respektive konventionsstat.
EPO har dock en viss behorighet att handligga frigor och fatta
beslut om ett europeiskt patent iven 1 tiden efter patentets
meddelande ("post grant”). Det giller ritten att handligga
invindningsirenden samt behorigheten for EPO:s besvirskammare
att prova 6verklaganden av beslut 1 anséknings- och invindnings-
drenden.

Enligt EPC 2000 (artiklarna 105a-105c) utvidgas EPO:s
behérighet ”post grant” si till vida att verket pd begiran av
patenthavaren skall kunna begrinsa eller upphiva ett europeiskt
patent med verkan frin patentansékningsdagen. En sddan begiran
skall kunna goras nir som helst, utom di invindningsforfarande
pdgdr hos EPO. Ett begrinsningsbeslut av EPO skall {8 verkan 1
samtliga de konventionsstater dir patentet ir eller har varit
gillande.

Andringen i 85 § speglar den utvidgning av EPO:s kompetens
som skett genom EPC 2000. Genom lagforslaget klargérs att dven
beslut som EPO fattat i friga om begrinsning av patent fir
rittsverkan 1 Sverige som om beslutet meddelats av behérig
myndighet eller domstol hir i landet.

Som pipekats i den allminna motiveringen kan ett system dir
PRV vid sidan av EPO har behérighet att préva en begiran om
begrinsning av ett och samma patent, komma att innebira att den
av EPO beslutade begrinsningen inte fullt ut éverensstimmer med
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den som redan beslutats nationellt. I vissa situationer skulle det
kunna bli s& att patentet inte f&r samma rittsverkan 1 de olika
konventionsstaterna. Foér en nirmare exemplifiering hinvisas till
avsnitt 3.4.5.2.

87§

Europeisk patentansékan, f6r vilken det europeiska patentverket faststillt
ingivningsdag, skall hir i riket ha samma verkan som en svensk patent-
ansokan med samma ingivningsdag. Atnjuter ansdkningen enligt den
europeiska patentkonventionen prioritet frin tidigare dag in ingivnings-
dagen, skall sddan prioritet beaktas.

Vid tillimpning av 2 § andra stycket andra punkten skall publicering av
europeisk patentansdékan som sker enligt artikel 93 i den europeiska
patentkonventionen jimstillas med att ansékan blir allmint tillginglig
enligt 22 §. Vad nu sagts giller dven publicering som avses i artikel 753.3
eller 753.4 1 konventionen, om denna publicering av det europeiska patent-
verket jimstilles med publicering som sker enligt artikel 93.

Forsta stycket har dndrats 1 sprikligt hinseende med anledning av de
PLT-anpassade bestimmelser om faststillande av ingivningsdag
som nu foreslagits 1 8 b och 8 ¢ §§ (jfr avsnitt 5.3).

De indrade artikelhinvisningarna i andra stycket ir féranledda av
indrad disposition av EPC 2000. Nigon indring 1 sak ir inte
avsedd.

91 §

Inkommer sokanden eller patenthavaren till patentmyndigheten med
rittelse av dversittning som avses 1 82 § och erligger han faststilld avgift
for offentliggirande av den rittade dversittningen, giller denna i stillet for
den tidigare. Rittad 6versittning skall hillas tillginglig f6r var och en, om
den ursprungliga oversittningen hdlls tillginglig. Har rittelse inkommit
och avgift erlagts och ir den ursprungliga 6versittningen tillginglig fér
var och en, skall myndigheten utfirda kungorelse dven om rittelsen.

Har ndgon, innan rittad 6versittning blev gillande, 1 god tro borjat
utnyttja uppfinningen yrkesmissigt hir i riket pd sitt som enligt tidigare
oversittning inte utgjorde intrdng i sdkandens eller patenthavarens ritt
eller vidtagit visentliga dtgirder dirfér, dger han den ritt som anges 1 74 §
andra och tredje styckena.
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Andringarna i paragrafen innebir en modernisering av lagtexten, i
linje med vad som nu féreslagits i bl.a. 82 §.

92 §

Har det europeiska patentverket beslutat att begrinsa eller helt eller delvis
upphiva ett europeiskt patent eller har betriffande europeisk patent-
ansdkan intritt sddant férhillande som avses i 89 §, men forklarar det
europeiska patentverket enligt den europeiska patentkonventionen
patenthavaren eller sokanden 3terinsatt 1 tidigare rittigheter, giller detta
iven hir i riket.

Har nigon, efter det beslutet meddelades eller férhillandet intridde
men innan det europeiska patentverket utfirdat kungérelse om férklaring
som avses 1 forsta stycket, i god tro bérjat utnyttja uppfinningen
yrkesmissigt hir 1 riket eller vidtagit visentliga tgirder dirfor, dger han
den ritt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

Har ett europeiskt patent blivit gillande hir i riket efter det att det
europeiska patentverket beviljat resning enligt artikel 112a i den europeiska
patentkonventionen, har bestimmelserna i andra stycket tillimpning, om
utnyttjandet pdborjats eller dtgirder wvidtagits innan resningsbeslutet
kungjordes.

Andringen i forsta stycket ir foranledd av det nya begrinsnings-
institutet, jfr kommentaren till 85 § PL.

I ett nytt tredje stycke har tagits in en bestimmelse avsedd att
motsvara bestimmelsen 1 artikel 112a.6 EPC 2000 om anvindarritt
1 det fall EPO beslutat bifalla en begiran om resning ("petition for
review”). Det nya resningsinstitutet, som behandlats 1 avsnitt 3.3,
innebdr att EPO:s Stora besvirskammare vid extraordinira
forhdllanden skall kunna undanréja en besvirskammares avgérande,
dven om det vunnit laga kraft. Forutsittningarna ir att det har
forekommit ett grovt fel i forfarandet eller att en brottslig girning
av visst angivet slag kan antas ha inverkat pd utgingen i drendet.

Om en resningsbegiran enligt artikel 112a resulterar 1 att Stora
besvirskammaren undanréjer ett beslut om avslag av patent-
ansokan, kan det f3 negativa konsekvenser for den tredje man som
forlitat sig pd avslagsbeslutet och bérjat utnyttja uppfinningen. I
artikel 112a.6 EPC 2000 har det dirfér féreskrivitss om en
anvindarritt. Den som 1 god tro utnyttjat uppfinningen under
tiden frin besvirskammarens sedermera klandrade beslut och fram
till dess Stora besvirskammaren kungjort sitt beslut om resning,
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skall ha ritt att utan ersittningsskyldighet fortsitta utnyttjandet i
eller f6r sin niringsverksamhet. Detsamma giller for den som
under samma period vidtagit visentliga dtgirder f6r utnyttjande av
uppfinningen.

Bestimmelsen i 112a.6 har utformats efter férebild 1 artikel 122.5
EPC 2000. Den motsvarar i stort artikel 122.6 EPC 1973 och giller
ritt for tredje man att fortsitta utnyttjande som pabdorjats innan ett
beslut om &terstillande av forsutten tid meddelats. Den nu gillande
bestimmelsen 1 92 § andra stycket faller tillbaka pd artikel 122.6
EPC 1973.

Den engelska textversionen fér bida de nu nimnda bestim-
melserna i artikel 122 resp. 112a EPC 2000 uttrycker anvindarritten
sd att den giller for den som “has in good faith used or made
effective and serious preparations for using an invention...”.
Formuleringen, som i friga om artikel 122 ir oférindrat frén EPC
1973, kan rimligen inte tolkas s att anvindarritt i ndgot fall skulle
kunna dberopas av den som pdbdrjat utnyttjandet redan i tiden fore
det ursprungliga beslutet. Det kan hir hinvisas till dels de franska
sprakversionerna (”...commencé 2 exploiter”), dels Singer/Stauder:
Europiisches Patentiibereinkommen, Kommentar, 2 Auflage 2000,
s. 743). Det uttryckssitt som valts 1 92 § andra stycket och 74 § PL
(”...bérjat utnyttja uppfinningen...”) har siledes ansetts relevant
ocksd for genomfoérande av artikel 112a.6. En forutsittning for
anvindarritt ir alltsd att utnyttjandet, eller visentliga dtgirder for
utnyttjande, har pdbdorjats efter det besvirskammaren meddelat sitt
beslut och innan Stora besvirskammaren offentliggjort sitt beslut
att undanréja besvirskammarens avgorande.

Ikrafttridande- och 6vergingsbestimmelser

1. Denna lag trider i kraft, 1 friga om 6 d, 13, 14, 24, 31 - 33,40 a-40 e,
52-54 och 77 §§ den ..., och 1 6vrigt den dag regeringen bestimmer.

2. De nya bestimmelserna skall, om annat inte féljer av vad som
foreskrivs nedan, tillimpas dven pd patentansékningar som gjorts fore
ikrafttridandet samt pd patent som meddelats fore ikrafttridandet eller
som meddelats pa grund av ansékan som har gjorts innan dess.

3. I frdga om handliggning och avgérande av patentansékningar som
gjorts fore ikrafttridandet giller 6 d, 13 och 14 §§ 1 dldre lydelse.

4. Har ndgon fore ikrafttridande av 40 a - 40 e §§ eller 52 § andra
stycket 1 god tro bérjat att yrkesmissigt utnyttja en uppfinning, fér vilken
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meddelats ett patent vars skyddsomfing begrinsas med tillimpning av
nimnda bestimmelser, och utgdr utnyttjandet intring i patentet till f&ljd
av att de indrade patentkraven tillférts uppgifter som inte framgick av
kraven 1 deras lydelse foére begrinsningen, fir utnyttjandet med
bibehdllande av dess allminna art fortsittas utan hinder av patentet.
Detsamma giller f6r den som fére ikrafttridandet har vidtagit visentliga
forberedelser for ett utnyttjande av uppfinningen. Ritten att fortsitta
utnyttjandet fir &vergd till nigon annan endast tillsammans med den
rorelse dir den har uppkommit eller utnyttjandet avsetts komma att ske.

Overgdngsbestimmelserna har kommenterats 1 avsnitt 9.
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10.2  Forslaget till lag om andring i lagen (2000:1158)
om andring i patentlagen (1967:837)

2 kap.

8§

En ansdkan om patent skall goras hos patentmyndigheten eller, 1 fall som
avses 1 3 kap., hos patentmyndigheten i en frimmande stat eller hos en
internationell organisation.

Ansokan skall innehilla en beskrivning av uppfinningen, innefattande
dven ritningar om sidana behdvs, samt bestimda uppgifter om vad som
soks skyddat genom patentet (patentkrav). Den omstindigheten att upp-
finningen avser en kemisk férening medfér inte att en bestimd anvind-
ning miste anges i patentkravet. Beskrivningen skall vara s3 tydlig, att en
fackman med ledning av den kan utéva uppfinningen. En uppfinning som
avser ett mikrobiologiskt férfarande eller ett alster av ett sidant for-
farande skall i de fall som anges i 8 a § anses tillrickligt tydligt angiven
endast om dessutom villkoren i1 den paragrafen ir uppfyllda.

Ansokan skall dessutom innehilla ett sammandrag av beskrivning och
patentkrav. Sammandraget skall tjina enbart som teknisk information och
far inte tillmitas betydelse i ndgot annat avseende.

I ansdkan skall uppfinnarens namn anges. Om patent séks av nigon
annan in uppfinnaren, skall i ansékan uppges grunden for sékandens rdtt till
uppfinningen. Patentmyndigheten skall godia uppgiften om det inte finns
sdrskild anledning att ifrdgasitta dess riktighet. Patentmyndigheten skall
underritta den uppgione uppfinnaren om ansckan om inte detta dr uppenbart
obehovligt.

Sékanden skall betala en ansékningsavgift. Fér ansékan skall sékanden
ocksd betala en irsavgift fo6r varje avgiftsir som bérjar innan ansékan
slutligt har avgjorts.

Ett avgiftsdr enligt denna lag omfattar ett dr och riknas frin den dag d&
ansokan gjordes eller skall anses gjord och direfter frin motsvarande dag
efter kalendern.

Kravet pd att sokanden skall styrka sin ritt till en uppfmmng i de
fall han inte ocksd ir uppfmnare av densamma har 1 paragrafens
frérde stycke tagits bort for att pd s3 sitt dstadkomma en med PCT
och dess tillimpningsforeskrifter harmoniserad lagtext. Skilen till
forslaget redovisas nirmare i avsnitt 6.3.3.
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Enligt paragrafens fjirde stycke i nuvarande lydelse skall den
sokande som inte sjilv ir uppfinnaren, hos patentmyndigheten styrka
sin ritt till uppfinningen, vanligtvis genom féreteende av en dtkomst-
handling av ndgot slag. Lagforslaget innebir att detta krav har
utménstrats och ersatts av en foreskrift om att sokanden 1 ansok-
ningen skall ange grunden f6r hans eller hennes ritt till uppfinningen.
Detta kan exempelvis ske genom att sékanden uppger tidpunkt fér
och typ av férvirv i sin ansdkningshandling. Limpligen kan 1 de
fortryckta ansokningshandlingar som PRV tillhandahiller inféras
rutor fér uppgift om de olika sitt pd vilka ritten till uppfinningen
kan uppkomma (arbetsgivares ritt till en uppfinning enligt lagen
(1949:345) om ritten till arbetstagares uppfinning, kop, arv, bo-
delning eller giva etc.). Nigot krav pd en pd visst sitt formaliserad
forklaring for att ange grunden fér sin behorighet som sokanden
har inte uppstillts. Liksom tidigare skall en s6kande 1 dessa fall vara
skyldig att i ansdkan ange vem som ir uppfinnare.

Har sokanden fullgjort denna skyldighet skall patentmyndig-
heten godta de uppgifter som limnats, om det inte i det enskilda
fallet finns sirskild anledning att ifrdgasitta deras riktighet. I sddant
fall skall myndigheten kunna kriva att sékanden inger bevis till
styrkande av sin ritt pd motsvarande sitt som i dag krivs enligt
paragrafens fjirde stycke, dvs. vanligtvis genom ingivande av en
fingeshandling som visar att sékanden har férfoganderitten till
uppfinningen.

Om ansdkan saknar uppgift om uppfinnaren och grunden for
sokandens rittsférviry, skall sokanden féreliggas att avhjilpa bristen
1 enlighet med 15 § andra stycket PL. Ett sddant kompletterings-
foreliggande skall ocksd skickas till sokanden i de fall myndigheten
funnit anledning att ifrigasitta s6kandens uppgifter.

PRV skall sinda underrittelse om ansékningen till den som upp-
getts som uppfinnare. En sddan underrittelse bor, pd motsvarande
sitt som giller 1 forfarandet hos EPO, skickas i losbrev till uppfin-
naren 1 ett tidigt skede av handliggningen utan nigot krav pd del-
givning. I de fall patentmyndigheten finner att en underrittelse
skulle vara uppenbart obehévlig kan myndigheten avstd frin att
skicka ut en sidan. Det kan rora sig om fall d& rittsévergdngen
faktiskt har styrkts genom de handlingar som getts in. Nirmare
bestimmelser om patentmyndighetens underrittelseskyldighet bor,
med stéd av 77 § PL, kunna tas in i patentkungérelsen.

Betriffande frigan om ikrafttridande och 6vergdngsbestimmelser
hinvisas till avsnitt 9.
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10.3  Forslaget till lag om andring i rattegangsbalken
36 kap.

58

Den som till f6ljd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1§ sekretesslagen
(1980:100) eller ndgon bestimmelse, till vilken hinvisas 1 nigot av dessa
lagrum, inte fir limna en uppgift fir inte horas som vittne om denna utan
tillstind frdn den myndighet i vars verksamhet uppgiften har inhimtats.
Advokater, likare, tandlikare, barnmorskor, sjukskéterskor, psykologer,
psykoterapeuter, familjeridgivare enligt socialtjinstlagen (2001:453) och
deras bitriden fir horas som vittnen om nigot som i denna deras
yrkesutévning anfortrotts dem eller som de i samband dirmed erfarit,
endast om det dr medgivet 1 lag eller den, till vars f6rmén tystnadsplikten
giller, samtycker till det. Den som till f6ljd av 9 kap. 4 § sekretesslagen
inte fir limna uppgifter som avses dir f&r horas som vittne om dem endast
om det ir medgivet i lag eller den till vars férmin sekretessen giller
samtycker till det.
Auktoriserade patentombud och deras bitriden fir hiras som vittnen om
ndgot som i en patentritislig angeligenhet anfortrotts dem eller som de 1
samband dirmed erfarit, endast om det dr medgivet i lag eller den, till vars
forman tystnadsplikten giller, samtycker till det.
Rittegdngsombud, bitriden eller férsvarare f&r héras som vittnen om
vad som anfértrotts dem for uppdragets fullgérande endast om parten
medger det.
Utan hinder av vad som sigs i andra, tredje eller fiirde stycket foreligger
skyldighet att vittna for
1. andra in férsvarare i mil angdende brott som avses 1 14 kap. 2 § femte
stycket sekretesslagen (1980:100) och

2. den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1§ socialtjinstlagen
(2001:453) i ml enligt 5 kap. 2 § eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma lag
eller enligt lagen (1990:52) med sirskilda bestimmelser om vird av
unga.

Den som ir prist inom ett trossamfund eller den som 1 ett sddant sam-
fund har motsvarande stillning fir inte héras som vittne om nigot som
han eller hon har erfarit under bikt eller enskild sjilavird.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsférordningen
eller 2kap. 3§ yttrandefrihetsgrundlagen fir horas som vittne om
forhillanden som tystnadsplikten avser endast i den min det féreskrivs i
nimnda paragrafer.
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Om nigon enligt vad som sigs i denna paragraf inte fir horas som
vittne om ett visst férhllande, fir vittnesférhér inte heller 4ga rum med
den som under tystnadsplikt bitritt med tolkning eller versittning.

Det nya tredje stycket ir foranlett av forslaget om ett utvidgat
sekretesskydd foér patentombud — sdvil fristdende patentkonsulter
som foretagsinterna rddgivare — och deras bitriden, sdvitt avser
uppgifter som limnats i fértroende i en patentrittslig angeligenhet.

Skilen har utférligt redovisats 1 avsnitt 7.4. Det hinvisas ocksd
till utredningens kommenterade utkast till lag om auktoriserade
patentombud, bilaga 11.

38 kap.

8§

Om allmin handling kan antagas iga betydelse som bevis, ige
ritten forordna att handlingen skall tillhandah&llas.

Forsta stycket giller ej

1. handling som innehéller uppgift, for vilken giller sekretess till
foljd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100)
eller bestimmelse, till vilken hinvisas 1 ndgot av dessa lagrum, med
mindre den myndighet som har att prova friga om utlimnande av
handlingar givit sitt tillstind dirtill;

2. handling vars innehdll ir sidant, att ndgon, som haft befattning
med handlingen, enligt 36 kap. 5 § andra, tredje, fjirde, femte eller
sjunde stycket ej md horas dirom;

3. handling genom vars féreteende yrkeshemlighet skulle uppen-
baras, med mindre synnerlig anledning férekommer.

Ett tilligg har gjorts i paragrafens andra stycke for att dven ticka in
patentombud som auktoriserats 1 sirskild ordning. Hirigenom blir
sddana ombud undantagna frin skyldighet att férete en handling
(editionslikt) enligt paragrafens forsta stycke under férutsittning
att ifrigavarande handling innehéller uppgift som ombudet inte fir
héras som vittne om. Motsvarande bestimmelse giller enligt
nuvarande ordalydelse for bla. advokater och &vriga yrkes-
kategorier som omfattas av 36 kap. 5 § andra stycket RB.

De nirmare skilen fér utredningens forslag finns redovisade i
avsnitt 7.4. Det hinvisas ocksd till utredningens kommenterade
utkast till lag om auktoriserade patentombud, bilaga 11.
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Angaende 6versattning till svenska av europeiskt patent
som forutsattning for skadestand och annan paféljd vid
patentintrang

Londonéverenskommelsen (LOK) ger i artikel 2(a) stat som
tilleritt 6verenskommelsen ritt att foreskriva att en patenthavare,
som pdstar att nigon gor intring i patentet, pd dennes begiran skall
tillhandahdlla en o6versittning av patentet till svenska. Enligt vir
mening bor denna ritt av skil och i enlighet med vad vi utvecklar i
det foljande omsittas i svensk lagstiftning vid en ratificering av
LOK.

Den helt évervigande férdelen med LOK ir uppenbarligen, om
den vinner anslutning frdn de mera patentintensiva EPC-staterna,
att patenthavarna 1 gemen fir radikalt ligre kostnader foér att
validera patenten i stater som tilltritt LOK. Det giller i sirskild
grad ifriga om validering i linder, vilka, 1 likhet med vad utred-
ningen foreslir for Sveriges del, viljer engelska som prioriterat
sprik, detta eftersom majoriteten av EPC-patenten meddelas pa
detta sprik. Nir det sedan giller frigan om behovet av &ver-
sittningar i anledning av uppkommande tvister avseende validerade
patent ir forst att konstatera att antalet sidana tvister i Sverige ir
ytterligt begrinsat och kan riknas i promillen av antalet validerade
patent. Och det finns ingen anledning anta att detta férhillande
visentligt skulle férindras av en anslutning till LOK.

For det andra miste man rikna med att, om en tvist leder till
rittegdng, domstolen regelmissigt kommer att kriva att patentet
gors tillgingligt 1 svensk lydelse. Kostnaden fir enligt vad utred-
ningen foreslir, sisom ryms inom LOK, patenthavaren sti for.
Merkostnaden f6r denne att ombesdrja en éversittning av patentet
redan i anslutning till att pistdende om intring framférs blir dirfor
knappast sirskilt betungande.
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For det tredje dr det enligt vir erfarenhet sillan s& att enbart
tillgdng till patentkraven — vilka enligt utredningens forslag alltid
skall 6versittas vid validering — ger en tillrickligt siker uppfattning
om vad uppfinningen gir ut pd eller var grinserna for patentets
skyddsomfing gir. Aven om flertalet niringsidkare i Sverige som ir
beroende av patent i sin verksamhet och som har egen patent-
expertis eller regelmissigt anlitar patentombud klarar en bedém-
ning pd grundval av en engelsksprikig patentbeskrivning finns det
lika klart ensamféretagare eller smaforetag utan tillrickliga sprak-
kunskaper, egen patentexpertis eller som i sin verksamhet inte
regelmissigt anlitar patentombud.

I vart fall for denna kategori framstér det som rimligt att de, om
de utsitts for pdstienden om intrdng i patent med endast engelsk-
sprakig beskrivning, fir tillgdng till en oversittning till svenska
genom patenthavarens forsorg. Och det idr 1 varje fall inte
acceptabelt ur rittssikerhetssynpunkt att ligga kostnaden fér en
sddan Sversittning pd den intringsanklagade om patenthavaren ir
en 1 ekonomiskt hinseende avsevirt starkare part.

Utredningens majoritet menar att jimkningsregeln i 58 § andra
stycket PL ir tillricklig foér att 16sa det aktuella problemet. En
sddan 16sning hinskjuter emellertid hela frigan till domstolarnas
diskretionira bedémning och skapar dirmed inte nédvindig forut-
sebarhet och rittssikerhet. Regeln ticker heller inte hela pafsljds-
skalan f6r patentintring. Det siger sig sjilvt att ju allvarligare pi-
foljld som kan komma ifriga desto viktigare ir det av ritts-
sikerhetsskil att den intrdngsanklagade ges tillgdng till patentet pd
det egna spriket i anslutning till att han utsitts for anklagelsen.

Overvéigande skil talar, som vi finner det, dirfér for att det 1
11 kap. PL inférs en bestimmelse avseende ritten f6r den som
utsitts for intringspdstiende att genom patenthavarens férsorg fa
tillgdng till en Sversittning till svenska av patentet i de fall den
intringsanklagade p.g.a. otillrickliga kunskaper i engelska inte for-
stdr patentet. Fér den nirmare utformningen av en sddan bestim-
melse och vilken rittsverkan en avsaknad av 6versittning skall ges
finns det olika mojligheter sdsom den utformning vi féreslir nedan.
I det forslaget har vi ocksd beaktat att det ur patenthavarens
synpunkt ifriga om ett patent som validerats pd engelska kan vara
fordelaktigt, t.ex. om uppfinningen blir kommersiellt intressant
forst betydande tid efter valideringstidpunkten, att i efterhand
kunna ge in en svensk dversittning av patentet till Patentverket f6r
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kungorande och tillgingliggérande. Patenthavaren bor betala en
sirskild avgift for detta.

Den foreslagna bestimmelsen som limpligen kan féras in som
forsta och andra stycken i den nu lediga 84 § PL.

I anslutning hirtill vill vi ocksd férorda att den av utredningen
som ny 68 a § foreslagna bestimmelsen om domstols ritt att i mal
om europeiskt patent foreligga patenthavaren att ge in dversittning
till svenska av patentet istillet fors in sdsom ett tredje stycke i den
av oss foreslagna 84 §. I lagstiftningsirendet angdende svensket till-
tride till EPC framhélls sirskilt att den bista dversikten erholls ge-
nom att alla bestimmelser som rérde enbart europeiska patent och
patentansékningar samlades 1 ett sirskilt kapitel 1 patentlagen (se
prop. 1997/98:1 Del A s. 155, 161 och 376). Tjugofem ars praktisk
erfarenhet och den tilltagande komplexiteten 1 patentlagen for-
stirker klokheten i denna princip. Nigot birande skil for att 1 det
nu aktuella fallet fringd den principen har inte framkommit i
utredningen.

Forslag till forfattningstext
84 §

Ger patenthavaren in en 6versittning till svenska av patentbeskriv-
ningen efter det att patentet fitt verkan enligt 82 §, skall patent-
myndigheten kungora 6versittningen och hélla den tillginglig for var
och en om patenthavaren betalar foreskriven avgift.

Straff enligt 57 § eller ersittning for skada enligt 58 § fir domas ut,
eller férbud enligt 57 a § forsta stycket meddelas, endast f6r intring i
patentet som sker efter det att den som begitt intringet fitt del av en
oversittning till svenska av patentet genom kungorelse enligt forsta
stycket eller 82 § fjirde stycket eller pd annat sitt, eller om det visas att
denne ind3 forstdte innehallet i patentet.

I mil enligt 65 § fir ritten, om en fullstindig 6versittning till
svenska av ett europeiskt patent inte finns tillginglig hos patent-
myndigheten, foreligga patenthavaren eller annan som foér talan pi
grund av en ritt, som hirleds frin patenthavaren, att ge in en sidan
oversittning vid pfoljd att patentet annars kan komma att dversittas
pd dennes bekostnad genom rittens forsorg eller, om den férelagda
parten ir kirande 1 mélet, vid pafoljd att talan annars kan komma att
avvisas.
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