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Till:

Justitiedepartementet,
enheten for immaterialratt
och transportratt

Naringsdepartementet,
enheten for marknad och
konkurrens

Synpunkter pa foreslagna andringar i
tillampningsforeskrifterna for EPC.

Svenska Industrins IP Férening, SIPF, har genom dokumentet Ju2008/352/L3 beretts
mojlighet att Iamna in skriftliga synpunkter pa féreslagna andringar i
tilldmpningsforeskrifterna enligt dokumenten CA/145/08 och CA/LP 14/08.

1. Inledning och grundlaggande synpunkter

Ett valfungerande och anvandarvanligt europeiskt patentsystem ar viktigt for svensk
industri. SIPF stravar efter en aktiv roll for att forbattra patentsystemen bade nationellt och
internationellt. For ett framgangsrikt patentsystem kravs att bl a patentverken och
anvandarna av systemet samarbetar. Forbattringsforslag fran patentverken ska alltid
valkomnas av SIPF, men for att patentsystemet ska forbattras utan risk for suboptimering
kravs en 6ppen dialog dar anvandarna av systemet bereds tillracklig tid for att framféra
synpunkter.

Dessa synpunkter maste sedan beaktas grundligt av patentverken for att undvika alltfor
Overilade beslut. Felaktiga beslut riskerar inte bara att skada svensk och europeisk
industri, utan ocksa systemets trovardighet i sig. Dessutom bromsas stravandet efter en
internationellt mer harmoniserad patentratt.

Det satt pa vilket de ovan namnda CA-dokumenten har framforts av EPO (Europeiska
patentverket) for diskussion i CPL (Committee on Patent Law) i oktober 2008 och
eventuellt efterféljande beslut av AC (EPO:s administrativa rad) redan i december 2008 ar
darfor oacceptabelt. Dokumenten har distribuerats till CPL med valdigt kort varsel, sa att
medlemmarna i CPL i manga fall inte hunnit tillfraga anvandarna om férslagen innan
motet i oktober. Med andra ord har anvandarna av systemet inte beretts tillrackligt med
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tid for att komma med synpunkter - i den man anvandarna har hunnit bli tillfragade
Overhuvudtaget.

Tyvarr ar forslagen i ovan namnda dokument bara ett exempel pa regelandringsforslag
inom det europeiska patentsystemet dar svensk och europeisk industri inte har blivit
tillfragade pa ett tillborligt satt. | den man SIPF har hunnit yttra sig om regelandringsforslag
innan beslut fattats, har det skett pga att SIPF-medlemmar har fatt informationen fran
annat hall an fran Sveriges representanter i AC, Regeringskansliet och EPO. Detta kan ofta
forklaras med att Sveriges representanter far dokumenten nara inpa motet dar forslagen
ska diskuteras/beslutas om samt att dokumenten i sig kan anses vara hemliga for
utomstaende, sdsom anvandarna.

SIPF skulle darfér vilja att Sverige starkt verkar for en 6kad 6ppenhet i lagstiftningsarbetet
inom AC och att besluts- och diskussionsunderlag for AC/CPL ges ut i god tid fore AC:s
moten sa att anvandarna av det europeiska patentsystemet hinner ge valgrundade
kommentarer till representanterna i AC.

2. Angaende forslagen enligt CA/145/08 om avdelade anstkningar
(divisional applications)

| dokumentet CA/145/08 foreslas andringar av Regel 36 (1) och (2), 57 (a) och 135 (2)
med anledning av europeiska, avdelade ansokningar (European divisional applications), se
s 9 i dokumentet.

2.1. Om Regel 36(1)

Enligt andringsforslaget for Regel 36(1) inskranks sbkandens rattighet till att ldamna in
avdelade ansOkningar forutsatt att (se s 9 i CA/145/08 for exakt text):

(a) den avdelade ansdkningen inlamnas inom 24 manader fran
granskningsavdelningens (Examining Division) forsta forelaggande i den tidigaste
ansokningen for vilken ett foreldggande har skickats, eller

(b) den avdelade ansdkningen inlamnas inom 24 mander fran ett forsta forelaggande i
vilket granskningsavdelningen anser att den tidigare (tidigaste?) ansokningen
innehaller oenhetliga uppfinningar.

SIPF anser att andringsforslaget skulle vara en férsamring for europeisk industri pa var
egen hemmamarknad, i och med att rattigheten till att inge avdelade ansoOkningar
inskranks i forhallande till dagens Regel 36(1). Inskrankningarna ska ocksa ses i
forhallande till att andra lander med stark industri, sdsom Japan och Kina, de senaste
aren har utokat tidsperioden for nar en avdelad ansokning far Iamnas in. Den féreslagna
inskrankningen ar darfor inte bara en nackdel fér europeisk industri i férhallade till, t ex,
kinesiska och japanska foretag, utan den 6kar ocksa disharmonin mellan ledande
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patentlagar. Detta gor patentsystemet i sig mindre transparent for anvandarna och
allmanheten samt gar stick i stdv mot vad foretag dnskar sig av ett patentsystem.

SIPF forstar att mojligheten till att inlamna en avdelad ans6kning baserad pa en avdelad
ansokning kan leda till missbruk som forstor for andra anvandare och 6kar misstron mot
patentsystemet, men sasom ocksa namns i CA/145/08 ar endast 5% av alla europeiska
ansokningar avdelade ansokningar, och endast 7% av dessa avdelade ansdkningar ar
avdelade fran avdelade ansdkningar. Andelen avdelade ansdkningar i "tredje generation
ar mindre an 1%. Med andra ord ror det sig om ytterst fa ansékningar (mindre dn 0,0035
% "tredje-generationsansdkningar”) som torde kunna stémplas som "missbruks-
ansokningar”.

Med tanke pa hur litet missbruket verkar vara idag ar det forvanande att EPO vill inféra sa
kraftfulla begransningar som slar hart mot alla patentansokningar oavsett missbruk eller
ej. Med andra ord ter sig forslaget inte proportionerligt i forhallande till hur det faktiskt
skadar sGkanden.

Soékanden, tredje man och patentsystemet anses skadas av féljande tva skal:

Det forsta skalet ar att 24 manader enligt (a) och (b) ovan, med tanke pa behandlingstiden
for ett genomsnittligt europeiskt patent idag, ar en alldeles for kort tid for att sdkerstélla
att sbkanden ges ett optimalt och rattmatigt skydd for sin uppfinning baserat pa en
stamansokning. Exempelvis kan EPO sa sent som vid ett forelaggande som avser att
godkanna en ansokning, d v s ibland efter att 24 manader har passerat, anse att flera
utféringsformer var for sig ar patenterbara utan att anmarka pa oenhetlighet. Sékanden
kan i en sadan situation i dag rattmatigt inlamna en eller flera avdelade ansékningar
baserade pa godtagbara utforingsformer i stamansoékningen och i stamansokningen
erhalla patent for en annan av utféringsformerna.

Ovan namnda rattmatiga inlamnande av avdelade ansékningar skulle alltsa i manga reella
fall frantas genom forslaget. Detta kan inte alls sdgas sta i proportion till det missbruk som
EPO sager sig vilja stavja. Vid eventuellt inférande av forslaget befarar SIPF att sbkanden i
motsvarande situation skulle inlamna nya patentkrav som helt klart ar oenhetliga, for att
fa erhalla en tidsfrist enligt forslagets Regel 36(1)(b). Ett sddant beteende fran sékanden
torde inte vara dnskvart for nagon part; varken sékanden, tredje man eller EPO.

Det andra skalet ar att andringsforslaget vasentligt anses 6ka sékandens, tredje mans och
EPO:s administration i och med att nya tidsfrister maste 6vervakas. Sokanden maste
Overvaka 24-manadersfristerna och bestémma om avdelade ansékningar ska inlamnas.

Eftersom sdkande inom angiven tidsfrist inte alltid kan veta i vilken utstrackning EPO
avser att godkanna en ansdkning, befarar SIPF att forslaget kommer att leda till att
sokanden for sakerhets skull inlamnar minst en avdelad ansokning inom tidsfristen. Med
andra ord forvantas EPO vid inférande av forslaget 6verskoljas av avdelade ansdkningar
och antalet patentansokningar kommer att 6ka drastiskt - till ingen nytta for nagon, om
EPO inte tanker sig att tjana mycket pengar pa ett stort infléde av avdelade ansdkningar.
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Sist men inte minst skulle detta férslag vara mest kdnnbart f6r sma och medelstora
féretag, som inte alltid har rad att lamna in avdelade ansdkningar i preventivt syfte och
inte kan forvantas ha samma goda administrativa rutiner som storre foretag for att halla
koll pa 24-manadersfristerna.

SIPF foreslar darfor att Sverige mycket starkt tar stallning mot andringsférslagen om Regel
36(1).

SIPF tycker att dagens regler for avdelade ansékningar ar bra och ser inget behov av att
andra dem. Om EPO verkligen vill stdvja missbruk maste EPO komma med ett nytt forslag
som inte drabbar samtliga sOkanden pa ett oproportionerligt satt. Ett satt skulle kunna
vara att stdvja missbruk genom att endast tillata avdelade ansékningar i "férsta och andra
generation”, men for detta antas att det kravs en andring av Pariskonventionen och EPC.
Ett annat satt skulle vara att mycket kraftigt forlanga fristerna i forslaget, sasom till 120
manader (10 ar), for att battre "sakerstalla” att sbkanden kan fa ett rattmatigt skydd for
en uppfinning. Ett tredje satt skulle kunna vara, aven om det ocksa kan krava andringar av
Pariskonventionen och EPC, att avdelade ansékningar pa basis av en avdelad ansékning
endast far inlamnas om inlamningsavgiften etc ar betald for den senare namda
ansoOkningen, sasom foreslas i CIPA:s inlaga CA/PL 15/08 till AC.

Angaende eventuellt missbruk vill SIPF har ocksa passa pa att ndmna att europeiska
patentombud ar bundna av EPI:s (The Institute of Professional Representatives before the
European Patent Office) uppférandekod och har ett ansvar att inte missbruka det
europeiska patentsystemet. Europeiska patentombud kan inte rattfardiga brott mot
uppforandekoden genom hanvisning till instruktioner fran klienter (§ 1g EPI Code of
Conduct).

2.2. Om Regel 135(2)

Enligt forslaget ska missad inlamning av avdelade ansdkningar enligt forslagets Regel 36
(1)(a) och (b) dessutom vara undantagen fran vidarebehandling (further processing) enligt
Regel 135 (1).

SIPF anser att undantaget (enligt forslaget) fran vidarebehandling inte ar proportionellt
mot det patentskydd som s6kanden kan ga miste om genom att missa 24-
manadersfristen enligt forslagets Regel 36(1)(a) eller (b).

Ur ett lagharmoniseringsperspektiv borde forslaget for Sveriges del dessutom vara daligt.
Sverige har, liksom 11 andra EPC-stater, ratificerat PLT (Patent Law Treaty). PLT utgor ett
ramverk for patentverk i syfte att ge sbkanden ett rattssakert, valfungerande och mer
harmoniserat patentsystem. Aven om EPO har undertecknat PLT, s& har EPO inte
ratificerat det. Trots detta borde Sverige verka for att EPOs regler anda ar harmoniserade
med PLT.
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SIPF anser att andringsforslaget for Regel 135(2) inte 6verensstammer med PLT. Enligt
Artikel 11 (2) PLT ska, i det fall patentverket inte erbjuder fristforlangning,
vidarebehandling erbjudas for frister som satts av patentverket. De enda undantagen fran
Artikel 11 (2) ges i Regel 12(5) PLT, men dar namns ingenting om avdelade ansdkningar.

Vidare anser SIPF att andringsforslaget for Regel 135(2) inte ar i samklang med de
generella tankar som genomsyrade andringarna av reglerna for vidarebehandling och
aterinsattande i samband med EPC 2000. Enligt EPC 2000 ska vidarebehandling vara
standardférfarandet vid missade frister, nagot som EPO i och med forslagen nu forsdker
bortse ifran.

SIPF foreslar darfoér att Sverige mycket starkt tar stallning mot andringsférslaget om Regel
135 (2).

3. Angaende regelandringsforslagen i CA/PL 14/08

Dokumentet CA/PL 14/08 innehaller forslag inom ramen for EPOs arbete med att "hdja
ribban” ("Raising the bar”). Nagra av férslagen ar bra och nagra ar mycket daliga.

SIPF vill darfor att Sverige kraver en kraftig omarbetning av forslaget pa beslut fran AC, se
(s 11-14 i dokumentet).

Dokumentet behandlar andringsforslag i EPC:s implementeringsregler angaende:

- flera oberoende patentkrav: ny Regel 62a,

- klargdrande av komplexa ansdkningar: andring av Regel 63,

- obligatoriskt svaromal pa nyhetsundersokningsforelagganden ny Regel 70a och
andring av Regel 161,

- identifiering av andringar i ansokning: andring av Regel 137, och

- forhindrande av vidarebehandling: andringar av Regel 135 i enlighet med
dokumentet CA/145/08.

3.1. Om flera oberoende patentkrav: ny Regel 62a

SIPF uppskattar att Regel 62a enligt forslaget endast ska komma i fraga om Regel 43 (2)
inte ar tillamplig pa patentansokningar med flera sjalvstandiga krav i samma kravkategori.

Emellertid ser SIPF flera problem med forslaget som helhet.
Dels sa ar den foreslagna svarsfristen pa en manad alldeles for kort for att sdkerstélla att

sbkanden kan inge ett fullstandigt och valgrundat svar. Vid svaromal, sarskilt dar tekniskt
grundade 6vervaganden maste goras, sker ofta en intensiv kommunikation mellan flera
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parter pa ett foretag: patentingenjorer, uppfinnare, experter, affarsstrateger och externa
ombud. Att pa en enda manad kunna garantera ett adekvat svaromal till EPO later sig ofta
inte goras, sarskilt inte i semestertider eller vid sjukdom. Frister pa en manad fungerar for
mindre, formella brister i ansOkan, men knappast for komplicerade tekniska
Overvaganden.

Forslaget om en enmanadersfrist ar ocksa daligt ur ett lagharmoniseringsperspektiv, d v s
med avseende pa PLT (se SIPFs resonemang ovan). PLT foreskriver i Artikel 8 (7) och
Regel 11 (1) att svarsfristen pa ett forelaggande inte ska vara mindre an tva manader fran
mottagandet av féreldggandet. Aven en tvdmanadersfrist anser SIPF &r i kortaste laget for
fristen enligt forslaget. Huruvida en tvamanadersfrist kan accepteras med tanke pa i vilket
skede, d v s sdokningsfasen, ansokningen ligger i da Regel 62a (1) kan komma ifraga, ar
ingenting SIPF har tagit stallning till annu.

Enmanadersfristen i forslagets Regel 62a ar orimlig och SIPF vill darfér att Sverige verkar
for en vasentlig férlangning av fristen.

| samband med Regel 62a namns att mojligheten till svaromal inte far anvandas for en
"fordrojningstaktik”. Darfor foreslar EPO att enmanadersfristen in Regel 62a (1) ska vara
undantagen bade fran vidarebehandling (further processing) och aterinsattande (re-
establishment). SIPF kan inte alls férsta detta resonemang. Féljderna vid missat svaromal
kan vara vasentliga for sokanden. Tredje man anses inte heller asamkas skada i paritet
med potentiella foljder fér sokanden om vidarebehandling och méjlighet till aterinsattande
for missad vidarebehandlingsfrist inte skulle finnas. Skadan som en eventuell
"fordrojningstaktik” (som skulle vara mycket kostsam for sbkanden p g a
vidarebehandlingsavgiften) skulle asamka arbetsflodet for EPO:s Search Division kan inte
sagas vara proportionell mot skandens rattsforlust. SIPF kan inte forsta att en frist sdsom
i den foreslagna Regel 62a (1) skulle vara undantagen fran vidarebehandling. Se ocksa
vara argument ovan angaende Regel 135 (2), PLT och EPC 2000.

Det foreslagna undantaget for Regel 62a i Regel 135(2) ar oacceptabelt och SIPF vill
darfor att Sverige ocksa ur denna synvikel mycket starkt tar stallning mot
andringsforslaget om Regel 62a med avseende pa Regel 135(2).

SIPF vill ocksa namna en farhaga som flera medlemmar namnt, namligen att nagra for
Sverige viktiga teknikomraden, sasom telecom och bioteknik, kan komma att drabbas
extra mycket av Regeln 62a i det fall EPO skulle borja vara restriktiva med definitionen pa
vad som kravs for patentkrav av samma kategori for att inga i Regel 43(2).

3.2. Om klargorande av komplexa ansdkningar: &ndring av Regel 63

Termen "komplexa ans6kningar” har inte nagon entydig definition for SIPF, eftersom
fragan huruvida nagonting ar komplext eller ej har ett starkt inslag av betraktarens
subjektiva beddmning. | dokumentet CA/PL 14/08 sags att termen komplexa ansdkningar
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anvands med avseende pa ansOkningar som ger vasentliga problem bade vid
nyhetsundersbkning (search) och granskning (substantive examination). Andelen
ansokningar som for en subjektiv beddmare kan anses ligga inom den definitionen, skulle
kunna vara mycket stort. Inte heller ges nagon for SIPF tillfredsstallande definition i PRVs
riktlinjer C1.2.2., dar det namns t ex att ett stort antal patentkrav kan medfora att
uppfinningstanken blir oklar. Aven om det som star i PRVs riktlinjer ofta kan vara sant,
skulle det Iatt kunna missbrukas av patentverk.

Vad SIPF har alltsa vill papeka ar att en alltfor liberal tillampning av Regel 63 och synen pa
vad som ar en komplex ansokning inte far anvandas av EPO for att underlatta sitt eget
arbete. Vissa uppfinningar ar helt enkelt svara att forsta utan att vara oklara. Sdsom sags i
T1020/98 ar kravet pa klarhet inte en grund for att protestera mot ett patentkravs
komplexitet, eftersom komplexitet inte ar detsamma som avsaknad av klarhet. Ett
patentkravs enkelhet ar inte ett kriterium for godkannande av patent enligt EPC. SIPF vill
darfor avrada fran forsok att kringga rattsfall sdsom T1020/98 for att underlatta sitt eget
arbete.

Andringsforslaget for Regel 63 (1) innehéller ssmma korta svarsfrist pa en manad och ska
enligt forslaget ocksa undantas bade fran vidarebehandling och aterinsattande. SIPF
hanvisar darfor till vara kommentarer om motsvarande férslag for Regel 62a ovan.

Enmanadersfristen i forslagets Regel 63 ar orimlig och SIPF vill darfor att Sverige verkar
for en vasentlig férlangning av fristen. Det féreslagna undantaget fér Regel 63 i Regel
135(2) ar oacceptabelt och SIPF vill darfor att Sverige ocksa ur denna synvikel mycket
starkt tar stallning mot andringsforslaget om Regel 135 (2).

3.3. Om obligatoriskt svaromal pa nyhetsundersékningsférelaggande

Andringsférslagen under denna rubrik avser férslagen pa ny Regel 70a och &ndring av
Regel 161. Regeln 70a avser svaromal pa extended European search report. Regeln 161
avser, nagot forenklat, andringar av ansokningen vid intrade i PCT:s regionala fas om EPO
varit ISA (International Searching Authority) for ansékningen. Enligt andringsforslaget for
Regel 161 ska s6kanden tvingas att svara pa tidigare ISA written opinion eller IPER
(International Preliminary Examination Report).

Asikterna om huruvida sdkanden ska tvingas svara pa nagot eller ndgra av dessa tre typer
av nyhetsundersdkningsforelagganden ar delade inom SIPF och féreningen kan darfor inte
idag ge uttryck for en enhetlig asikt om tvingandet som princip ar bra eller daligt.

Den sida som tycker att det kan vara bra med tvingande regler for att svara pa
forelagganden fran nyhetsundersdkningsfaser (dvs ISA och Search Division) anser att
sadana forelagganden i praktiken ar vanliga férelagganden, vilka sbkanden borde kunna
svara pa for att snabba pa ansékningsférfarandet. Trots allt torde ett snabbt
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ansokningsforfarande vara att foredra for patentsystemets trovardighet och for tredje
man, i de fall ett snabbt granskningsforfarande inte féredras av sdkanden.

A andra sidan ar Regel 161 enligt forslaget en nackdel for europeiska foretag pa var egen
hemmamarknad i forhallande till andra foretag, eftersom ansékningar som inte granskats
av EPO i PCT-fasen inte omfattas av svarsfristen som ges sOkanden enligt forslagets Regel
161. Med andra ord tvingas europeiska foretag till snabbare atgarder an, till exempel,
amerikanska och asiatiska foretag vid intrade i PCT:s regionala fas. Detta ar olyckligt och
ingenting SIPF kan stodja.

SIPF ar i likhet med vad som sagts ovan angaende enmanadersfristerna i de foreslagna
reglerna 62a och 63 starkt kritisk till enmanadersfristen enligt forslagets Regel 161.

SIPF kan darfér inte acceptera andringsforslaget for Regel 161 och vill darfor att Sverige
tar stéllning mot andringsforslaget for Regel 161 i dess helhet. SIPF kan inte heller stddja
forslaget om inférande av Regel 70a.

3.4. Om identifiering av &ndringar i ansokning: andring av Regel 137

Regel 137 avser andringar i europeiska ansokningar. EPO:s forslag ar att infora en ny
lydelse for:
- Regel 137 (2) med anledning av de foreslagna reglerna 70a och 161,
- Regel 137 (4) for att féorma s6kanden att visa var i grundhandlingarna andringar
har st6d, och
- Regel 137 (5) med anledning av de foreslagna reglerna 62a och 63.

Till att borja med vill SIPF uttrycka sitt stod for forslaget angaende Regel 137 (4), eftersom
det inte bara anses underlatta EPO:s arbete utan aven tredje mans och sékandens
kontroll av om stod i grundhandlingarna verkligen finns. Det kan dock tyckas val hart (och
dyrt pga den hdga avgiften for vidarebehandling) att ansdkningen anses som tillbakatagen
om sdkanden skulle missa ett enda omnamnande av en enda av flera andringar i
ansokningen. Regeln 137 (4) i forslaget maste darfér anvandas med stort fornuft av EPO,
sd att inte granskarnas arbetstid gar at till att hitta fel i skandens angivande av stod i
grundhandlingen.

SIPF skulle darfor vilja, med anledning av vad som sagts ovan om reglerna 62a, 63, 70a
och 161, att Sverige inte stédjer andringsférslagen for Regel 137(2) och (5). Dessutom
efterfragar SIPF mer information om hur EPO har tankt sig att anvanda sig av Regel 137
(4) i praktiken.
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4. Sammanfattning

Patentsystemet ar skapat for att beléna innovation och driva den tekniska utvecklingen
framat. Forslagen i CA-dokumenten synes dock i stor utstrackning inriktas mot att
underlatta EPO:s interna arbetsprocesser. Det ar i sig ett mycket bra incitament, men det
far inte ge sa stora férsamringar i rattssékerhet och anvandarvanlighet sdsom i forslagen i
dokumenten. SIPF befarar att forslagen skulle innebara vasentliga forsamringar for bade
svensk industri och det europeiska patentsystemet, om de gar igenom i en eller annan
liknande form.

Det europeiska patentsystemets funktion dventyras ocksa av den beslutsprocess som
hanteringen av dessa forslag i AC ar ett exempel pa.

Meningarna i fet stil ovan utgor SIPF:s rekommenationer till Sveriges representanter i AC.
Foreningen hoppas att representanterna och Regeringskansliet noga 6vervager dem.

For SIPF
Fredrik Egrelius
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