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SIPF har genom en éverenskommelse pa PRV:s kundmoéte i december 2009 beretts
mojlighet att infor det rubricerade MIA-motet inkomma med kommentarer pa MIA-
dokument! som nu publicerats infor MIA-motet. Vi vill darfor forst tacka for méjligheten
och for PRV:s vilja att inhamta synpunkter fran anvandare av patentsystemet.

Flera av vara nedanstaende kommentarer om de olika dokumenten ska ses mot bakgrund
av andra fragor som SIPF driver for att forbattra patentsystemet, framst behovet av att
skapa en patentverksgemensam databas for dokument som citerats av olika patentverk i
en patentfamilj (en s k prior art-databas) och eventuellt de férelagganden dar de citerade
dokumenten namns. En sadan databas skulle vasentligen underlatta administrationen for
sdkanden, inte bara genom att dokument inte behdver skickas till en mangd patentverk
som kraver sadan information, utan ocksa for att de nationella reglerna fér kAnnedom om
tidigare kand teknik (s k Information Disclosure Statements, IDS, eller Duty to Disclose)
och rapportering av férelagganden fran andra patentverk skiljer sig valdigt mycket lander
emellan. For patentverken torde databasen ocksa kunna bidra till minskad administration
och hogre kvalitet pa godkdnda patent. Vidare borde databasen ge minskade
koldioxidutslapp och hogre legal sdkerhet infor en patenttvist. Aven om de nationella
reglerna for IDS kan anses ligga utanfor WIPO:s arbete, borde det inte vara nagon tvekan
om nyttan for alla inblandade parter att en sadan databas skapas. SIPF vet forstas att det i
Europa pagar arbete med att skapa gemensamma databaser for citerade dokument, men
vi vill anda forséka skynda pa arbetet med att skapa en global databas och da vore en
databas for alla PCT-myndigheter en bra start. Denna fraga ar mycket viktigare fér SIPF:s
medlemmar an évriga fragor som diskuteras i MIA-dokumenten, dven om vi observerar att
fragan indirekt berérs i PCT/MIA/17/2, stycke 37.

Forutom prior art-databasen vill vi ocksa passa pa att ndmna en annan fraga som vi
tidigare tagit upp: en ny standard for figurer dar figurer i farg tillats. Vi anser att tiden nu ar
mogen for att inom WIPO och MIA pabdrja diskussionen om att tillata fargfigurer. ldag
anvands en icke-férsumbar tid och konstnader inom svensk industri till att konvertera
fargritningar och fargdiagram fran utvecklings- och konstruktionsavdelningar till svartvita
patentfigurer. Aven moderna ritprogram anvénda inom patentbranschen innehaller
mallar/geometriska figurer vars ursprungsfarg inte ar svart eller gra. SIPF forstar att alla
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nationella patentverk kanske annu inte har tillrackligt moderna verktyg for att hantera
fargritningar, men vi tror att atminstone alla PCT-myndigheter har det. Kanske ar det sa att
PCT-myndigheterna inte ser nagon vinst fér dem sjalva ur administrativ synvinkel, men
manga ganger kan ocksa forstaelsen av uppfinningen forbattras genom flera fargskalor (t
ex i en figur innehallande flera olika EKG-kurvor alternativt ett diagram eller
flerskiktsritning som gor motsvarande jamforelse). Forutom férdelar for sbkanden tror vi
att allmanheten skulle tycka att fargfigurer gor patentdokument bade tydligare och
trevligare att studera eller visa upp.

Med de ovan namnda, for SIPF viktiga fragor for forbattrande av patentsystemet, foljer
nedan nagra kommentarer pa MIA-dokumenten.

PCT/MIA/17/1 Draft agenda

Om det ar maojligt skulle vi uppskatta om PRV.s delegater under punkt 10 - Future work,
skulle kunna ta upp fragan om industrins stora behov av en prior art-databas samt var
synpunkt pa fargfigurer. Kanske skulle en arbetsgrupp som studerar den senare fragan
narmare, kunna bildas?

PCT/MIA/17/2 Third party observations

Generellt sett ar detta ett mycket bra dokument som innehaller ett valbalanserat férslag
pa ett system for erinran fran tredje man. Systemet borde gora det lattare for sarskilt sma
foretag att lamna in synpunkter pa ansokningar. Det ar dock sarskilt viktigt att begransa
antalet erinringar fran ett och samma féretag/person, da det annars finns maéjligheter att
missbruka systemet.

| samband med stycke 19 vill vi framféra att vi idag inte ser nagot behov av att infora ett
system dar erinran kan lamnas in for en opublicerad PCT-ansdkan.

Ett system for erinran och en prior art-databas star sdsom framgar i stycke 37 inte i nagot
motsatsforhallande, men om det ar fraga om en resursfoérdelning sa ar det ingen tvekan
om att insatser for att fa igang en fungerande prior art-databas borde ha en betydligt
hogre prioritet an systemet for erinran.

PCT/MIA/17/3 Quality feedback systems

Initiativet fran PRV anses vara bra och synpunkterna som framférs i dokumentet ar
valbalanserade.

| stycke 7 anges att aterkopplingssystemet till stor del ar lika det system som féreslas for
erinran i PCT/MIA/17/2 och att de tva systemen borde utvecklas tillsammans. Da de tva
systemen utvecklas borde utvecklingen ske utifran skapandet av den tidigare namnda
prior art-databasen.
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PCT/MIA/17/4 Input into the Study on the Future of PCT

Stycke 12 namner tva mojliga atgarder enligt dokumentet PCT/MIA/16/3 for att gora den
internationella nyhetsgranskningen och den prelimindra patenterbarhetsbeddmningen
mer anvandbar.

Den forsta punkten (a) avser en garanti dar sbkanden bereds en chans att fa svara pa en
andra written opinion innan en negativ IPER skickas. Vi har tidigare genom PRV:s
kundmoten muntligt framfort vara asikter om PCT/MIA/16/3 och passar darfor nu pa att
namna i skrift, att vi anser att den forsta punkten ar ett utmarkt férslag. Implicit enligt
Regel 66.4 PCT behover inte IPEA utfarda en andra written opinion och detta har definitivt
sankt vardet av Fas Il da EPO ar IPEA. Sannolikheten for sdbkanden att fa en positiv IPER
Okar rimligtvis med 6kad dialog. Det ar mycket vardefullt for sbkanden att fa en positiv
IPER och i praktiken ar det den enda anledningen for sbkanden att anvédnda sig av Fas .
En andring av Regel 66.4 PCT skulle darfor vara hogst onskvard.

Den andra punkten avser "top-up-sékningar” i Fas Il. Vi tror inte att ett sadant inférande
skulle gora Fas Il attraktivare for sokanden, helt enkelt for att anledningen till att Fas Il
anvands i de allra flesta fall ar for att, genom en dialog med IPEA, kunna andra en negativ
beddmning i en ISA WO till en positiv IPER. Vidare tror vi, precis som papekas i stycke 12
att en top-up sokning i Fas Il ytterligare skulle férsena den internationella preliminara
patenterbarhetsbeddémningen och dven minska svarstider pa IPEA WO:s. Med tanke pa
den administrativt arbetssamma delen for sbkanden att ga in i PCT:s regionala/nationella
fas, sa riskerar hogre risk for forseningar att tvartemot minska anvandningen av Fas II.
Dessutom innebar forseningar en i praktiken vasentlig 0kning av den legala osakerheten;
ett stort antal patentbevakningar gérs enbart for att undersdka i vilka lander en PCT-
ansOkan gar vidare i. Vid en "top-up-sokning” férvantar vi oss ocksa att framst sent
inkomna dokument hittas och borde i sa fall i stor utstréackning vara sddana som i flera
jurisdiktioner endast far anvandas som direkta nyhetshinder. Aven om nyhetshindrande
dokument ar viktiga att hitta, ar det for sbkandes del relativt latta (i forhallande till
uppfinningshojdsanmarkningar) att ga runt. Sist men inte minst befaras att en top-up
search i Fas Il skulle kunna motverka pagaende arbete med att forbattra uppdateringen av
patentdatabaser. S6kanden ska kunna lita pa att ISA har tillgang till "alla” publicerade
patentdokument da s6kningen gors. Sammantaget tror vi alltsa att ett inférande av top-up
sOkningar inte bara minskar attraktionskraften hos Fas Il, utan ocksa skulle vara ett steg
tillbaka i stravan att gora PCT-systemet effektivare.

Stycke 14-21 diskuterar samverkan i sokning och granskning, sdsom namnts i bl a
PCT/MIA/16/15. SIPF har ocksa har genom PRV:s kundméten framfort en positiv syn pa
ett pilotprojekt dar t ex europeiska, japanska och amerikanska granskare tillsammans
utfér sokning och granskning. Var positiva syn kvarstar, men vi vill ocksa lagga till att vi tror
att en sadan samverkan i slutdndan endast ar relevant och effektivitetshdjande om
rapporterna fran en sadan "virtuell myndighet” blir mer bindande. Genom stycke 15
verkar det som att flera PCT-stater vill utféra ytterligare sokningar. H6jda sOkavgifter i Fas |
p g a en "samverkande” sokning anses da ge litet eller inget varde alls. Endast om hoéjda
avgifter i Fas | och Fas Il ger godkéanda patent snabbare och minskade avgifter i den
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nationella fasen kan de hdjda avgifterna accepteras. Om en samverkan endast leder till
hogre avgifter utan att ge nagra vasentliga fordelar i den nationella/regionala fasen ser vi
inget behov av en implementering, aven om vi inser att en samverkan indirekt kan leda till
en Onskvard, 6kad harmonisering av nationella patentlagar.

PCT/MIA/17/5 Preferential Treatment for International Applications Relating to “Green”
Technologies

Om ett foretag vill ha patent beviljade mycket snabbt rekommenderas vanligtvis att
parallella ansdkningar lamnas in nationellt/regionalt med begaran om accelererad
handlaggning. Anledningen ar att beviljandet anses férsenas med ca 18 manader om PCT-
systemet anvands. Att korta ner PCT- fas | och fas Il (tilsammans) med 18 manader synes
vara svart.

Konkreta forslag som skulle kunna snabba pa godkdnnandeprocessen via PCT-vagen
skulle dock kunna vara att:

o fler mojligheter till att fa positiva IPER ges genom att IPEA genom andring av Regel
66.4 PCT tvingas att skicka en andra WO (se diskussionen om dokumentet
PCT/MIA/17/5 ovan),

e erbjuda ett accelerarat forfarande i Fas |, dar sdkrapport och ISA WO skickas inom
7 manader och publicering av patentansdkningen sker strax darefter, och

e forma flera nationella/regionala patentverk att paboérja en accelerad granskning sa
fort sékanden gar in i den nationella/regionala fasen dven om det sker innan 30
manader, t ex strax efter publiceringen av en ”i fortid” publicerad och
nyhetsundersdkt PCT-ans6kan i punkten ovan. Det finns flera patentverk som inte
ger den mojligheten idag, varken foér gron teknologi eller pga nagon annan
anledning sasom pagaende intrang, licensférhandlingar etc, och da spelar det
ingen roll (for dessa lander) om PCT Fas | snabbas pa.

PCT/MIA/17/6 Introduction of a Form for Informal Clarification Before Search

Generellt sett tycker vi att syftet med forslaget fran det japanska patentverket ar mycket
bra pga det informella tillvagagangssattet. Férdelen for granskaren ar uppenbar, men
nagon detaljerad forklaring om hur det féreslagna anteckningsformularet ska behandlas
legalt och distribueras till andra patentverk och sbékanden finns inte, vilket hade varit
onskvart for att battre forsta fordelarna och eventuella nackdelar fér sbkanden.

Mot bakgrund av betydelsen av akthistorik (file history estoppel etc) i flera for svensk
industri viktiga lander, sasom USA och Kina, ar det av stor betydelse att vi far mer
information om hur forumlaret ar tankt att distribueras till nationella patentverk och
huruvida s6kanden far en chans att ratta eventuella fel i granskarens sammanfattning av
diskussionen med s6kanden. Innan dess vagar vi inte uttrycka vart stod till férslaget som
sadant.

PCT/MIA/17/7 PCT User Survey

Inga kommentarer.
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PCT/MIA/17/8, PCT/MIA/17/9 och PCT/MIA/17/10

Da detta skrivs har ytterligare MIA-dokument gjorts tillgangliga pa WIPO:s hemsida. Dessa
ar PCT/MIA/17/8, PCT/MIA/17/9 och PCT/MIA/17/10. Nar forfragningar om synpunkter
pa MIA-dokument gick ut till styrelsen och patentutskottet fanns de tre dokumenten inte
tillgangliga och tyvarr hinner vi inte bereda fragan innan svarsfristen gar ut den 6 februari
2010. Vi hoppas dock kunna aterkomma med synpunkter pa de tre dokumenten senare,
aven om det ar for sent for métet i Rio de Janeiro.

Lycka till pa motet!
For SIPF

Fredrik Egrelius
Vice-ordférande i SIPF och féreningens representant pa PRV:s kundméoten



