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Synpunkter pa EPO-férslag om dndring av Regel 71 EPC

Infor ett méte i The Committee on Patent Law (PLC) har SIPF genom
justitiedepartementets forsorg beretts tillfalle att inge skriftliga synpunkter pa dokumenten
CA/3/10 och CA/PL 7/10. Det forsta dokumentet avser ett forslag om andring av Regel
71 EPC och det andra dokumentet &r en omarbetning av forslaget.

Aven om det antas att CA/PL 7/10 &r det dokument som &r mest relevant att
kommentera, sd ocksa vissa aspekter av CA/3/10, eftersom regelandringsforslaget i
CA/PL 7/10 boér ses mot bakgrund av CA/3/10.

Slutsats

Slutsatsen fran kommentarerna nedan ar foljande:

e | CA/PL 7/10 foreslas att Regel 71(3) EPC &ndras sa att EPO ocksa redovisar
bibliografisk data for den ans6kan som de avser att godkénna. SIPF tycker att detta
ar mycket bra.

e Forslaget enligt CA/PL 7/10 tar i praktiken inte bort de brister som patalats om
forslaget enligt CA/3/10. Det enda som vasentligen skett ar att bristfalliga lydelser
som foreslogs inféras i Regel 71 EPC i CA/3/10, istallet foreslas infogas i EPO:s
Examination Guidelines (GL). Detta ger inte nagon skillnad i praktiken. Nackdelarna
med det ursprungliga forslaget kvarstar alltsa.

e SIPF anser att EPO:s Administrative Council (AC) pa nagot lampligt satt bér markera
for EPO att flera av de féreslagna andringarna i GL inte ar i linje med intentionerna
med regeléandringarna.

e | punkt33iCA/PL 7/10 anges exempel da andringar kan foreslas av EPO:s
Examining Division (ED). SIPF anser att punkterna 33(a), (e) och (f) ska strykas och
att 33(e) och (f) i stallet ska foras in som exempel i punkt 34 6ver sadana saker
som inte far féreslas av ED.

e Endel av meningen i punkt 34(h) bor strykas (se sista stycket).

Synpunkter pa CA/3/10

Dokumentet féreslar en andring av Regel 71 EPC. Syftet med forslaget ar att det ska
paskynda godkannandeprocessen av europeiska patent i samband med Regel 71(3) EPC
och detta ar naturligtvis behjartansvart.
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SIPF tycker ocksa att inforandet av lydelsen "and of the bibliographic data” i R 71(3) enligt
forslaget ar bra.

Av sarskild betydelse fér vara synpunkter angaende CA/PL 7/10 ar att det foreslas i
CA/3/10 att ED ska kunna foresla vasentliga andringar (eng: amendments), och inte bara
mindre rattelser (eng: corrections) med stdd av andringsforslagets R 71(3) EPC:

“Where appropriate, the Examining Division may, in its communication, suggest
amendments or the correction of errors in the text...”.

Det &r en valetablerad europeisk praxis att sbkanden har ansvaret for beskrivningens och
patentkravens slutliga lydelse; inte EPO (GL Part B, Chapter XII-3.8; Part C, Chapter 11I-8.4).
Trots detta foreslar alltsa EPO att granskare ska ha befogenheten att foresla andringar i
t.ex. patentkraven. Eftersom sékanden anda har ansvaret for ansdkningstexten ar det
sedan upp till sbkanden att godkdanna de andringar som EPO foreslar.

Vid forsta anblicken kan alltsa EPO:s andringsforslag tyckas vara godtagbart och t o m
onskvart, eftersom EPO endast kan tyckas féresla en andring som férhoppningsvis ar
godtagbar och att sbkanden dnda kan protestera mot de foreslagna andringarna. Av
praktiska skal, som inte framgar av nagon EPC-regel, anser dock SIPF att sa inte ar fallet.
Nedan anges sju punkter pa vilka vi grundar var asikt.

1. Malet med handlaggningen av ansokningen skiljer sig at mellan en granskare och
sbkanden. Granskaren har incitament for att avsluta ansokningen och detta kan goras
genom att avsla ansdkningen eller godkanna den. Sokanden vill & andra sidan ha ett
hallbart patentskydd som ocksa tillgodoser affarsbehovet, t ex genom att kunna beivra
patentintrang i foretagets produkter. Informationen om affarsbehovet ar inte tillgangligt fér
granskaren.

2. Granskaren har generellt ingen aning om den affarsmassiga bakgrunden till att en
ansOkning lamnas in och varfor dess patentkrav ar skrivna som de ar.

3. Risken anses vara hog att en typisk situation skulle uppsta dar ett patentkravs
befintliga lydelse inte godtas av granskaren, men att granskaren ser en utvag for
sOkanden genom en andring av patentkraven och darfoér skickar en R 71(3)-
kommunikation med de andrade patentkraven. Pa detta satt kan granskaren pa ett
kraftfullt satt leda sokanden i den riktning som granskaren skulle vilja ga for att snabbt fa
handlaggningsprocessen avslutad. Det &r manga SIPF-medlemmar som varit i denna
situation aven med dagens utformning av Regel 71, trots att endast mindre rattelser tillats
goras av granskaren. Risken ar alltsa stor att denna situation skulle 6ka med
andringsforslaget enligt dokumentet. | de fall da sokanden inte haller med om att
rattelserna ar nédvandiga, har sbkanden manga ganger kunnat argumentera emot och fa
igenom oférandrade patentkrav. Om granskaren och sGkanden inte skulle kunna komma
Overens skickas idag en Art 94(3)-kommunikation med en fyramanadersfrist, men i
férslagets R 71(5) medges endast en tvamanadersfrist, vilket forstas ar till nackdel fér
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s6kanden. Eftersom granskaren enligt forslaget kan foresla substantiella andringar,
behdvs en fyramanadersfrist.

4. Det kan finnas flera mojliga inriktningar av ett patentkravs skyddsomfang, dar det ena
anses ha ett hogre affarsvarde an det andra. En granskare kan dock inte antas veta vilken
som har det hogsta affarsvardet.

5. En Regel 71(3)-kommunikation &r som namnts i punkten ovan ett kraftfullt och i
grunden positivt meddelande for sobkanden. Trots ansvaret att noga kontrollera
andringsforslagen kan sokanden i praktiken bli sa glad 6ver den goda méjligheten till ett
godkant patent att andringarna godkanns direkt utan noggrann kontroll av vad som
egentligen ar det rattmatiga och affarsmassigt basta skyddet. Konsekvenserna av detta
praktiska problem 6kar dessutom i och med EPO:s nyligen dndrade regler (R 36 EPC) om
begransning av tillfallen da avdelade ansOkningar far lamnas in. Med andra ord riskerar
fler godkanda patent ha ett skyddsomfang som inte téacker nagonting anvandbart och det
ar forstas inte syftet med patentsystemet.

6. Granskaren kan foresla andringar som ar i strid med Artikel 123 EPC. Detta
uppmarksammas redan idag, inte minst i invandningsarenden, och kan da leda till att ett
for sbkanden kostsamt patent hamnar i den s k ravsaxen mellan Art 123 (2) och 123(3)
EPC. Risken for att av en granskare initierade, otillatna andringar aterfinns i godkéanda
patent okar alltsa med andringsférslaget, vilket i sig 6kar risken for att ett patent hamnar i
ravsaxen.

7. | dokumentet namns att en andel pa ungefar 15% av R 71(3) EPC-kommunikationerna
inte godkanns av sbkanden, som i sin tur foreslar andra andringar/rattelser. Om
granskarna genom andringsforslagets sanktion uppmuntras att géra mer genomgripande
andringar i patentansodkan, tror vi att andelen drastiskt skulle 6ka (p g a flera av de ovan
namnda punkterna). Med andra ord riskerar regeldndringarna att ge en effekt som ar
tvartemot de goda intentionerna med forslaget. Handlaggningstiderna i samband med
godkannande skulle tvartemot kunna 6ka samtidigt som rattssakerheten fér sbkanden
skulle minska.

Regelandringsforslaget enligt CA/3/10 ar darfér oacceptabelt. Ett andringsforslag dar
"amendments or” stryks fran lydelsen “Where appropriate, the Examining Division may, in
its communication, suggest amendments or the correction of errors in the text...” skulle
daremot vara acceptabelt.

Synpunkter pa CA/PL 7/10

| CA/PL 7/10 har regelandringsforslaget enligt CA/3/10 vid forsta anblicken andrats i ratt
riktning, framst genom att ovan ndmnda andringsférslag for R 71(3), d v s att granskaren
far foresla (substantiella) andringar, har tagits bort.

Det regelandringsforslag som AC enligt CA/PL 7/10 foreslas godkanna skulle darfor vara
acceptabelt for SIPF, om det inte vore for att EPO har flyttat den praktiska innebérden av
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andringsférslaget enligt CA/3/10 till GL. | CA/PL 7/10 namns det i punkt 30 fortfarande
att:

"Under the new regime, the communication under Rule 71(3) EPC may contain reasoned
amendments or corrections made by the examining division on its own initiative".

Denna oOverflyttning gor att de papekade bristerna i forslaget anda realiseras i praktiken
samt att AC kan ha svart att formellt sett kunna géra nagonting at det.

Kanske ar det maojligt for AC att bordlagga beslutet tills garantier kan fas fran EPO om att
GL inte ska a&ndras i den riktning som foéreslas i CA/PL 7/10? Kanske kan AC i sina
motesanteckningar i samband med ett eventuellt beslut enligt CA/PL 7/10 infora
noteringar om hur AC skulle vilja att GL bér andras och begara att EPO senare redovisar
hur man levt upp till AC:s noteringar?

Punkt 31

Punkt 31 lyder: "The kind of amendments or corrections may only be those which the
division can reasonably expect the application to accept. This may depend on the
experience of the members of the examining division and their knowledge of the
applicant’s behaviour. Alternatively or in cases of doubt, the examining division may
contact the applicant by telephone or issue a communication under Article 94(3) EPC.”

SIPF anser att den sista meningen ar bra eftersom ED alltid bér uppmuntras att ta kontakt
med s6kanden pa telefon for att diskutera andringar som kan férvantas bli accepterade av
sbkanden. Vid de relativt manga fall da tveksamheter uppstar, eller att sbkanden inte kan
godta granskarens andringsforslag anser SIPF att det alltid ar bra att en 94(3)-
kommunikation skickas. Sa sker ofta idag och ger sékanden tillrackligt med tid, tack vare
en fyramanadersfrist, att tillsammans med uppfinnarna diskutera olika
andringsmoéjligheter. En tvamanadersfrist ar exempelvis for kort.

SIPF ar dock tveksam till den férsta och andra meningen. Anledningen ar att aven en
erfaren granskare inte kan anses ha tillracklig kunskap om sékandens beteende for att
kunna avgbra vad sdkanden anser ar acceptabelt. Anledningen ar att en stor del av
ansoOkningarna lamnas in av olika ombud (har avses bade interna och externa europeiska
patentombud), som dven om de arbetar at samma foretag, féredrar att handlagga arenden
pa olika satt och samarbeta med s6kanden pa olika satt. Dessutom kan s6kanden ratt
som det ar andra sin generella ansékningsstrategi och detta kan inte ens en erfaren
granskare forvantas kanna till. Med andra ord vore det battre om Punkt 31 slar fast att ED
alltid bor kontakta sbkandens ombud pa ett informellt satt, t ex via telefon eller via
informella e-brev.

Punkt 33

Punkt 33 i CA/PL 7/10 anger exempel pa da andringar kan foreslas av ED. Dessa exempel
foreslas alltsa inféras i GL.

Angaende 33(a): Har foreslas att granskaren ska kunna goéra andringar i beskrivningen for
att fa pastaenden om uppfinningen dari att vara samstammiga med patentkraven.

4 (5)
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Forslaget ar valmenande och skulle snabba pa handlaggningen. Som namnts ovan i
samband med CA/3/10 ar det dock sbkanden som bast kanner till uppfinningen och har
ansvaret for textens utformning. Ett fel i beskrivningen kan ha negativa konsekvenser for
motsvarande US-patent. Vid patenttvister i USA kan motsagelser och felaktigheter i ett
europeiskt patent paverka ett US-patents giltighet. En EPO-granskare bedéms inte kanna
till detta. SIPF forordar darfor att brister hellre papekas i en Art 94(3)-kommunikation.

Angaende 33(e): Enligt SIPF-medlemmars erfarenhet maste sékanden, bl a med tanke pa
USA, vara mycket noga med vad som skrivs i sammanfattningen (Summary) ocksa i EP-
patent, sarskilt om sammanfattningen skiljer sig fran motsvarande US-patent. Det som
skrivs ska ocksa vara forankrat hos uppfinnarna. Vi anser inte att en granskare vid EPO
kan anses ha den forstaelsen och bor darfor inte foresla en ordalydelse ocksa avseende
tidigare kand teknik. Det kan val inte kravas att granskaren ska kontakta uppfinnarna?

Angaende 33(f): En granskare anses generellt inte kunna ha den insikt och vilja som
kravs, t ex p g a anledningarna 1-4 som namnts ovan i samband med CA/3/10. Med
andra ord ar risken stor att exakt den situation uppstar, som vara anledningar 1-7 namner
ovan.

SIPF anser att punkterna 33 (e) och (f) maste strykas och i stallet inféras som exempel (i
punkt 34) da andringar inte far foreslas av granskaren. Dessutom foreslas att punkten
33(a) stryks.

Punkt 34(h)

SIPF foreslar att lydelsen "if there are different ways of amending the claim, so that the
examiner cannot assume to which possibility the applicant will agree” i punkt 34(h) stryks.
Lydelsen kan implicit tolkas som att &ndringar som vasentligen andrar ett patentkravs
skyddsomfang kan goras av granskaren om sékanden tros godta andringen. Sdsom
namnts ovan kan granskaren i praktiken inte ha den kunskapen, utom i de fall da
sdkanden indikerat detta genom t ex ett telefonsamtal.

For SIPFs patentutskott,

Fredrik Egrelius



