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Till Justitiedepartementet 2005-11-07

Yttrande angiende Ju2000/4879/L.3

Svenska Industrins Patentingenjorers Forening (SIPF) har beretts tillfalle att komma med
synpunkter pa ett utkast fran Trilateralen (EPO, JPO och USPTO) angédende en “first
package” 16sning i det fortsatta arbetet med SPLT. Man synes nu ha kommit en bit pd vig nér
det galler ett antal grundliggande villkor, teknikens stindpunkt, nyhetsfrist, nyhet och
uppfinningshéjd, vilket vi konstaterar med viss tillfredsstillelse.

Tekmkens standpunkt, Art 8§(1)

Hir rader till synes full enighet om det vésentliga. U SPTO accepterar t.0.m. prioritetsdagen
som avgorande d.v.s. det som giller enligt ett “first to file” system. Det enda som man &r
oeniga om ar om uppfinnarens medgivanden om siddant som ar forut kiint. Sédana
medgivanden skall enligt USPTO vara oéterkalliga medan det enligt EPO och JPO handlar
om en bevisfriga. Den skilda attityden torde bero pé uppfinnarens annorlunda stilining i
USA. En uppfinnare skall inte kunna tillgodordkna sig nagot som han inte sjilv bidragit med.
Uppfinnarens stillning bér vara en fraga for SPLT i ett annat sammanhang,.

Vi stédjer hir det synsitt som EPO och JPO foresprakar. Likaledes forespriikas begreppet
»claimed subject matter” framfor “claimed invention”.

Gillande Rule 8(3) stodjer vi Trilateralens position att det ar sista dagen i manaden eller under
aret som skall riknas som offentlighetsdag fér prior art som endast har en kéind manad eller
arsangivelse.

Verkan av kolliderande ansékningar, Art 8(2)

Vid kollision vill EPO och JPO ha enbart nyhet som skillnadskriterium som idag medan
USPTO ocksa vill ba uppfinningshdjd. Dessutom haller man fast vid den gamla Hilmer-
dokitrinen. Sjalvklart maste USA ocksa acceptera den dldre ansokningens prioritet om det
skall bli ndgon harmonisering.

Vér erfarenhet av nyhetsbegreppet ér blandad nir det galler tillimpningen vid kollision. Det
kan vara svart aft anvinda samtidigt som det kan anses utgdra en skilig balans mellan den
aldres och den yngres intressen. Svérigheten betingas sirskilt av att kollisionsfailen
forekommer sa sparsamt.

Med viss nyfikenhet sékte vi darfor pa nitet efter begreppet “enlarged novelty”. Vi fann
lanken htip://www.wipo.int/scp/en/novelty/ pd WIPOs hemsida. Vi har inte haft tillfzlle att
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mera ingdende studera det digra materialet men vad vi forstar innebar “enlarged novelty”
enbart en forskjutning av griinsen en bit in i uppfinningshdjdsomradet, men inte hela viigen.
Svarigheterna torde enligt vir mening ddrmed inte minska. Sverige hade uppfinningshdjd som
skillnadskriterium pa sjuttiotalet med det omaket att det torefoll val stringt.

En annan ytterlighet ir att helt avskaffa kollisionshindren — se vidare vart remissyttrande
angaende Ju 2003/2119/1.3 daterat 2003-04-15, sarskilt sid 3.

prlorltet och infrandet av andrlngar

Fragor gillande dubbelpatentering och sjalv-kollision bor naturligtvis studeras ndrmare om
nagon av ytterligheterna viljs. Det bor inte vara ndgot storre problem att for dessa fragor finna
tydliga och objektiva 16sningar. Motsvarande tydliga och objektiva 16sningar ér enligt SIPF:s
mening svart att gdra om nyhetsbegreppet forindras (oavsett om “enlarged novelty” eller
“implicit”-begrepp tillimpas pa nyhetsbegreppet).

Gillande Art 8(2)(b) foresprakar vi det forslag som EPO och JPO féretrader.

Rule 9(1)(a) avspeglar den skilda synen pa kollision. Sammandraget behdver inte ingd i
ansSkningen for att den skall f4 en ansokningsdag enligt t.ex. Art 11 i PCT. Dérfor skall det
inte ing4 vid en renodlad nyhetsbedémning raknat frén ansékningsdagen. For USPTO, som ju
foresprakar uppfinningshdjd som skillnadskrav vid kollision é4r kanske ansékningsdagen inte
lika kiinslig och det ricker alltsd med handlingarna som offentliggérs inklusive sammandrag..
Rule 9(2) 4r intressant att diskutera nirmare under férutsittning att Art. 8(2) resulterar i det
extrema alternativet att lita uppfinningshéjd utgdra kriterium for patenterbarhet vid kollision.
I annat fall borde likhet for alla gilla.

Nyhetsfrist, Art 9
Vi &r fortfarande principiellt emot inférandet av en nyhetsfrist och hanvisar i forsta hand till

vart remissyttrande nimnt ovan. Det har pa senare 4r blivit allt vanligare att limna in
provisoriska ansékningar. Star en uppfinnare infor att behova offentliggéra sin uppfinning bér
han ha tillging till nigon slags skriftlig dokumentation. Denna kan han registrera hos en
patentmyndighet tminstone som en provisorisk ansdkan. Férmodligen blir det samma slags
information som uppfinnaren maste redovisa for att dberopa sin nyhetsfrist enligt de forslag
som lagts. Ar det en provisorisk ansokan #r det bara att begdra sedvanlig prioritet. Pa detta
satt gar det redan idag ati ridda ett patent som man inte hinner skriva en ansdkan om. I en
framtid kan det bli Notarius Publicus som registrerar informationen.

Men vi har forstatt att for att komma vidare med den synnerligen 6nskvirda harmoniseringen
gar det inte att undvika frigan om nyhetsfrist. Darvid stoder vi tills vidare i allt visentligt EU-
vttalandet vid det grekiska ordférandeskapet, som bifogats remissen.
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Det kan dven tilliggas att frigan om nyhetsfrist bor tydligare kopplas till fragan om tredje
mans rittigheter, som kort berdrs i sista stycket av uttalandet. Féranvindarrétten som den idag
ar utformad ar otillriicklig for framtida regionala/globala 16sningar dé den 4r nationellt
begransad.

Nyhet och uppfinningshdéjd, Art 12
Parterna synes vara i stort sett eniga avsecende nyhet och uppfinningshéjd. Det r egentligen

bara den olika synen pa skillnadskravet vid kollision som avspeglas i nagra skilda skrivningar.
Nir man enats om villkoren f6r kollision, enas man om nyhet och uppfinningshdjdsartiklarna
per automatik.

Nagra kommentarer ir dock pa sin plats. For Art. 12(3) foresprakar vi EPO:s forslag till
skrivning. Gillande Rule 14 ansluter vi oss till Trilateralens férslag.

Man diskuterar ocksé nagra detaljerade tillimpningsforeskrifter till Art 12. SIPF stiller sig
dock fraigan om man inte skall Gverldta sadant till réttstillimpningen 1 respektive stat/region.
Man kan inte enas om allt. Det ir dock dnskvart att pa alla sitt undvika formuleringar som
kan leda till en tolkning att kravet pa uppfinningshdjd ytterligare minskas. Tvértom vore det
dnskvirt med en hjning av kravet pa uppfinningshdjd.

Detta yttrande har behandlats i SIPFs styrelse och arbetsutskott.
For arbetsutskottet

Anders Axberger
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