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Till Justitiedepartementet

Yttrande angdende Ju2003/2119/L3

SIPF har aterigen beretts tillfalle att yttra sig angaende nyhetsfrist, nu infor WIPQ:s nionde
mote angdende global lagharmonisering (SPLT) pa patentomradet. Tyvarr har vi d&ven denna
gang haft ont om tid att forankra vara stallningstaganden bland vara medlemmar och dven
detta yttrande far darfor betraktas som preliminart. Eftersom vi betraktar SPLT-arbetet som
mycket viktigt och att vi hoppas pa framtida férenkling genom det internationella
harmoniseringsarbetet, utgar vi fran att vi far aterkomma med nya synpunkter allteftersom
arbetet fortskrider.

Vi vill till att borja med hanvisa till det yttrande vi ingav till Justitiedepartementet den 18 april
forra aret. Var principiella standpunkt emot inforande av nyhetsfrist kvarstar, atminstone sa
ldnge som inga forandringar avseende ansokningsdagen som avgorande for patenterbarhet
(“first to file) diskuteras. Vi vill dock tilligga nagra detaljer.

Uppmjukning av idag gallande regler om nyhetsfrist?

Aven om vi ar principiellt emot, anser vi att man kan diskutera en uppmjukning av det som
idag galler enligt 28 PL och Art 55 EPC - nyhetsfrist pa sex manader vid uppenbart misshruk
i forhallande till uppfinnaren alternativt forevisande av uppfinningen pa en pa visst satt
erkand utstallning. Uppmjukningen bor, enligt var mening, innebara att uppfinnaren/sokanden
ma vara forlaten dven om han till f6ljd av missforstand, olyckshandelse eller annan jamforbar
extraordinar omstandighet rakat medverka till att uppfinningen blivit offentliggjord i fortid.
Uttrycket “uppenbart missbruk™ skulle alltsa behéva tonas ner. Vi forutsatter att denna typ av
handelse dven i framtiden blir timligen sallsynt och darigenom endast i ringa omfattning
paverkar patentsystemets forutsagbarhet. Nagon nyhetsfrist skall inte kunna medges enbart pa
grund av att inblandade parter varit okunniga om gallande regelverk

Nar det galler det andra alternativet, forevisning av uppfinningen pa erkand utstéllning, ar det
tankbart att utvidga kretsen av offentliggéranden pa detta for uppfinnaren/sékanden frivilliga
satt. Aven har maste man emellertid vara ytterst restriktiv for att inte 6ka osékerheten for
tredje man.
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Prioritet vid nyhetsfrist

28 PL och Art 55 EPC tar inte prioritet enligt Pariskonventionen i beaktande. Detta innebar att
for att komma i atnjutande av nyhetsfristen maste sokanden inom sexmanadersperioden ocksa
soka patent i alla andra berdrda lander utan att kunna forlita sig pa det annars sedvanliga
prioritetsaret.

Andring av denna ordning bor 6vervagas for det fall det handlar om extraordinara
omstandigheter som uppfinnaren/sdkanden inte haft full kontroll éver. Eftersom en ursékt i
form av en nyhetsfrist kan komma att medges, blir denna atgard i stort sett meningslos om
sokanden (i god tro) fortsatt med sin ansokan i andra lander via prioritet pa sedvanligt satt.
Detta galler sérskilt som den annars nyhetsskadliga informationen forst uppdagas langt efter
det prioritetsar och andra frister 16pt ut.

Har & andra sidan offentligg6randet skett frivilligt pa en utstallning eller dylikt, torde man pa
sin hojd kunna tanka sig att prioriteten skulle l16pa fran dagen for det fortida offentliggorande.
Vi ser dock en ytterligare komplikation. Vad utgor prioritetsbeviset? Ar det en broschyr, ett
vittnesmal eller dylikt? Hur skall man kunna avgora om ett senare patentkrav har fullt stod i
ett sadant prioritetsbevis?

Dessa och andra tveksamheter gor att vi haller fast vid var principiella standpunkt om att
nyhetsfrist inte bor inforas enligt liggande forslag i senaste version av SPLT.

Nyhetsfrist och foranvandarrétt

| vart forra yttrande ansdg vi, om nu nyhetsfrist anda skulle komma att inforas, att géllande
regler for tvangslicens var tillrackligt for att skydda tredje man. Efter fornyat évervagande
anser vi att foranvandarratt — jfr 84 PL — bor vara I6sningen atminstone om den tredje mannen
varit i god tro. Den skrivning i nu aktuell Art 9 (5) SPLT som ocksa anger att
foranvandarratten utstracker sig till att motsvara intrang i annans ensamratt ar
tillfredsstéllande. Vi tolkar detta som att tredje man inte bara har ratt att fortsatta med det han
gjort innan patentansokan fran den forste uppfinnaren lamnats in, utan ocksa har mojlighet att
utveckla sitt utdvande efter inlamningen och att han saledes kan rakna med att ga fri fran
anklagelser om intrang under hela patenttiden.

Ett exempel
Antag att en uppfinnare A offentliggdr sin uppfinning innan han soker patent. En annan

uppfinnare B tillgodog6r sig informationen och gor en egen uppfinning, t.ex. en i sig
patenterbar forbattring, baserad pa sin nyvunna kunskap. B ldamnar in en patentanskan innan
A hinner l[amna in sin. Om vi antar att B redovisar hela sin kunskap om A:s uppfinning
kommer B:s ansokan att utgora kollisionshinder for A:s ansokan. Idag innebar detta att B far
patent medan A blir utan saval pa grund av kollisionen som att han forpublicerat
uppfinningen.

Med det foreslagna systemet med nyhetsfrist maste A forst visa att den offentligjorda
informationen hérror fran honom. Déarefter maste han visa att B hamtat bakgrundskunskapen
fran A:s offentliggorande. Skulle B:s bakgrundskunskap harstamma fran annan eller osaker
kélla kan ndgon nyhetsfrist for A inte paraknas och kollisionhindret kvarstar. Enligt exemplet
far B alltid patent medan laget for A blir mer prekart. Detta visar pa vilka orimliga situationer
som kan uppkomma om nyhetsfrist infors i mer frikostig omfattning.
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Skulle emellertid A lyckas bevisa att hans offentliggérande utnyttjats av B far bagge parter
patent och man far gora upp om vem som far gora vad. Vid en sadan uppgdérelse kommer det
sékert ha betydelse att A var forst med grundidén — ett inslag av “first to invent”.

Patenterbarhetshinder

| vart forra yttrande efterlyste vi nagon slags kompromissvilja med avseende pa “first to
invent” och “first to file”. I det nu féreliggande fordragsutkastet Art 8 ar
patenterbarhetshindren i allt vasentligt de som idag galler i Europa, d.v.s. allt material
offenliggjort fére ansokningsdagen respektive innehallet i tidigare ansokningar
offentliggjorda forst efter ansékningsdagen. FOr den senare typen av hinder ar det tillrackligt
att den behandlade ansokningens krav uppvisar nyhet i forhallande till sadant s.k.
kollisionshinder.

Kompromissférslag

Ett forslag i kompromissriktning &r att ta bort kollisionshindren varvid &ldre forst senare
offentliggjorda ansdkningar inte langre kan anféras som hinder mot nyhet gentemot yngre
ansokningar. | exemplet ovan skulle A inte behdva visa att den annars nyhetsskadliga
informationen i B:s ans6kan harrorde fran honom. Inférande av en nyhetsfrist underlattas
alltsa. Forvisso riskerar man att patent kan komma att meddelas pa flera i stort sétt identiska
uppfinningar gjorda oberoende av varandra. Forutom att sddana situationer ar séllsynta bor
parterna kunna géra upp varvid inslag av saval “first to file” som “first to invent” skulle
kunna komma att fa betydelse. Sddana uppgorelser behover inte bli avsevart mer betungande
an dagens uppgorelser vid beroendepatent, nar tva patent skiljs at bara genom nyhet eller
genom det i USA forekommande “interference”-forfarandet. | varsta fall far man komplettera
gallande regler om tvangslicens.

En viss risk foreligger genom att forevisning av uppfinningen for kunder m.fl. kort efter det
att uppfinningen patentsokts kan leda till att ndgon oserios person, nérvarande vid
forevisningen, séker ett eget patent pa samma sak. Emellertid ar skillnaden mot idag endast
marginell. Idag maste till den snyltade informationen adderas nagot inslag av nyhet, vilket
inte bor vara sarskilt svart for den forslagne snyltaren.

En annan kanske mer betydelsefull l1attnad &r annars att kollisionreglernas inflytande
forsvinner med avseende pa villkoren for andring av ans6kningen, 138 PL, Art 123(2) EPC,
och fragan om prioritet for material som inte har exakt motsvarighet i ursprungsansokningen.
(1 fragan om prioritet fran utstallningar eller dylikt enligt ovan blir det inte lika svart att styrka
likhet mellan det utstallda foremalet och ett senare formulerat patentkrav.)

Avslutande kommentar

Vi finner att en ganska sa generds nyhetsfrist enligt senast presenterade artikelutkast troligen
inte ar nagon framkomlig vég fér global harmonisering. Att bara se dver Art 55, EPC (§2PL)
som vi pa sin hojd ar villiga att diskutera har formodligen annu samre utsikter. Vi har
ryktesvagen erfarit att USA &r pa vég att dra sig ur harmoniseringsarbetet igen. Ar detta sant
far vi vanta ytterligare ett decennium eller mer pa att en ny generation skall ta upp arbetet
igen.

Vi foreslar darfor att man mer ingaende jamfor sarskilt gallande amerikansk och europeisk
(resten av varlden?) patentlagstiftning, identifierar likheter och skillnader i syfte att hitta
kompromissldsningar som verkligen okar rattssakerheten och forutsagbarheten hos ett globalt
gallande patentsystem och inte tvartom. Vi foreslar dven att man inom ramen for SCP-arbetet
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initierar och sedermera presenterar studier av sadana skillnader, bade av vetenskaplig som av
mer populdr natur. Vad vi har erfarit ar det ont om sadana studier sarskilt efter AIPA den
nyligen genomférda ganska omfattande amerikanska patentlagsrevideringen.

Det &r mot denna bakgrund vi presenterat ovanstaende kompromissforslag. Detta ma forkastas
eller bearbetas ytterligare. Just nu &r det bara ett forsok for att visa vad vi menar.

“Claim date”

Allra sist tycker vi det ar trakigt att man 6vergivit det innovativa uttrycket “claim date” som
pa ett utomordentligt sétt klargor att olika patentkrav kan ha olika giltighetsdag beroende pa
om prioritet galler for ett krav eller inte i en bara delvis prioritetsgrundande ansokan.

Detta yttrande har i all hast behandlats av SIPF:s styrelse och arbetsutskott.

For SIPF:s arbetsutskott

Anders Axberger



