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Remiss: Svensk stindpunkt om ursprungsangivelser m.m. i samband med
genomforandet av Bonn-riktlinjerna om tilltride till och rattvis fordelning av

avkastningen fran anvindningen av genetiska resurser

Svenska Foreningen for Industriellt Réattsskydd (SFIR) har beretts tillfélle att limna
synpunkter pd forslag som tas upp 1 Europeiska kommissionens Meddelande (KOM(2003)
821 slutlig).

SFIR uppehaller sig 1 detta yttrande framst vid de fragor som berors 1 avsnitt 7.2-3 1

Kommissionsdokumentet.

Enligt artikel 15.5 i konventionen om biologisk méngfald (CBD) skall tilltradet till genetiska
resurser kunna villkoras av forhandsgodkidnnande (prior informed consent™) fran respektive
ursprungsland. Kérnfrdgan dr nu i vad man immaterialrittsliga regelverk ldmpligen bor tas i
ansprak for att bidra till efterlevnad av bestimmelsen. Vad som har ifrdgasatts & om en
ansokan om patent for en uppfinning som forutsitter utnyttjande av vissa genetiska resurser
skall obligatoriskt innehélla uppgifter om ursprunget for resurserna, eventuellt ocksa om
forhandsgodkdnnande som ldmnats. I forekommande fall krdvs en beddmning av om sddana
formkrav skall forenas med patentréttsliga sanktioner, ytterst ogiltigforklaring av ett patent

som beviljats pa basis av oriktiga uppgifter, eller om asidosittande av uppgiftskravet skall
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beivras pa andra dn patentrittsliga grunder. Att mérka &r att formkrav av det slag som nu ar

aktuellt inte dr ténkta att paverka géllande krav pa reproducerbarhet.

Det ér en etablerad princip att patent kan beviljas endast den som gjort en uppfinning eller
som hérleder sin rétt fran uppfinnaren. Foljaktligen géller att rattsgrunden skall uppges i
patentansokningen, och att en oriktig uppgift om s6kandens stéllning som uppfinnare eller om
den legitima rittsovergdngen kan leda till att ansdkan ogillas eller till att ett meddelat patent
upphévs som ogiltigt. Nir det ddremot géller rétten till nyttigheter som behdvs for att utova en
uppfinning forhaller sig patentlagstiftningen neutral. Denna neutralitet foljer logiskt med det
forhéallandet att ett beslut om patent 6ver huvud taget inte kan tas till intékt for en positiv rétt
att utnyttja uppfinningen. Med patentet foljer strangt taget bara en rétt att hindra andra fran att
utnyttja innovationen kommersiellt. Det ankommer p4 patenthavaren att skaffa sig de ravaror
och redskap, 1 vissa fall &ven de sdrskilda myndighetstillstdnd, som behdvs for exploatering

av den patenterade uppfinningen.

Mot denna bakgrund kan ségas att ett obligatoriskt krav pa patentsdkanden att styrka sin rétt
att utnyttja vissa naturresurser ar frimmande for patentsystemet. Ett obligatorium for
sOkanden att i ansokan forete bevisning om sadan “prior informed consent” som avses i CBD

bor enligt SFIR:s mening inte komma 1 fraga.

Aven en foreskrift som inte innebér mer 4n skyldighet att limna uppgifier om ursprunget for
visst genetiskt material &r i princip irrelevant for patentsystemet, si langt syftet ar att
informationen skall ge indikationer om sdkandens rétt att forfoga dver materialet. En annan
sak &r att sdidana upplysningar kan vara av intresse for patentmyndigheternas handléggning,
ndrmare bestdmt vid undersokning av teknikens standpunkt (“prior art”). Det allménnas
intresse av att patent inte meddelas pa materiellt oriktig grund kan i viss man gynnas av att
patentmyndigheterna tidigt far kinnedom om ursprunget for genetiskt material som kommer
till anvéndning for en uppfinning. En ordningsregel om uppgiftsskyldighet av det slag som
nyligen inforts i 5 a § patentkungorelsen kan dérfor vara motiverad, oberoende av de politiskt

kénsliga skdl som nu ligger bakom Kommissionens dverviganden.
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Mer problematisk ar fragan om att omkonstruera uppgiftskravet till en ovillkorligt

forpliktande formforeskrift med patentrittsliga sanktioner.

Till en borjan kan erinras om att en pa sé sétt utformad bestdmmelse blir svér att forena med
det generella forbud mot nya formforeskrifter som géller enligt Patentsamarbetsfordraget
(PCT), ett forbud som far foljdverkan for nationell rétt enligt Patentréttsfordraget (PLT).
Enligt SFIR:s uppfattning bor en utgangspunkt vara att &ndringar undviks 1 PCT.

SFIR saknar inte forstielse for att lander som forfogar 6ver genetiska resurser efterstravar
multilaterala dtaganden om ursprungsangivelser i patentansokningar for att darigenom fa till
stdnd en bittre efterlevnad av CBD. Det finns dnda anledning att varna for en dvertro pa vad

som kan uppnas med en sddan mekanism.

For det forsta skall pAminnas om att patentsystemet inte kan tillhandahélla information om
den totala mdngden av genetiska resurser som utnyttjas. Det maste forutséttas att en inte

obetydlig anvindning sker utanfér verksamhet som synliggdrs i patentansdkningar.

For det andra maste, om ett uppgiftskrav skulle forenas med patentrittsliga sanktioner,
bestimmelser om obligatorisk information vara mycket tydliga betraffande omfattningen och
karaktéren av vilka uppgifter som skall Idmnas. Det &r inte givet hur terminologin i CBD
forhaller sig till material som i det enskilda fallet dr relevant for en patentansokan. I vilken
utstrackning skall forddlat genetiskt material beaktas? I vad man skall material som har sitt
ursprung i tiden fore ikrafttridandet av CBD komma i frdga? Skall en sokande kunna drabbas
av sanktioner for underldtenhet att uppge ursprunget for material som ndmns i en ursprunglig
ansdkan men som under handldggningens ging forlorar sin relevans? Skall material av

humant ursprung vara undantaget en gang for alla?

Ytterligare komplikationer tillkommer for det fall uppgiftsskyldigheten skall avse inte endast
ursprunget for genetiska resurser utan ocksa den rittsliga grunden for utnyttjandet ("prior
informed consent”). Det far antas att patentmyndigheterna inte ar sirskilt vil skickade att

prova giltigheten av avtal som ingatts enligt olika nationella rattsordningar.
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Det som nu tagits upp talar emot att krav pd obligatoriska uppgifter i patentansokningar skall

forenas med just patentrittsliga sanktioner. Det bor alltsa i ett rittssidkert och

innovationsframjande patentsystem inte komma i fraga att en patentansdkan avslés, eller ett

meddelat patent upphivs enbart pa den grunden att uppgiftsskyldigheten asidosatts.

Av 1 huvudsak de skél som nu namnts kidnner SFIR tveksamhet ocksa till tanken att en

patentmyndighet skulle ges ritt, eller skyldighet, att uppskjuta handldggningen av en ansdkan

pa den grunden att foreskrivna uppgiftskrav dsidosatts.

De sanktioner som kan bli aktuella bor alltsa ligga utanfor patentsystemet. Har kan tdnkas att

en forfordelad part vicker talan i civilmal, med yrkande om forbud att utnyttja ett meddelat

patent pd den grunden att patenthavaren inte tillforsékrat sig den rétt att anvénda sig av

genetiska resurser som forutsétts enligt CBD.

Det bor inte heller uteslutas att straffréttsligt ansvar kan komma att utkrévas av den som

uppsatligen eller grovt oaktsamt ldmnat oriktiga uppgifter i en patentansdkan.

Om det skulle visa sig oundgingligt med dtaganden om ett patentrittsligt sanktionerat

uppgiftskrav for att bryta ldsningar mellan industrilander och utvecklingsliander, s& méste

enligt SFIR:s mening i vart fall féljande beaktas:

e Ett uppgiftskrav far inte innefatta mer an en skyldighet for sokanden
att uppge det for honom eller henne kdnda ursprunget for genetiska
resurser. Nagot krav pa sokanden att styrka “’prior informed consent”
skall inte forekomma.

e En formforeskrift bor utformas sé att sokanden skall ha skyldighet att
uppge det land och/eller den gensamling dér materialet har sitt
ursprung. | forekommande fall skall det ricka med en forklaring att
ursprunget inte dr ként for sokanden. Upplysningar skall [dmnas utan
krav pa hogre detaljeringsgrad, om mgjligt bor standardformulér

anvindas.
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e En forsummelse att 1dmna uppgifter skall inte fa leda till ndgra andra
patentrittsliga pafoljder dn att patentmyndigheten avskriver
ansokningsdrendet. En ritt till aterupptagande skall finnas,
atminstone motsvarande vad som géller enligt 15 § patentlagen.

e Eventuella ytterligare sanktioner for uteblivet eller oriktigt
uppgiftslimnande skall ligga utanfor patentsystemet och aldrig i sig
foranleda ogiltigforklaring av ett patent.

I Kommissionsdokumentet har bl.a. nimnts mojligheten att patentmyndigheterna (alltsé inte
“patentbyraerna” enligt den bristfilliga svenska textversionen) skulle ha skyldighet att skicka
uppgifter till en for &ndamaélet inrdttad clearingorganisation. SFIR stéller sig tvivlande till att

en sadan procedur skulle vara nddvandig.

SFIR vill avslutningsvis framhalla betydelsen av att den svenska lagstiftaren inte ensidigt
infor négra nya skyldigheter for patentsdkande, utan att de dtgirder som dvervigs
harmoniseras med motsvarande bestimmelser i PCT och i Europeiska patentkonventionen

(EPC).

Detta yttrande har utarbetats av chefsjuristen Per Holmstrand, civilingenjoren Ivan Hjertman
och professor Marianne Levin samt cirkulerats inom SFIR:s styrelse. Det expedieras av

foreningens sekreterare, advokaten Katarina Stromholm.

Stockholm den 30 augusti 2004

Katarina Stromholm
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