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Substantive Patent Law Treaty (SPLT)

Inledande anmarkningar

Svenska Foreningen for Industriellt Rattsskydd (SFIR) har getts tillfille att
lamna synpunkter pé en text, daterad 19-20 april 2005, med forslag till
harmoniserade bestimmelser om teknikens stdndpunkt, nyhetsfrist, nyhet och
uppfinningshojd.

Remisstiden har inte medgett en mer systematisk genomgéang av de olika
delarna i textforslaget inom den krets av intressenter som foreningen omfattar.
SFIR har dock tidigare, genom den svenska AIPPI-gruppen, detaljstuderat och
kommenterat SPLT-frigor som tagits upp genom globala AIPPI:s
kommittéverksamhet. Specifikt hinfor sig dessa kommentarer till
fragedokumenten

— Q167 Current standards for prior art disclosure in assessing novelty
and inventive step requirements, och

~ Q170 SPLT.

~ Fragan Q 167 togs upp infor AIPPIL:s Exekutivkommittémoéte i Lissabon den
16-22 juni 2002. Den svenska gruppens rapport bifogas, bilaga 1.

AIPPI foljer SPLT-forhandlingarna genom den s.k. Special Committee Q170.
Denna kommitté genomforde infér AIPPI:s kongress i Geneve den 19-24 juni
2004 en Questionnaire avseende SPLT Artikel 8(2), Secret Prior art, och
Artikel 9, Grace Period. Den svenska gruppens rapport bifogas, bilaga 2.

Grundat p4 dessa rapporter frin den svenska AIPPI-gruppen, och genom
beredning pé sedvanligt sitt inom SFIR, lamnar foreningen nu foljande




synpunkter p& remissunderlaget, dvs. EPO:s sammanfattning av expertmotet
den 19-20 april 2005.

S4 som SFIR uppfattar syftet med remissen 4r det kommentarer till de
konkreta forslagen som efterfragas, inte att nu fi de politiska férutsdttningarna
for fortsatta harmoniseringssamtal belysta. Till detta vill foreningen bara
anmdarka foljande.

SFIR anser det sjilvklart att global harmonisering efterstrédvas. I avvaktan pa
ett politiskt genombrott i WIPO-forhandlingarna ar det naturligt att samtal fors
med syftet att jimka samman de industrialiserade l4ndernas stdndpunkter.

SFIR ser det som angeldget att Sverige utnyttjar de mdojligheter som ges att
medverka och utéva inflytande i sddan koordinering.

Kommentarer till de foreslagna bestammelserna
Artikel 8, regel 9 (Prior Art; teknikens standpunkt)

Artikel 8 (1)

SFIR stoder EPO:s bedémningar, bl.a. i vad géller kritik mot USPTO:s
foreslagna tillagg i artikel 8 (1) (b).

Regel 8 (1) och Regel 8 (2)

Inga kommentarer.
Regel 8 (3

SFIR delar EPO:s uppfattning att informationen i férekommande fall ska anses
tillginglig den sista dagen i ménaden.

Artikel 8 (2) (a)

Se den svenska AIPPI-gruppens svar i Q170 avseende denna artikel i SPLT
som stéder EPO:s position.

SFIR kan ansluta sig till de betinkligheter som trilateralen framfort (punkt 5,
sid. 6 i remissunderlaget) i friga om att inféra begreppet “enlarged novelty”.
Foreningen anser att det krivs en noggrann analys av inneborden av detta
begrepp innan det gér att fatta nigra beslut i frigan; jfr punkt 11.2 i den
svenska rapporten till ATPPI Q 170.

Artikel 8 (2) (b)

I linje med den svenska AIPPI-gruppens svar pa Q 170, punkt II.4, stéder
SFIR Alternativ A, dvs. att faktiskt intride i nationell/regional fas ska kridvas
for att en ansokan ska fa verkan som nyhetshinder. SFIR anser dock att en viss
flexibilitet kan vara motiverad, sarskilt av de skdl EPO angett i andra
meningen av punkt 10, sid. 8, i det remitterade dokumentet. Fran europeisk




sida bér man siledes hir kunna téinka sig att redan en PCT-ansokan ska ha
nyhetshindrande effekt, om en s&dan eftergift &r vad som behdvs for att
astadkomma ett vil avvigt forhandlingspaket.

Regel 9 (1) (a)

SFIR stoder EPO:s position.

Regel 9 (2)

Ingen kommentar.

Regel 9 (3) (a)

I linje med den svenska AIPPI-gruppens svar i Q170, punkt IL.5 anser SFIR
att prior art-effekten ska gélla oavsett identiteten hos s6kanden.

Rule 9 (3) (b

SFIR har inte nirmare studerat konsekvenserna av inférande av systemet med
“terminal disclaimer”. Frigan kan lampligen utredas niarmare.

Artikel 8 (3)

SFIR har inte studerat frigan om ”Secret commercial use and on sale status”.
Foreningen ifragasitter dock om det verkligen beh6vs en sérbestdmmelse 1
detta speciella fall. De sedvanliga nyhetskriterierna bor vara tillrickliga.

Artikel 9 (Grace Period, nyhetsfrist)

Artikel 9 (1)

En méjlighet till nyhetsfrist bor kunna godtas som en del i ett avvégt
forhandlingspaket i vilket ocksé dtaganden om first-to-file ingér. Nyhetsfristen
bor inte Gverstiga sex ménader.

De textforslag och de kommentarer som EPO ldmnat i denna del bor kunna fa
svenskt stod.

Artikel 9 (2)

I rittssikerhetens intresse bor det normalt krivas en sdrskild forklaring som
villkor for ritten att utnyttja nyhetsfrist. I sitt svar till Q 170 har den svenska
AIPPI-gruppen uttryckt &sikten att en sddan forklaring bor kunna ges in s sent
som 16 manader efter dagen for ansokan eller prioritet, forutsatt att
harmoniserade bestimmelser om obligatorisk 18-ménaderspublicering av
ansokan ska gilla.




Artikel 12, regel 14-15 (novelty-inventive step; nyhet-uppfinningshdjd)
Artikel 12 (2)

Ingen kommentar.

Artikel 12 (3)

SFIR stéder den av EPO och JPO foreslagna begrinsningen av hinvisningen
till Art. 8 (1) som konsekvens av EPO:s och JPO:s gemensamma instillning
till Art. 8 (2), nimligen att en annan, 4ldre patentansokan ska ha betydelse
enbart for provningen av nyhetskravet, inte kravet pd uppfinningshéjd.
Nyhetsbegreppet far inte tolkas sa snévt att det bara handlar om fotografisk
likhet. Det bor ocksé inbegripa t.ex. vad fackmannen med sin allménna
kunskap och forstéelse liser in i texten. Det 4r angelédget att synséttet i denna
fraga harmoniseras.

SFIR delar EPO:s uppfattning — och den uppfattning som tidigare dven
USPTO haft — betriaffande uttrycket “differences and similarities”. Likheter
mellan foremélet for en patentansokan och tidigare kind, hur stora de &n mi
vara, saknar principiellt betydelse vid bedémningen av ifall kravet pa
uppfinningshojd ar uppfyllt eller inte. Det &r i stéllet skillnaderna som ska
beddmas. SFIR anser dirfor att den av EPO foreslagna forkortade, allmént
hallna formuleringen (having regard to the prior art”) &r att foredra. Skulle
enighet vid SPLT-forhandlingarna kunna uppnés om att anvénda uttrycket
”with regard to the differencies” — saledes uteslutande similarities” —har SFIR
ingenting emot en sadan 16sning.

Regel 14 (1)

Ingen kommentar.

Regel 14 (2) och (3)

SFIR vill uttrycka sin tillfredsstillelse over forslaget att kind teknik ska
bedomas med utgingspunkt frin ans6kningsdagen (i forekommande fall
prioritetsdagen), inte sdsom i nuvarande EPO-praxis, tidpunkten for
publiceringen av det dldre dokumentet. Det synes ndmligen bade logiskt och
bést overensstimmande med grundliggande patentrittsliga principer att vid
tolkningen av #ldre dokument hénsyn tas till den tekniska utveckling som
forekommit efter publiceringen av dokumentet, vilket i sin tur kan ha inverkan
pé forstaelsen av innehallet i dokumentet.

Regel 15 (2)

SFIR stéder de forslag som EPO angett. Uttrycket content” &r att foredra
framfor “scope”.




Regel 15 (3)

EPO-forslaget ”common general knowledge” ér enligt SFIR:s uppfattning
bittre 4n alternativet “general knowledge”. Genom tilldgget understryks att det
ska vara en allméngiltig kunskap som det &r friga om. Det bor dérfor inforas i
Regel 15 (3) eller 15 (4).

Regel 15 (4)

Man kommer enligt SFIR:s uppfattning inte ifrén att en
patenterbarhetsbedémning har en betydande subjektiv karaktir. Den
granskande patentmyndigheten ska préva uppfinningshéjden hos en teknisk
16sning med ledning av hur en genomsnittsfackman (redan definitionen av en
sidan figur innebér en subjektiv bedomning) kan antas se pd saken (vilket
likas4 #r subjektivt). SFIR anser dock principiellt att en formulering som
uttrycker ett objektivt, snarare #n ett subjektivt, bedomningssétt &r att foredra.
SFIR ansluter sig darfor till EPO:s forslag.

Detta yttrande har utformats av en arbetsgrupp inom SFIR, i vilken ingétt
advokaten UIf Dahlgren, chefsjuristen Per Holmstrand, civilingenjoren Ivan
Hjertman, docent Bengt Domeij och jur. kand. Louise Wallin. Yttrandet har
cirkulerats inom SFIR:s styrelse. Det expedieras av advokaten Magdalena

Hagg.

agdajena Hagg




