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Ordforandeskapets forslag till avtal om en enhetlig patentdomstol

Svenska Foreningen for Immaterialritt (SFIR) har beretts mdojlighet att inkomma med synpunkter
pa forslaget. Eftersom och remisstiden dr kort har SFIR koncentrerat sitt remissvar till ett antal
principiella punkter, nimligen:

Rules of Procedure

Sikerstidllandet av enhetlighet, tillforlitlighet och effektivitet;

Processprak;

Sammansittningen av domarpaneler 1 olika divisioner 1 forsta instans;

Behandlingen av ogiltighet som sjédlvstindig talan respektive invindning i intrangsmal
EU-domstolens roll 1 patentsystemet; samt

kostnader/domstolsavgifter.
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Rules of Procedure

Enligt 2009 ars forslag till domstolsavtal skulle Rules of Procedure faststillas efter forslag
av kommissionen och i oktober 2009 forelag en prelimindr uppsittning av procedurregler. I
de inledande kommentarerna framhalls bl.a. foljande som fortfarande dger sin giltighet:

Users of the patent system have repeatedly requested that work on the Rules of Pro-
cedure be started at an early stage. In order to enable a proper assessment of the
functioning of the future Court in practice and to create trust and confidence in the
new Court system, it does appear appropriate to start early and not to push aside
this huge task for later times. Together with the draft Agreement, ongoing work on
the Rules of Procedure will enable Member States and all users to better perceive
how the future Court system will work in practice. And, as regards the overall ar-
chitecture of the project, it will be crucial for achieving, in the final negotiations on
the draft Agreement, the right balance between on the one side the broad principles
in the draft Agreement and on the other side the level of details which should be left
to the Rules of Procedure.
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Foreningen menar att Rules of Procedure har avgorande betydelse for hur det gemensamma dom-
stolssystemet kommer att fungera och for att en enhetlig och effektiv processordning ska uppnas.
Dagens nationella processordningar &r disparata och nationella domare 1 olika lokala och regiona-
la divisioner av den gemensamma domstolen kommer att vara paverkade av olika traditioner. For
att handldggningen i forsta instans fran borjan ska ske pa ett enhetligt sétt i alla divisioner och for
att parterna i forvidg ska veta hur handldggningen kommer att ske krivs precisa och utforliga pro-
cessregler. Rules of Procedure dr saledes inte mindre viktiga 4n domstolsavtalet och Statute och
utgor en kritisk del av underlaget for ett stillningstagande till det gemensamma domstolssyste-
met. Dessa behover diarfor antas i samma ordning som och samtidigt med domstolsavtalet. En del
dubbleringar av processuella detaljregler i domstolsavtalet kan da ocksa undvikas.

2.  En effektivare processordning

I sitt remissvar tidigare i ar om kommissionens forslag till genomforande av fordjupat samarbete
avseende det enhetliga patentskyddet och dess dversittningsarrangemang anforde foreningen att
en effektivare processordning for gransdverskridande patenttvister framstar som ett tringande
behov for att effektivisera det europeiska patentsystemet. Foreningen vialkomnade dérfor att en
enhetlig patentprocessordning ses som en forutsittning for europeiska patent med enhetligt skydd
och att denna dven avses omfatta europeiska patent (som enligt Art. 2 (3) betyder europeiska pa-
tent utan enhetligt skydd). Genom en sadan processordning med en gemensam patentdomstol i
tva instanser kan forutséttningar skapas for att undanr6ja besvirande problem i dagens patentsy-
stem med oenhetlig rittspraxis i medlemsstaterna, multipla parallella processer i grinsoverskri-
dande tvister och bristande effektivitet i nationella processordningar. For att detta ocksa ska upp-
nas fordras emellertid att en ny processordning sékerstéller enhetlighet, tillforlitlighet och effek-
tivitet 1 réttstillimpningen.

Som utvecklas i det foljande befarar foreningen att det foreliggande forslaget pa flera viktiga
punkter inte kan leda till nddvindig enhetlighet, effektivitet och tillforlitlighet.

Under 6verskadlig tid kan processer i en gemensam patentdomstol vintas gilla europeiska patent.
Aven pi sikt kan en dominerande del av processerna komma att giilla sidana patent om europeis-
ka patent med enhetligt skydd inte blir den dominerande skyddsformen av bl.a. det skélet att ars-
avgifterna for sadana blir sa hoga att de kostnadsméssigt endast &r attraktiva for foretag som an-
nars skulle skydda sin uppfinning i fler medlemsstater dn det genomsnittliga antalet. En enhetlig
processordning maste dérfor utformas sa att den ger en effektiv patentprocess for europeiska pa-
tent med enhetligt skydd men ocksa medfor en visentlig effektivisering av processer om europe-
iska patent.

En gemensam patentdomstol innebér som princip en avgorande effektivisering av grinsoverskri-
dande patenttvister genom att multipla parallella patentprocesser undviks. Men for att systemet
med europeiska patent med enhetligt skydd ska komma att fungera pa ett for anvindarna godtag-
bart sitt, och dirmed vinna det fortroende som behovs for att skyddsformen ska utnyttjas, maste
domstolen och processordningen i 6vrigt ocksa uppfylla hoga krav pa effektivitet och tillforlitlig-
het. En enhetlig och ddarmed forutsebar rittstillimpning dr av avgorande betydelse.

Tvister om europeiska patent med enhetligt skydd far en viss grinsoverskridande karaktér redan
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genom att avgorandena kommer att ha rittsverkningar for hela skyddsomradet. Liksom patent-
tvister idag kommer dven tvister om europeiska patent att kunna ha griansoverskridande karaktér.
Men sadana tvister kan ocksa vara begréinsade till att ha en rent nationell dimension och gilla ett
europeiskt patent i endast ett land. I sadana fall sjunker effektiviteten om patentprocessen kom-
mer att fungera mindre effektivt vid den gemensamma patentdomstolen én vid en idag behorig
nationell domstol. Aven for tvister om europeiska patent med enhetligt skydd far det allvarliga
negativa effekter om patentprocessen fungerar mindre effektivt vid den gemensamma patentdom-
stolen dn idag vid de mest effektiva nationella domstolarna.

Betriffande rent nationella tvister om europeiska patent finns risk att forslaget leder till forsdmrad
tillgdnglighet och minskad effektivitet, sirskilt for SMEs. Foreningen anser det uteslutet att till-
gangen till réittvisa kan fa begrinsas pa grund av kostnadsokningar genom bl a hoga domstolsav-
gifter som gor det dnnu svarare dn idag for SMEs att ta tillvara sin ritt. Det maste darfor ifraga-
sdttas att den gemensamma patentdomstolen enligt Art. 1 ska ha exklusiv behorighet betrdffande
europeiska patent, dvs. dven for sddana tvister som dr rent “nationella”.

3.  Processprak

I den centrala divisionen i forsta instans blir patentets sprak processprak enligt Art. 29 (5), dock
med ritt for svaranden att fa dokument dversatta till sitt sprak enligt Art. 31 (3). Daremot blir
domstolens sprak som huvudregel enligt Art. 29 (1) processprak i lokala och regionala divisioner.
Spraket i forsta instans bestimmer senare som huvudregel processpréaket i andra instans enligt
Art. 30 (1).

For en gemensam europeisk patentdomstol skulle engelska som processprak vara effektivast, sér-
skilt pa sikt. I invéindningsédrenden i EPO fungerar emellertid idag patentets sprak som process-
sprak och kan ocksa antas fungera i patentdomstolens centrala division och i andra instans. Med
andra processprak i lokala eller regionala divisioner, och dédrmed i andra instans, paverkas dar-
emot domstolens funktion negativt pa flera sitt.

I lokala och regionala divisioner kommer paneler med domare som inte behérskar det lokala
spraket inte att fungera utan Gverséttning av processmaterial och tolkning vid muntlig férhand-
ling. Vid 6verklagande géller detsamma i andra instans; ddr kan det lokala processpraket vara
fraimmande for samtliga domare. Behovet av dversittning leder till kostnader och fordréjning och
det gar inte att sikerstilla att tolkning ger ett korrekt beslutsunderlag.

Domar kommer vidare enligt Art. 50 (2) att avfattas pa processpraket som alltsa kan vara ett for
flera eller alla domare fraimmande sprak. Den autentiska texten av domarna kommer inte heller
att forstds av patentfolk som édr fraimmande for lokala processprak. Nagon auktoritativ oversitt-
ning kommer inte att finnas av vigledande domar av andra instans som 4r avfattade pa lokala
processprak.

Foreningen finner det uppenbart att de praktiska oldgenheter som forslaget ger i denna del riske-
rar att leda inte bara till hoga kostnader utan &dven till en oacceptabel rittsosédkerhet.
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4. Sammansittningen av domarpaneler i olika divisioner i forsta instans

I den centrala divisionen provas mal av tre domare vare sig det giller intrang eller giltighet, Art. 6
(6) och av dessa ska en vara tekniskt utbildad. I andra instans provas alla mal av tre juristdomare
och tva tekniska domare, Art. 7 (1). Principen om medverkan av tekniska domare har saledes fatt
konsekvent genomslag i den gemensamma processordningen i den centrala divisionen och i andra
instans, och fragor om intrang och giltighet bedoms i en enhetlig sammanséttning med den tek-
niska kompetens som ir lika viktig i bada fallen.

I forsta instans skiljer sig diremot sammansittningen i lokala divisioner bade fran den centrala
divisionen och mellan olika divisioner och mellan olika mal. Enligt huvudregeln i Art. 6 (2) ska
panelen besta av tre juristdomare, varav tva fran landet i fraga och en fran en gemensam, europe-
isk domarpool. I lokala divisioner med mindre dn 50 mal/ar ska i stéllet tvd domare fran annat
land hémtas fran poolen.

Enligt huvudregeln innefattar saledes panelen i en lokal division inte nagon teknisk domare. Men
en lokal division kan enligt Art. 6 (5) begira att en fjirde, teknisk domare fran poolen utses att
ingd i panelen for visst mal. Bestimmelsen &r en atergang till formuleringen av forslaget till dom-
stolsavtal fran mars 2009 (WD 7928-09) som i sak avviker fran Council Conclusions 2009-12-04
dér i punkt 17 anges att en teknisk domare pa begdran av endera parten ska inga i alla paneler i
lokala och regionala divisioner. Foreningen kan inte se nagot sakligt skil for en sadan uttunning
av medverkan av tekniska domare, och det finns anledning att erinra om punkt 14 Council Conc-
lusions:

All panels of the local and regional divisions and the central division of the Court of
First Instance should guarantee the same high quality of work and the same high
level of legal and technical expertise.

Ror ett mal bade intrang och ogiltighet ska i lokala och regionala divisioner en teknisk domare
inga som fjiarde medlem i panelen enligt Art. 15 (a) (2) (a).

SFIR anser inte att utvecklingen av en enhetlig gemensam praxis frimjas av att domarpaneler i
forsta instans inte kommer att ha en enhetlig och likvirdig sammanséttning och kompetens. Inte
heller frimjas en sadan utveckling av att flest mal kan komma att handldggas av lokala divisioner
i Tyskland, dér processpraket kommer att vara tyska och en majoritet av nationella domare kan
paverka praxis under inflytande av nuvarande tyska kompetensfordelning mellan olika nationella
domstolar betriffande intrang och ogiltighet. I lokala divisioner dr vidare medverkan av tekniska
domare bara sékerstilld i ogiltighetsmal trots att den &r lika viktig i intrangsmal.

5. Behandlingen av ogiltighet som sjélvstindig talan respektive invindning i intrangsmal

Efter talan om intrang vid en lokal eller regional division kan svaranden enligt Art. 15 (a) (2) fora
talan om ogiltigforklaring vid denna division. Domstolen har da tre alternativ: (a) att avgora bade
intrang och ogiltighet, (b) att 6verfora ogiltighetstalan till den centrala divisionen, varvid domsto-
len har frihet att vilandeforklara eller att fortsitta att handldgga intrangstalan, eller (c) att Gverfora
hela malet till den centrala divisionen, om bada parter samtycker dartill.
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Ogiltighetstalan som inte foregas av en intrangstalan ska enligt Art. 15 (a) (3) véckas vid den cen-
trala divisionen. Senare intrangstalan ska utan hinder dérav vickas vid behorig lokal eller regio-
nal division som da avgor hur intrangs- och ogiltighetstalan ska handliggas.

Mojligheten for en lokal eller regional division att 6verfora hela mélet till den centrala divisionen
nér malet géller bade intrang och ogiltighet &r saledes beroende av bada parters samtycke. Dir-
emot kan divisionen pa eget initiativ eller pa begiran av ena parten 6verfora ogiltighetstalan till
den centrala divisionen och sjdlv handldgga intrangsmalet. En sadan uppdelning av intrangs- och
ogiltighetsfragorna kan framsta som onskvird for patenthavaren, nér patents giltighet kan ifraga-
sittas pa goda grunder men som olycklig for motparten nir bade intrang och giltighet dr beroende
av tolkningen av patentets skyddsomfang. Uppdelningen kommer att te sig naturlig for t.ex. tyska
domare som till f6ljd av ovan ndmnda kompetensfordelning 4r vana att i nationell domstol avgora
intrang men inte giltighet.

Den skillnad i praxis som ddrmed kan antas uppkomma mellan olika lokala och regionala divi-
sioner dr avsedd och dmnad att ge mdjlighet for patenthavare att vélja mellan divisioner med oli-
ka praxis. Men enligt SFIR &r en sadan valmgjlighet for ena parten oférenlig med enhetlighet och
forutsebarhet 1 processordningen liksom med balansen mellan parterna.

Vidare har alternativ (b) i Art. 15 (a) (2) nackdelen att vilandeforklaring av intrdngstalan medan
ogiltighetstalan provas av den centrala divisionen allvarligt kan urholka patenthavarens méjlighet
att gora sin ritt gillande, och i vart fall kan vilandeforklaring av intrangstalan inte fa ske utan att
eventuella interimistiska yrkanden forst provats.

6. EU-domstolens roll i patentsystemet

For nédrvarande dr materiell patentritt i EU frimst begrinsad till direktivet om biotekniska upp-
finningar (98/44/EG) och SPC-foérordningarna ((EG) nr 469/2009 och nr 1901/2006) med anslu-
tande regler om liikemedel. Aven det civilrittsliga sanktionsdirektivet (2004/48/EG) ir unionsriitt
av relevans for patentsystemet. I 6vrigt dr nationell patentritt i Europa delvis harmoniserad ge-
nom EPC. Det formella utrymmet for EU-domstolen att tolka materiell patentritt genom for-
handsbesked avser dirmed sadant som utgor “unionsritt”, inklusive bestimmelser i Avtalet om
handelsrelaterade immaterialritter som enligt domstolen praxis primért berdr de unionsrittsligt
reglerade omradena men dir EU ocksa &r part.

Forslaget till domstolsavtal innehaller i Art. 14f-14i regler om patents rittsverkningar som pa-
tentdomstolen ska tillimpa enligt Art. 14e (1) (a). Dessa motsvarar gillande nationell ritt men
skapar en enhetlig fordragsrittslig grund for patentdomstolens rittstillimpning som idag saknas.
Betriiffande patents beviljande och giltighet finns en sadan grund redan i EPC som ska tillimpas
av patentdomstolen, Art. 14e (1) (c). Reglerna i Art. 14f-141 giller endast europeiska patent. For
europeiska patent med enhetligt skydd finns likalydande regler i Art. 6-8 i forslaget till forord-
ning om fordjupat samarbete, som dr en EU-rittsakt. (I forordningen finns ddaremot inte nagon
motsvarighet till Art. 141 om nationell féranvéandarritt.)

Att forordningens regler om rittsverkan av europeiska patent med enhetligt skydd blir unionsritt
star klart, medan det dr oklart betrdffande motsvarande regler i domstolsavtalet, som inte 4r en
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EU-rittsakt. Om de senare inte &r unionsritt blir det en skillnad mellan mal om europeiska patent
med enhetligt skydd och mal om europeiska patent i friga om patentdomstolens sjélvstindiga
tolkning av reglerna om patents rittsverkan och skyldigheten att inhdmta forhandsbesked fran
EU-domstolen betriffande tolkningen. Det skulle fa betydelse om malen i patentdomstolen, som
kan antas, i vart fall under lang tid i huvudsak kommer att gilla europeiska patent och rittspraxis
dérfor utbildas utan forhandsbesked fran EU-domstolen. Att olika domstolar far det yttersta an-
svaret for tolkningen av olika delar av patentsystemet, kan med hinsyn till sambandet mellan gil-
tighet och skyddsomfang enligt SFIRs mening dventyra konsistensen i systemet.

Med hénsyn till behovet av enhetlig rittstillampning dr EU-domstolens tolkningsroll ett nodvén-
digt element 1 unionsrétten som tillimpas av nationella domstolar med skilda hogsta instanser.
Att det pa patentomradet skapas en 6vernationell specialdomstol i tva instanser som svarar for
enhetlighet i rittstillimpningen kan antas innebéra att det normalt inte finns nagot sakligt behov
av att EU-domstolens tolkningsroll utvidgas utover vad den redan dr pa patentomradet. Det ska
ocksa beaktas att en utvidgad roll for EU-domstolen betriffande tolkningen av materiell patent-
rtt far oundvikliga tids- och kostnadsmissiga konsekvenser for handlédggningen av mal dar tolk-
ningsfragor aktualiseras och medfor att den 6kade snabbhet i processen som ir ett avgorande syf-
te med en gemensam processordning inte kan uppnas.

7. Domstolsavgifter

Av avgorande betydelse #r ocksa kostnadsaspekterna pa den gemensamma patentdomstolen, och
utan att kostnadsbilden &r klar kan konsekvenserna av domstolssystemets utformning inte virde-
ras.

Patentdomstolens budget ska enligt Art. 18 finansieras med domstolens egna inkomster i form av
domstolsavgifter och andra (ospecificerade) inkomster. Budgeten ska enligt Art. 19 ticka drifts-
kostnaderna med den inskrinkningen att stater som sitter upp en lokal division ska tillhandahélla
nddvindiga faciliteter for denna.

Detta innebér en fordndring i forhallande till 2009 ars forslag till domstolsavtal som stadgade att
budgeten férutom av egna inkomster skulle finansieras av bidrag fran EU (och deltagande stater
som inte var EU-medlemmar). I stillet stadgas nu i Art. 18 (4) att de medverkande staterna ska
lamna speciella finansiella bidrag (shall remit to it special financial contributions”) om budge-
ten inte kan balanseras med patentdomstolens egna intékter. Formuleringen forefaller innebéra ett
Okat krav pa sjélvfinansiering, d&ven om Art. 18 (3) oforidndrat stadgar att domstolsavgifterna ska
bestimmas pa en sadan niva att rétt balans sdkerstélls mellan principen om rimlig tillgang till
rittvisa och ett adekvat bidrag fran parterna till patentdomstolens kostnader.

Aven utan en kalkyl av patentdomstolens kostnader #r det uppenbart att dessa kan vintas bli
hoga. Domstolsavgifterna kan dérfor ocksa véntas bli hoga. Domstolsavgifterna kan enligt tysk
modell komma att variera med processforemalets virde, men nivan kan @nda bli sa hog att SMEs
inte kommer att ha rad att utnyttja systemet och sirskilt inte med hénsyn till att ombudskostnader
i patentdomstolen ocksa kan forvéntas bli hogre 4n vid nationell domstol. Den avsedda och ange-
ldagna forbittringen av tillgangen till réttvisa for SMEs, “which have difficulties to enforce their
patents and to defend themselves against unfounded claims and patents which should be revo-
ked”, kommer da inte att uppnas ens om processordningen blir ytterst effektiv. Enligt foreningen
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ricker det darfor inte med principbestimmelsen i Art. 18 (3) utan behdvs ett konkret forslag till
domstolsavgifter for att kunna bedoma effekten av forslaget.

Detta remissvar har utformats av en remissgrupp ledd av advokat Orjan Grundén, diskuterats i
SFIR:s styrelse den 31 augusti och dir antagits enhélligt. Det expedieras av ordféranden

Stockholm den 31 augusti 2011
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Marianne Levin
Professor, jur. dr, fil. dr A.c.
Ordforande SFIR



