Promemoria

Vissa patentrittsliga fragor

Justitiedepartementet

Promemorians innehall

Pa uppdrag av regeringen har en sidrskild utredare foreslagit de
forfattningsédndringar som behdvs till foljd av inférandet av det enhetliga
patentsystemet. Utredaren har ocksa ldmnat forslag om en ny patentlag
(dir.  2012:99 och dir. 2014:67). Utredningen tog namnet
Patentlagsutredningen (Ju 2012:12). I juni 2013 redovisade utredningen
delbetiinkandet Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet
(SOU 2013:48) och i april 2015 redovisades slutbetdnkandet Ny patentlag
(SOU 2015:41).

Utifrdn utredningens delbetinkande och delar av slutbetinkandet har
regeringen beslutat propositionen Ett enhetligt patentskydd i EU (prop.
2013/14:89) och propositionen Okad rittssikerhet i det enhetliga
patentsystemet (prop. 2015/16:124). Propositionernas lagforslag har
antagits av riksdagen och har inneburit &ndringar i den sedan tidigare
géllande patentlagen (SFS 2014:434, SFS 2016:726 och SFS 2016:727).

Under den fortsatta beredningen av slutbetdnkandet har vissa ytterligare
fragor uppméarksammats som bor overvégas i samband med framtagandet
av en ny patentlag. Det ror sig om en ytterligare anpassning till EU-rdtten
nir det giller patentlagens bestimmelse om atgirder som kan vidtas med
sddan egendom som ett patentintrang géller, s.k. korrigeringsatgérder. Det
ror sig ocksd om behovet av ett bemyndigande for regeringen att meddela
foreskrifter om avgifter for underrdttelser som ska ldmnas av den som
avser att utnyttja undantagen for tillverkning av produkter eller lakemedel
som skyddas av tillaggsskydd enligt Europaparlamentets och radets
forordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tillaggsskydd for
lakemedel. Fragorna behandlas i denna promemoria. Forslagen
kompletterar forslagen i slutbetdnkandet.



1 Forslag till kompletterande regler till den
foreslagna patentlagen

Harigenom foreskrivs

dels att 13 kap. 10 § ska ha foljande lydelse,
dels att det infors en ny paragraf, 18 kap. 1 a §, av foljande lydelse.

Lydelse enligt SOU 2015:41

Foreslagen lydelse

13 kap.
10§

P4 yrkande av den som har lidit
patentintrdng far domstolen, efter
vad som é&r skiligt, besluta att en
patentskyddad produkt som har
tillverkats utan patenthavarens lov
ska aterkallas frdn marknaden,
dndras, sittas i forvar for aterstoden
av patenttiden eller forstoras eller
att ndgon annan atgird ska vidtas
med den. Detsamma géller i fraga
om hjdlpmedel som har anvints
eller varit avsett att anviandas vid
intranget.

Pé yrkande av den som har lidit
patentintrdng far domstolen, efter
vad som é&r skiligt, besluta att en
produkt som intranget giller ska
aterkallas fran marknaden, dndras,
sittas 1 forvar for aterstoden av
patenttiden eller forstoras eller att
nagon annan atgird ska vidtas med
den. Detsamma géller i friga om
hjalpmedel som har anvints eller
varit avsett att anvindas vid
intranget.

Sadan egendom som avses i fOrsta stycket far tas i beslag, om det
skéligen kan antas att ett brott enligt 1 § har begatts. I frdga om ett sddant
beslag tillimpas reglerna om beslag i brottmal i allménhet.

Om det finns synnerliga skél, far domstolen, trots det som ségs i forsta

stycket, pé yrkande besluta att en innehavare av egendom som avses i
forsta stycket ska fa forfoga Over egendomen under aterstoden av
patenttiden eller del av den, mot skélig erséttning och pa skéliga villkor i
ovrigt. Ett sddant beslut far meddelas endast om innehavaren har handlat i
god tro.

Forsta—tredje styckena tillimpas ocksa 1 frdga om forsok eller
forberedelse till intrang.

18 kap.

layg

Regeringen far meddela
foreskrifter om avgifter for en
sadan underridittelse till Patent- och
registreringsverket som ska ldmnas
av den som avser att utnyttia
undantagen for tillverkning av en



produkt eller ett Idkemedel som
omfattas av tilldggsskydd.



1 Korrigeringsatgarder

Forslag: Bestimmelsen om korrigeringsatgérder i patentlagen dndras
pa sé sitt att det inte ldngre ska anges att produkten ska ha tillverkats
olovligen. I stillet ska atgarder kunna vidtas med sddana produkter som
intranget géller.

Skiilen for forslagen: 1 59 § patentlagen (1967:837) finns bestaimmelser
om s.k. korrigeringsatgiarder. Enligt forsta stycket far domstolen pa
yrkande av den som lidit patentintrang, efter vad som ar skaligt, besluta att
ett patentskyddat alster som har tillverkats utan patenthavarens lov ska
aterkallas fran marknaden, dndras, séttas 1 forvar for aterstoden av
patenttiden eller forstoras eller att ndgon annan atgird vidtas med det.
Detsamma giller i frdga om hjédlpmedel som har anvints eller varit avsett
att anvidndas vid intrdnget. Regleringen genomfor delar av
Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004
om sékerstillande av skyddet for immateriella rdttigheter, det s.k.
civilréttsliga sanktionsdirektivet. Syftet med direktivet, som antogs i april
2004, dr att harmonisera regler om sanktioner for immateriella rittigheter
pa den inre marknaden. Direktivet innehéller bestimmelser om atgérder,
forfaranden och sanktioner som syftar till att sidkerstdlla skyddet for
immateriella réttigheter.

I propositionen Civilrittsliga sanktioner pad immaterialrittens omrade —
genomforande av direktiv 2004/48/EG (prop. 2008/09:67) behandlas
nddvindiga lagéndringar med anledning av direktivet. Lagidndringarna
tradde i kraft 1 april 2009.

I direktivet finns bestimmelser om atgérder for intrangsgoérande varor
och hjidlpmedel (korrigeringsatgérder). Enligt artikel 10.1 ska
medlemsstaterna se till att de behoriga rattsliga myndigheterna pa
sokandens begéran far besluta att lampliga atgirder ska vidtas med de
varor som har konstaterats gora intrang i en immateriell rattighet och, dér
sa dr lampligt, med material och verktyg som huvudsakligen har anvénts
for att skapa eller tillverka dessa varor. Artikel 10.2 i direktivet innehéller
en upprikning av de atgérder som ska finnas med dvs. dterkallande frén
marknaden, slutligt avldgsnande fran marknaden eller forstorelse.

Niér direktivet genomfordes i svensk ritt konstaterades det att det enligt
samtliga immaterialréttsliga lagar redan fanns mojligheter att ingripa mot
den egendom som ett intrdng avser. Nér det giller patentlagen foreslogs
dock att bestimmelsen skulle &ndras sa att det d& géllande kravet pa att
atgérder fick vidtas endast i syfte att forebygga fortsatt intrang skulle tas
bort. Vissa redaktionella dndringar gjordes ocksa i den del som ror atgérder
med hjdlpmedel. Négra andra lagéindringar bedomdes inte nodvéndiga.

Efter  genomférandet av  direktivet  har  Patent-  och
marknadsdverdomstolen i ett avgorande gjort vissa uttalanden om
tolkningen av patentlagens bestdmmelse om korrigeringsatgirder i
forhallande till ordalydelsen i direktivet. Domstolen konstaterar att
ordalydelserna i de immaterialrittsliga lagarna skiljer sig at nir det géller
vilken egendom som ska kunna bli foremal for korrigeringsatgérder. Enligt



domstolen &r det tydligt i vissa av lagarna att det dr den egendom som det
konstaterade intranget géller som omfattas, medan det i vissa andra lagar
— déaribland patentlagen — anges att sddan egendom omfattas som kan
knytas till en intrdngsgérande handling av visst slag, dvs. olovlig
tillverkning i patentlagen. I det aktuella avgdérandet kom domstolen fram
till att en begéran om att en viss produkt skulle forstoras inte kunde bifallas
eftersom det rérde sig om en patentskyddad produkt som olovligen forts
ini Sverige och alltsé inte en produkt som olovligen tillverkats hir (Patent-
och marknadsdverdomstolens dom den 18 december 2020 i mél nr PMT
8135-19). Med hénsyn till Patent- och marknadsdverdomstolens
avgorande finns det anledning att 6verviga om patentlagens bestimmelse
om korrigeringsatgarder bor anpassas ytterligare till direktivet.

Reglerna om korrigeringsétgérder ar utformade péd delvis olika sétt i de
immaterialréttsliga lagarna. Gemensamt for flera av lagarna &r att de tar
sikte pa sddan egendom som ett intrang géller. Enligt till exempel 8 kap.
78§ varumirkeslagen (2010:1877) kan egendom pé vilken
varukdnnetecken  olovligen  férekommer  bli  foremédl — for
korrigeringsatgérder. Enligt 9 kap. 7 § véxtforddlarrattslagen (1997:306)
kan sédant véxtmaterial som intrdnget géller omfattas av bestimmelsen
om korrigeringsétgirder. Enligt 37 § monsterskyddslagen (1970:485) far
korrigeringsétgirder vidtas for en produkt som har tillverkats eller forts in
till Sverige i strid mot annans monsterrdtt och enligt 12 § lagen
(1992:1685) om skydd for kretsmonster for halvledarprodukter omfattas
sdidan egendom som ett intrdng géller av bestimmelsen om
korrigeringsatgarder.

Det finns fordelar med att patentlagens bestimmelse s& langt som
mdjligt utformas pa ett liknande sétt som andra immaterialréttsliga lagar.
For att dstadkomma detta och for att ytterligare anpassa lydelsen i
patentlagen till skrivningarna 1 direktivet bor bestdimmelsen om
korrigeringsatgdrder dndras pa sd sitt att atgidrder kan vidtas med
produkter som intranget géller.

2 Bemyndigande att bestimma avgifter

Forslag: Regeringen ska fi meddela foreskrifter om avgifter for en
sadan underrittelse till Patent- och registreringsverket som ska lamnas
av den som avser att utnyttja undantagen for tillverkning av en produkt
eller ett likemedel som omfattas av tillaggsskydd.

Skilen for forslagen: Den som har patent pd ett likemedel har
mojlighet att fa skyddstiden forldngd i hogst fem ar genom att ansdka om
tillaggsskydd enligt Europaparlamentets och ridets forordning (EG) nr
469/2009 av den 6 maj 2009 om tilliggsskydd for lakemedel. Ansdkan
gors hos den nationella patentmyndigheten.

Genom en &dndring av forordningen infordes 2019 undantag fran
bestimmelserna om tilldggsskydd for lakemedel (Europaparlamentets och
radets forordning [EU] 2019/933 av den 20 maj 2019 om é&ndring av
forordning [EG] nr 469/2009 om tilliggsskydd for ldkemedel).



Undantagen innebér att andra dn den som har patent pa ett visst ldkemedel
ska kunna tillverka lakemedlet nir patenttiden 16pt ut men tillaggsskyddet
fortfarande giller. Undantagen géller bara om syftet med tillverkningen &r
att exportera ladkemedlet utanfor EU eller att viss tid innan tillaggsskyddet
16pt ut lagra lakemedlet. For att fa utnyttja undantagen krivs att vissa
villkor uppfylls, bland annat krdvs att den som avser att utnyttja
undantagen underrdttar den nationella patentmyndigheten 1 den
medlemsstat dér tillverkningen eller lagringen ska ske om sin avsikt. I
Sverige ska en siddan underrittelse ldmnas till Patent- och
registreringsverket (PRV).

Enligt artikel 12 i forordningen far medlemsstaterna foreskriva en avgift
for den underrittelse som en tillverkare som avser att utnyttja undantaget
ska gora till patentmyndigheten.

For PRV innebér dndringen i forordningen att verket ska ta emot och
offentliggéra underrattelser som den som avser att utnyttja undantagen ger
in. Fordndringen innebér alltsd vissa nya uppgifter for PRV i form av
hantering och offentliggérande. Merkostnaderna for detta kan dock antas
bli begrinsade och vid en kontakt med PRV har det framkommit att
myndigheten sedan ikrafttrddandet den 1 juli 2019 fram till 25 april 2023
inte mottagit ndgon sddan underrittelse. Behovet av att nu infora en
avgiftsskyldighet i den nya lagen &r alltsé begrinsat. Det kan samtidigt inte
uteslutas att ett behov av en sédan avgift uppstar i framtiden. Det finns
darfor anledning att sdkerstilla att PRV framover kan ta ut en avgift.
Regeringen bor darfor bemyndigas att meddela foreskrifter om sédan
avgift.

3 Konsekvenser

Bedomning: Forslaget om korrigeringsatgérder bedoms medfora 6kad
tydlighet av regelverket for savil anvdndarna som for domstolarna.
Forslaget bedoms inte leda till ndgra kostnader for det allmédnna eller
enskilda. Forslaget att bemyndiga regeringen att féreskriva om avgifter
for utnyttjande av undantag fran tilliggsskydd for lakemedel leder inte
till nagra konsekvenser i sig. Anvinds bemyndigandet innebér det i
nagon man dkade intdkter for det allménna och kostnader for enskilda.

Skiilen for bedomningen: Den foreslagna &dndringen om
korrigeringsatgdrder 4r endast en anpassning till andra immaterialrittsliga
lagar och en ytterligare anpassning till lydelsen i det s.k. civilrittsliga
sanktionsdirektivet. Att bestdimmelsen utformas nédrmare direktivets
lydelse medfor att enskilda far ett tydligare regelverk att forhélla sig till.
Andringen forvintas inte leda till nigra kostnader for enskilda eller det
allménna.

Nar det giller bestimmelsen om ett bemyndigande for regeringen att
foreskriva om avgifter enligt forordningen om tilldggsskydd for lakemedel
medfor regeln i sig inte nagon ekonomisk konsekvens. Bestimmelsen
innebér dock att regeringen kommer att kunna infora en rétt for PRV att ta
ut en avgift for hanteringen av underréttelser enligt forordningen om



tillaggsskydd for ldkemedel. Som ndmnts har dock PRV inte mottagit
nagot sadant drende sedan bestimmelsen om undantaget i forordningen
tridde i kraft den 1 juli 2019 fram till den 25 april 2023. Aven om sadana
drenden skulle komma in vintas antalet inte bli mer dn ndgra fa drenden
per ar. Om en sddan avgift infors kan det leda till 6kade intdkter for det
allminna. Det skulle ocksé innebdra ekonomiska konsekvenser for de
enskilda som éaldaggs en avgiftsskyldighet. Det bedoms dock som rimligt
att PRV ges mojlighet att ta ut en avgift for den administration en
underrittelse enligt forordningen om tilliggsskydd for ldkemedel innebér
for myndigheten.

4 Forfattningskommentar

13 kap. Straffansvar, vitesforbud, skadestand m.m.

Atgiirder med egendom och hjilpmedel

10 § Pa yrkande av den som har lidit patentintrdng fdr domstolen, efter vad som
ar skéligt, besluta att en produkt som intrdnget gdller ska é&terkallas fran
marknaden, dndras, séttas i forvar for aterstoden av patenttiden eller forstoras eller
att ndgon annan atgérd ska vidtas med den. Detsamma géller i fraga om hjélpmedel
som har anvénts eller varit avsett att anvindas vid intranget.

Sadan egendom som avses i forsta stycket fér tas i beslag, om det skéligen kan
antas att ett brott enligt 1 § har begatts. I friga om ett sddant beslag tillimpas
reglerna om beslag i brottmal i allménhet.

Om det finns synnerliga skil, far domstolen, trots det som ségs i forsta stycket,
pa yrkande besluta att en innehavare av egendom som avses i forsta stycket ska fa
forfoga over egendomen under aterstoden av patenttiden eller del av den, mot
skilig erséttning och pé skéliga villkor i ovrigt. Ett sddant beslut far meddelas
endast om innehavaren har handlat i god tro.

Forsta—tredje styckena tillimpas ocksé i fraga om forsok eller forberedelse till
intrang.

Paragrafen innehéller bestimmelser om atgérder som kan vidtas med
patentskyddade produkter och hjdlpmedel, s.k. korrigeringsatgérder. Den
motsvarar i huvudsak 59 § forsta—fjarde styckena i 1967 érs patentlag
(prop. 1966:40 s. 211-214, prop. 1993/94:122 s. 76 och prop. 2008/09:67
s. 290-293). Overvigandena finns i avsnitt 2.

Genom é&ndringen i forsta stycket, som har sin grund i artikel 10 i
Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004
om sikerstdllande av skyddet for immateriella rattigheter, det s.k.
civilrittsliga sanktionsdirektivet, fortydligas det att korrigeringsatgérder
ska kunna vidtas mot produkter som ett intrang géller. Det hittillsvarande
kravet pd att atgirden ska avse en patentskyddad produkt ’som har
tillverkats utan patenthavarens lov” tas alltsd bort. Det innebdr att
bestimmelsen omfattar alla handlingar som utgdr intrang. Det kan rora sig
om exempelvis olovlig tillverkning av produkter och olovlig inforsel av
produkter till Sverige. Genom é&ndringen anpassas bestimmelsen
ytterligare till artikel 10 i direktivet.


http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19670837.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19670837.htm

18 kap. Ovriga bestimmelser

1 a § Regeringen far meddela foreskrifter om avgifter for en sdadan underrdittelse
till Patent- och registreringsverket som ska ldmnas av den som avser att utnyttja
undantagen for tillverkning av en produkt eller ett likemedel som omfattas av
tilldggsskydd.

Paragrafen, som ar ny, innehaller ett bemyndigande for regeringen att
meddela foreskrifter om avgifter. Overviigandena finns i avsnitt 3.

Den som avser att utnyttja undantagen for tillverkning av produkter eller
lakemedel enligt Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr
469/2009 av den 6 maj 2009 om tillaggsskydd for ladkemedel, ska ldmna
en underrittelse om det till Patent- och registreringsverket. Genom den nya
bestimmelsen ges regeringen mojlighet att meddela foreskrifter om
avgifter for detta.
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