Kommittédirektiv

Tillaggsdirektiv till Patentlagsutredningen Dir.
(Ju 2012:12) 2014:67

Beslut vid regeringssammantrade den 15 maj 2014

Tillaggsuppdrag och forlangd utredningstid

Utover det som foljer av det nuvarande uppdraget (dir. 2012:99)
ska utredaren analysera och ta stéllning till om svensk rétt bor
anpassas ytterligare till det enhetliga patentsystemet i vissa av-
seenden, bl.a. i fraga om sekretess hos Justitiekanslern och av-
staende av patent. Utredaren ska ocksa kartldgga och analysera
tillampningen av patentlagens straffbestdmmelse. Dér det be-
hovs ska utredaren ldmna forfattningsforslag.

Utredningstiden forlangs. Slutbetdnkandet ska i stéllet redo-
visas den 31 mars 2015.

Uppdrag och utredningstid enligt de nuvarande
kommittédirektiven

Regeringen beslutade i oktober 2012 att en sarskild utredare ska
foresla de forfattningsandringar som behdvs till foljd av infor-
andet av det enhetliga patentsystemet. Utredaren fick ocksa i
uppgift att foresla en ny patentlag och en ny patentférordning
samt att utreda vissa sakfragor (dir. 2012:99). Utredningen tog
namnet Patentlagsutredningen (Ju 2012:12). Uppdraget i fraga
om det enhetliga patentsystemet redovisades i juni 2013 i delbe-
tdnkandet Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsys-
temet (SOU 2013:48). Uppdraget om en ny patentlag m.m. ska
redovisas i ett slutbetdnkande senast den 3 juni 2014.
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Tillaggsuppdrag om det enhetliga patentsystemet
Behdvs det ytterligare anpassningar?

Till foljd av delbetdnkandet beslutade regeringen den 6 mars
2014 propositionen Ett enhetligt patentskydd i EU (prop.
2013/14:89). Propositionen innehaller lagforslag som behovs
for att anpassa svensk rétt till det enhetliga patentsystemet.
Fragor som kan medféra behov av ytterligare anpassning har
véckts av vissa myndigheter och organisationer i samband med
remissbehandlingen av delbetankandet (se Ju2013/4951/L.3), av
Lagradet (se prop. s. 335 f.) samt under de pagaende europeiska
forberedelserna av systemet (se Ju2013/346/L3). Fragorna bor
behandlas av utredningen.

Sekretess hos Justitiekanslern i overtradelsearenden

Avtalsstaterna inklusive Sverige &r enligt avtalet om en enhetlig
patentdomstol (domstolsavtalet) solidariskt ansvariga for skada
som uppstar genom att den enhetliga patentdomstolens éverin-
stansratt begar en dvertradelse av EU-rétten (artikel 22). | pro-
positionen foreslas en ny paragraf i patentlagen (1967:837) som
innebar att en enskild i vissa fall far rikta ett sddant ersattnings-
ansprak mot Sverige. Provningen sker vid s.k. frivillig skade-
reglering eller i domstol. | bada fallen bevakar Justitiekanslern
statens rétt.

Den enhetliga patentdomstolen kommer enligt rattegangs-
reglerna att vara skyldig att tillgodose en behorig nationell myn-
dighets begaran att fa tillgang till relevanta handlingar och an-
nan information. Justitiekanslern &r dock tveksam till att myn-
digheten enligt géllande ratt kan garantera sekretess i ett sadant
fall. Enligt Justitiekanslern &r det i gransoverskridande situa-
tioner svart att fa information, om sekretess inte kan garanteras.

Utredaren ska darfor analysera och ta stallning till om den
svenska offentlighets- och sekretessregleringen behdver andras.
Om det finns ett sadant behov, ska utredaren lamna de forfatt-
ningsforslag som behdvs.



Avstaende av enhetspatent

| propositionen foreslas ett undantag for europeiska patent med
enhetlig verkan fran patentlagens bestimmelse om avstaende av
patent (54 8 forsta stycket). Undantaget innebdr att Patent- och
registreringsverket (PRV) inte far forklara att ett sadant patent
har upphort. Den sakrittsliga skyddsregel som galler for avsta-
enden som riktas till PRV (54 § andra stycket) behovs alltsa inte
for sddana patent. Undantaget avser darfor dven skyddsregeln.

Undantaget ar en foljd av Europaparlamentets och radets
forordning (EU) nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om ge-
nomférande av ett fordjupat samarbete for att skapa ett enhetligt
patentskydd (EU:s patentforordning). Déri finns det ett krav pa
att europeiska patent med enhetlig verkan ska ha enhetlig karak-
tar och darfor far upphora endast avseende alla medlemsstater
som omfattas av det enhetliga patentskyddet (deltagande med-
lemsstater).

Lagradet stéller fragan om en innehavare av ett europeiskt
patent med enhetlig verkan kan avsta fran patentet med verkan i
alla de deltagande medlemsstaterna, trots att patentet ar utmatt.

Efter Lagradets behandling av fragan har ett forslag disku-
terats under de europeiska forberedelserna med innebdrden att
innehavare av sadana patent ska kunna fa avstaenden registre-
rade av det europeiska patentverket (EPO). Det &r mycket san-
nolikt att forslaget antas. En sadan registrering kommer dock
bara ske i informationssyfte; enligt EU:s patentférordning ska
sakrattsliga forhallanden regleras av nationell rétt (artikel 7).

Utredaren ska darfor analysera och ta stéllning till om det i
svensk ratt behdver inforas sakrattsliga eller andra bestammel-
ser i fraga om avstaende av europeiska patent med enhetlig ver-
kan. Om det finns ett sadant behov, ska utredaren lamna de for-
fattningsforslag som behovs.

Begaran om enhetlig verkan som avslas efter valideringsfristen

Aven om proceduren for begdran om och registrering av enhet-
lig verkan ar enkel, kan det handa att EPO undantagsvis maste
avsla en begaran. Om det sker sedan fristerna for att validera
eller betala den forsta arsavgiften for ett europeiskt patent (se
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82 och 86 8§88 patentlagen) har 16pt ut, férlorar patenthavaren
mojligheten att fa verkan for ett i Gvrigt giltigt europeiskt patent
i de lander dar det finns sadana frister. Det kan framsta som en
orimlig rattsforlust. Av den europeiska patentkonventionen
(EPC) foljer att den tremanadersfrist for validering som galler
enligt svensk ratt far forlangas (artikel 65). Aven i frdga om
fristen for betalning av den forsta arsavgiften for ett europeiskt
patent finns det en flexibilitet.

Utredaren ska darfor analysera och ta stallning till om det
svenska regelverket bor andras for att en innehavare av ett euro-
peiskt patent som begar men inte far enhetlig verkan ska ha
mojlighet att i stéllet validera patentet. En sadan andring kan
t.ex. innebéra en forlangd frist for validering eller for betalning
av den forsta arsavgiften. Om regelverket bor andras, ska utred-
aren lamna de forfattningsforslag som behdovs.

Tidigare patentansékningar som nyhetshinder for enhetspatent

En tidigare patentansdkan kan enligt patentlagen utgéra nyhets-
hinder for ett europeiskt patent, under forutsattning att ansdkan
blir allmént tillgadnglig (2 § andra och tredje styckena patent-
lagen). Liknande bestdmmelser kommer att finnas i andra
deltagande medlemsstater (jfr artikel 139.2 i EPC). Enligt EU:s
patentférordning ska ett europeiskt patent med enhetlig verkan
ha enhetlig karaktar och far begransas eller ogiltigforklaras
endast med avseende pa samtliga deltagande medlemsstater
(artikel 3.2). En oro finns for att den enhetliga patentdomstolen
darfor, med verkan for alla deltagande medlemsstater, kan kom-
ma att ogiltigforklara ett sadant patent trots att nyhetshindret
aberopas bara i forhallande till nagon eller nagra deltagande
medlemsstater. Detta skulle kunna avhalla patenthavare fran att
begara enhetlig verkan.

Som en lésning pa problemet har det under de pagaende eu-
ropeiska forberedelserna foreslagits att en innehavare av ett
europeiskt patent med enhetlig verkan ska ha mdjlighet att vali-
dera och betala arsavgift for patentet, &ven om fristerna har 16pt
ut nér en nyhetshindrande tidigare patentanstkan upptacks.
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Utredaren ska darfor analysera och ta stéllning till om det
svenska regelverket bor &ndras for att en innehavare av ett euro-
peiskt patent med enhetlig verkan mot vilket ett sadant nyhets-
hinder aberopas ska ha mojlighet att i stallet validera patentet.
En sadan andring kan t.ex. innebara en forlangd frist for vali-
dering eller for betalning av den forsta arsavgiften. Om regel-
verket bor &ndras, ska utredaren lamna de forfattningsforslag
som behovs.

Ombudskravet for patenthavare som saknar hemvist i Sverige

Enligt patentlagen ska en patenthavare som inte har hemvist i
Sverige ha ett ombud som ar bosatt har. Ombudet ska antecknas
i det svenska patentregistret (71 8). Ett skal till kravet ar att det
ska vara latt att delge patenthavaren. | propositionen foreslas att
innehavare av europeiska patent med enhetlig verkan ska un-
dantas fran kravet. Ett skal till undantaget ar att enhetlig verkan
registreras i registret for enhetligt patentskydd, inte det svenska
patentregistret.  Utredaren, = Kommerskollegium,  Svenskt
Naringsliv och Teknikforetagen ifragasatter om kravet ar foren-
ligt med EU-rétten. De anser att det bor Gvervagas att avskaffa
kravet aven i friga om andra patent.

| tidigare lagstiftningsdrenden har behovet av att sakerstalla
delgivning bedomts vara ett sadant tvingande skél av allmént
intresse som gor det objektivt forsvarbart med avsteg fran EU-
ratten. Av delbetankandet framgar dock att det inte langre har
nagon praktisk betydelse om patenthavaren har en adress i
Sverige eller utomlands.

Utredaren ska darfor analysera och ta stallning till om om-
budskravet bor avskaffas helt eller &ndras. Om det bor avskaffas
eller andras, ska utredaren lamna de forfattningsforslag som
behovs.

Tvangslicenser och enhetspatent

Enligt EU:s patentférordning bor nationell ratt reglera fragor
om tvanglicenser avseende europeiska patent med enhetlig ver-
kan (skél 10). Regeringen bedémer dock att en invandning eller
ett genkaromal om en tvangslicens i fraga om ett europeiskt pa-
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tent (eller ett tillaggsskydd med ett sadant grundpatent) omfat-
tas av den enhetliga patentdomstolens exklusiva behorighet (jfr
artikel 32.1 a i domstolsavtalet).

Pa begaran kommer EPO i informationssyfte ocksa att regi-
strera uppgifter om tvangslicenser i frdga om europeiska patent
med enhetlig verkan i registret for enhetligt patentskydd. Det
forutsatter att de nationella myndigheter som beslutar i fraga om
sadana tvangslicenser lamnar uppgifter om dem till EPO. En sa-
dan forpliktelse kan darfor behdva inforas i svensk rétt.

Enhetlig verkan kommer att registreras i registret for enhet-
ligt patentskydd. Fragan ar darfér om inte sddana patent bor
undantas fran kravet enligt patentlagen pa att anteckningar om
tvangslicenser ska goras i det svenska patentregistret (44 §).

Enligt patentlagen far tvangslicens meddelas om den patent-
skyddade uppfinningen inte utdvas i skélig utstrackning i Sve-
rige (45 §). Fragan ar om det ar rimligt att uppréatthalla ett sad-
ant nationellt anvandningstvang i forhallande till europeiska pa-
tent med enhetlig verkan.

Utredaren ska darfor analysera och ta stéllning till om den
svenska tvangslicensregleringen behdver anpassas till det enhet-
liga patentskyddets inforande. Om det finns ett sadant behov,
ska utredaren I&mna de forfattningsforslag som behovs.

Tillaggsskydd och enhetspatent

Nationella patentmyndigheter far i enlighet med EU:s tillaggs-
skyddsférordningar (nr 1610/96/EG och 469/2009/EG) meddela
nationella tillaggsskydd &ven ndr grundpatentet dr ett europeiskt
patent med enhetlig verkan. EPO kommer med stor sannolikhet
att i informationssyfte registrera uppgifter om sadana tillaggs-
skydd i registret for enhetligt patentskydd. Registreringen forut-
satter att de nationella patentverk som beslutar i fraga om
tillaggsskydden lamnar uppgifter om dem till EPO. En sadan
forpliktelse kan darfor behdva inforas i svensk rétt.

Utredaren ska darfor analysera och ta stéllning till om den
svenska tillaggsskyddsregleringen behdver andras for att EPO
ska kunna registrera uppgifter om svenska tilldggsskydd vars
grundpatent ar europeiska patent med enhetlig verkan. Om det



7

finns ett sadant behov, ska utredaren lamna de forfattningsfor-
slag som behovs.

Ensamrattens innehall

| artiklarna 25-30 i domstolsavtalet finns bestdmmelser om vil-
ka handlingar som omfattas av ensamrétten och ensamréttens
begransningar. | propositionen foreslas en ny paragraf som in-
nebdr att artiklarna géller som svensk lag nédr den enhetliga
patentdomstolen prévar mal om europeiska patent med enhetlig
verkan. Samtidigt finns det i patentlagen snarlika bestdmmelser
som tillampas pa andra patentkategorier med verkan i Sverige.
Patentbesvérsratten, Svenskt Naringsliv, Linkdpings universitet,
Svenska Foreningen for Immaterialrétt och Teknikforetagen
staller sig fragande till att regleringen skiljer sig at for olika
patentkategorier.

Av EU:s patentférordning foljer endast att artiklarna ska
tillampas i fraga om europeiska patent med enhetlig verkan.
Awven regeringen kan dock se den generella nyttan av att be-
stammelser for olika patentkategorier ar sa likartade som moj-
ligt.

Utredaren ska darfor analysera och ta stéllning till om gener-
ella bestdammelser i enlighet med artiklarna 25-30 i domstols-
avtalet bor inforas i patentlagen. Om sadana bestammelser bor
inforas, ska utredaren lIamna de forfattningsforslag som behovs.

Foljderna av att straffratt inte omfattas av domstolsavtalet

Domstolsavtalet reglerar inte straff och férverkande som féljd
av patentintrang. Svensk domstol &r darfor behorig att préva sa-
dana fragor, aven nar det galler patent och tillaggsskydd som i
princip omfattas av den enhetliga patentdomstolens exklusiva
behorighet. | propositionen gor regeringen beddémningen att
svensk domstol i samband med ett atal om intrang i ett sdant
patent eller tillaggsskydd far prova intrangsfragan (men inte en
talan om ogiltighet eller ett enskilt ansprak om skadestand eller
vitesforbud). Som Sveriges advokatsamfund papekar kan kon-
sekvenserna av att straffrétt inte regleras i domstolsavtalet be-
hova analyseras vidare.



Avsikten med EU:s patentfoérordning och domstolsavtalet
har inte varit att reglera vilka bestammelser i fraga om hand-
lingar som omfattas av ensamratten och ensamréttens begréns-
ningar som en nationell domstol ska tillampa nér den provar in-
trangsfragan i ett brottmal. Samtidigt forefaller varken forord-
ningens ordalydelse (artikel 5) eller &ndamal tala emot att inne-
hallet i artiklarna 25-30 i domstolsavtalet tillampas &ven i brott-
mal och da i princip i frdga om alla patent och tillaggsskydd
som omfattas av den enhetliga patentdomstolens exklusiva be-
horighet.

Utredaren ska dérfor analysera konsekvenserna av att straff-
ratt inte omfattas av domstolsavtalet och ta stallning till om det
patentrattsliga regelverket for den skull behéver andras. Om det
finns ett behov av andringar, ska utredaren lamna de forfatt-
ningsforslag som behovs.

Annat med anledning av det enhetliga patentsystemet

Om utredaren som en foljd av de pagaende europeiska forbered-
elserna eller annars ser ett behov av ytterligare anpasshing av
svensk ratt med anledning av det enhetliga patentsystemet, far
utredaren l&mna de forfattningsforslag som behovs.

Om en fraga har véckts i de pagaende europeiska forberedel-
serna och utredaren anser att svensk ratt behdver eller annars
bor andras, ska utredaren beakta intresset av att de deltagande
medlemsstaternas regleringar sa langt det ar majligt harmonise-
ras.

Tillaggsuppdrag om patentlagens straffbestammelse

| mal om patentintrang ar det normalt enskilda som tvistar med
hjalp av specialiserade ombud. Malen handlaggs da inom ramen
for en civilprocess. Dar finns det olika sanktioner samt skydds-
och sékerhetsatgarder tillgangliga bade fore och efter att ett in-
trang har fullbordats, t.ex. informationsforelaggande, vitesfor-
bud och skadestand.

Den som uppsatligen eller av oaktsamhet har gjort, forsokt
gora eller forberett ett patentintrang kan démas till béter eller
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fangelse inom ramen for en straffprocess. En forutsattning for
att en aklagare ska fa vacka atal for brottet ar att malsaganden
gor atalsanmalan och att atal ar pakallat fran allman synpunkt
(57 § patentlagen). | olika sammanhang har uppfinnare ifraga-
satt att straffbestammelsen inte tillampas mer &n den gor. For
regeringen &r det viktigt att bestdimmelsen ar tydlig och att all-
mant atal vacks nar det ar motiverat.

For att 6ka kunskapen om hur situationen ser ut ska utredar-
en kartlagga och analysera tillampningen av patentlagens straff-
bestdimmelse. Om det finns ett behov av andringar, ska utredar-
en lamna de forfattningsforslag som behovs.

Arbetets bedrivande och forlangd utredningstid

Utover det som framgar av de nuvarande kommittédirektiven
om arbetets bedrivande ska utredningen folja de pagaende euro-
peiska forberedelserna av det enhetliga patentsystemets infor-
ande.

Forfattningsforslag som lamnas med anledning av tillaggs-
uppdraget om det enhetliga patentsystemet ska éven redovisas
separat, med utgangspunkt i gallande rétt.

Utredningstiden forlangs. Slutbetankandet ska i stéllet redo-
visas senast den 31 mars 2015.

(Justitiedepartementet)



