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SAMMANFATTNING

Denna rapport har begirts 1 enlighet med artikel 16 b 1 direktiv 98/44/EG om rittsligt skydd
for biotekniska uppfinningar, i vilken det av kommissionen krédvs: "Inom en frist om tva &r
efter det att detta direktiv har trétt i kraft verlamna en rapport med en utvdrdering avseende
den verkan uteblivet eller forsenat offentliggérande av handlingar, med innehall som skulle
kunna vara patenterbart, har for den gentekniska grundforskningen."

Vid Europeiska radets mote i Stockholm betecknades bioteknik, och i synnerhet genteknik,
som en ny avancerad teknik. Under det senaste artiondet har antalet publikationer inom
biotekniksektorn i OECD-ldnderna mer dn fordubblats. Under samma period har antalet
patent som ldmnats in inom biotekniksektorn vid United States Patent and Trademark Office
och Europeiska patentverket i genomsnitt 6kat med 13-15 % per ar jamfort med en total érlig
okning pa endast 5 %.

Forskningsinstitut, universitet och smé bioteknikforetag, som i hog grad bidrar till innovation
inom biotekniken, kan vilja ldmna in patentansdkningar samtidigt som de sa snabbt som
mojligt vill presentera sina ron for forskarvérlden eller investerarna. Motséttningarna mellan
att skydda och att offentliggéra kan leda till att offentliggérandet av vetenskapliga resultat
forsenas och hindrar en snabb spridning av kunskaper och didrigenom ddmpar takten pa de
vetenskapliga framstegen. A andra sidan garanterar patentsystemet att resultat som annars
kanske hade hallits hemliga offentliggors.

En undersokning har genomforts bland offentliga och privata forskare och institutioner inom
industriforskning och offentlig forskning, liksom bland den som har att géra med frdgor om
immateriell 4ganderitt (t.ex. patentombud), for att utreda frdgan om forsenat offentliggérande.
De viktigaste resultaten av denna undersokning &r foljande:

e Endast en brékdel av alla forskare och organisationer upplever faktiskt att det férekommer
ansenliga forseningar i1 offentliggérandet av forskningsron som é&r foremal for en
patentansdkan, och denna brakdel &r minst for patentsystemets mest erfarna anvindare
(10 %) och storst for de minst erfarna (40 %).

e Den offentliga forskningssektorn &r i hog grad for att det infors en frist och storindustrierna
ar 1 hog grad emot, medan bada uppfattningarna finns bland de smd och medelstora
foretagen. Patentombuden har ingen klar uppfattning, vilket visar hur ménga olika typer av
kunder de har.

e Mojligheten att 1dmna in en provisorisk patentansdkan riknas ocksa vara av stor betydelse,
savdl inom néringslivet som den akademiska sektorn, medan den forstdeligt nog har lag
prioritet bland patentombuden. Forskarna frdn den akademiska sektorn anser att stod for
patentansdkan &r en viktig sak, medan niringslivet och patentombuden anser
informationskampanjer vara av viss vikt.

Undersokningen bekriftar den akademiska sektorns och néringslivets synpunkter pd ett
eventuellt inforande av en frist, vilka fordes fram vid en hearing om tidsfristen som
Europeiska kommissionen anordnade i oktober 1998 och de expertutlaitanden som nyligen
offentliggjordes pa Europeiska patentorganisationens (EPO) hemsida.

Trots ett flertal undersdkningar finns det inga exakta uppgifter om de ekonomiska effekterna
for ndringslivet eller det praktiska virdet av en frist for den akademiska sektorn. I samtliga



WIPO:s medlemsstater har det utvecklats olika modeller for en frist (t.ex. 1 USA och Japan),
och den balans dessa modeller skapar mellan den akademiska sektorn och néringslivets
intressen bor studeras ingdende. USA:s modell med en frist tillsammans med "first-to-invent"-
systemet anses ge en synnerligen hog rittsosidkerhet och bor inte tjana som ett exempel pa god
praxis. Med tanke pa forskningens 6kade internationalisering inom savél den offentliga som
den privata sektorn och dessa sektorers betydelse for innovation, och det faktum att den
offentliga forskningssektorn har fatt stdrre erfarenheter och dr en av dem som anvénder
patentsystemet mest, bor insatser for att definiera och harmonisera modellen med en frist
overvigas. Denna modell kommer emellertid endast att fungera pa global nivd om den ger
rattssdkerhet, vilket dr det storsta problemet for dem som anvénder patentsystemet inom
néringslivet. Detta bor WIPO:s Standing Committee on Patent Law (SCP) ta hdnsyn till vid de
diskussioner som for narvarande pagar om att eventuellt infora en frist.

Ramvillkoren bor forbéttras ytterligare for att gora det lattare for akademiker och sma och
medelstora foretag att anvdnda patentsystemet. Patentvillkoren bor bl.a. omfatta foljande:

e Inforandet av en provisorisk patentansokan i samtliga medlemsstater enligt artikel 5 1
patentrittsfordraget som antogs i Geneve den 2 juni 2000.

e Stdd och réd till akademiker samt sma och medelstora foretag betrdffande ritt anvindning
av patentsystemet och strategisk anvindning av immateriella rattigheter liksom utbildning i
dessa fragor.

o Ett enkelt och kostnadseffektivt patentsystem, vilket kommer att tillhandahéllas genom det
foreslagna gemenskapspatentet.



INLEDNING

Direktiv 98/44/EG om rittsligt skydd for biotekniska uppfinningar' antogs av
Europaparlamentet och rddet den 6 juli 1998. I artikel 16 b i direktivet krdvs det av
kommissionen: "inom en frist om tva ar efter det att detta direktiv har trdtt i kraft overlimna
en rapport med en utvirdering avseende den verkan uteblivet eller forsenat offentliggorande
av handlingar, med innehdll som skulle kunna vara patenterbart, har for den gentekniska
grundforskningen".

Denna rapport har utarbetats gemensamt av Europeiska kommissionens generaldirektorat for
den inre marknaden (GD Inre marknaden) och generaldirektorat for forskning (GD
Forskning) 1 fullt samrad med andra berérda kommissionsenheter.

Malet med rapporten ér att undersoka foljande:

e Forekommer det vetenskapligt offentliggérande av handlingar med innehall som skulle
kunna vara patenterbart fordrdjs pa det gentekniska forskningsomradet?

e Vilken verkan kan denna forsening, om den &r betydande, ha for den gentekniska
grundforskningen?

e Vilka mdjliga dtgirder finns for att ratta till negativa verkningar, om de &dr betydande, i
synnerhet politiska initiativ p4 gemenskapsniva och i medlemsstaterna?

Bioteknik, och i1 synnerhet genforskning, anses vara en avancerad teknik 1 kunskapssamhéllet,
med en enorm potential for hélsan, livsmedlen och miljon. Avsnitt 1 innehéller uppgifter om
det okade antalet patentansokningar och publikationer inom EU, och det gbrs en jadmforelse
med uppgifter fran USA. I avsnitt 2 granskas den allménna betydelsen av patentering och
vetenskapliga publikationer for forskning och innovation. I avsnitt 3 redovisas resultaten av
en enkdt om patentering och forsenat offentliggérande vilken genomforts bland de
vetenskapsmin 1 gemenskapen och de organisationer fran ndringslivet och den akademiska
sektorn som arbetar med genteknisk grundforskning och bland ett antal industriorganisationer,
privata och akademiska organisationer som &r involverade i patentering av resultaten av denna
forskning. I avsnitt 4 sammanfattas de nuvarande diskussionerna om de eventuella for- och
nackdelarna med en frist samtidigt som andra alternativ diskuteras tillsammans med mdjliga
politiska atgérder for att undvika eller minimera eventuella forseningar i offentliggérandet av
vetenskapliga handlingar, som innehéller forskningsresultat som skulle kunna bli foremal for
patentansdkningar.

1. BIOTEKNIK OCH GENFORSKNING

1.1. Bioteknik och genforskning — avancerad teknik for det tredje drtusendet

De senaste artiondena har uppvisat grundldggande framsteg 1 méinniskans kunskaper om alla
levande organismers biologi, molekylstruktur, genetiska grund och ekologi. De nya
biovetenskapliga kunskaperna har stimulerat till en rad tekniska innovationer, som grovt sett
sammanfattas under beteckningen bioteknik och bl.a. omfattar genteknik, kloning, biokatalys,

! EGT L213,30.7.1998



genetiska kontroller, genterapi och monoklonala antikroppar. Dessa olika tekniker kan
tillampas pa manga av de uppgifter som hélso-, livsmedels- och miljosektorerna star infor.
Bland exemplen finns nya ldkemedel for behandling av tidigare obotliga sjukdomar och
fornybara energikillor baserade pé jdsning av biomassa ("biobrénsle").

Vid Europeiska radets mote i Stockholm? betecknades bioteknik som en avancerad teknik.

Forskning, entreprendrskap och ett regelverk som uppmuntrar innovation har ansetts vara de
viktigaste faktorerna for att EU:s foretag skall kunna anamma denna nya teknik and utnyttja
dess fulla potential.

1.2. Okad kunskapsbas och konkurrenskraft hos niringslivet

Kunskapsbasen inom biotekniken kdnnetecknas av intensiv vetenskaplig tdvlan och hérd
konkurrens inom néringslivet 6ver hela vérlden och av uppbyggnad i snabb takt.
Genomsekvenseringens tempo har typiskt fordubblats for varje ar medan kostnaderna har
minskat markant. De vetenskapliga och tekniska framstegen inom gentekniken &r i hog grad
beroende av en snabb spridning av ldttillgédngliga vetenskapliga uppgifter, i synnerhet
genomuppgifter. Detta har bl.a. pdpekats av den brittiske premidrministern Tony Blair och
USA:s davarande president Bill Clinton i deras uttalande av den 14 mars 2000:

"For att forverkliga utsikterna for (human genom-) forskning, bor forskarna 6ver hela
varlden fa fri tillgédng till basdata om det humana genomet, .... Obehindrad tillgang
till dessa uppgifter kommer att gynna upptéickter som ldttar pd sjukdomsbordan,
forbattrar hilsan virlden 6ver och hojer livskvaliteten for hela ménskligheten."

I sitt uttalande bekraftar Blair och Clinton ocksa att "Skyddet av immateriella rittigheter for
genbaserade uppfinningar kommer ocksé att vara av stor betydelse genom att det stimulerar
utvecklingen av viktiga nya hélsovirdsprodukter". Att hantera den snabba spridningen av nya
kunskaper genom vetenskapliga publikationer samtidigt som man sékerstéller ett starkt och
effektivt skydd av immateriella rattigheter for utveckling av ny teknik och nya produkter dr
salunda en viktig fraga.

1.3. Den gentekniska grundforskningens utveckling: Statistik over patentering och
vetenskapliga publikationer

Den biotekniska vetenskapens Okade betydelse, och i synnerhet genteknik, framgér av
patenterings- och publiceringsverksamheten inom denna sektor. Patenteringsverksamheten®
inom bioteniksektorn under perioden 1990-1999 har uppvisat en arlig tillvéxttakt pa ca 15 %
vid United States Patent and Trademark Office (USPTO) och 13 % vid Europeiska
patentorganisationen (EPO), jimfort med en total 6kning uttryckt i det totala antalet patent pa
endast 5 % for bade USPTO och EPO. Inom gentekniksektorn visar USPTO:s statistik® att
den arliga tillvaxttakten mellan 1985 och 1997 har legat péd ca 30 %, med genomsnittssiffror
pa 60 % under de senaste aren.

Emellertid ligger EU efter USA nér det géller patent pd biotekniska uppfinningar. Som
framgar av tabell 1 dr andelen bioteknikpatent, bade nér det géller patent som beviljats under

Europeiska radets mote i Stockholm - 23 — 24 mars 2001. Ordfoérandeskapets slutsatser finns att 14sa pa
http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm

) Killor: OECD, USPTO, EPO

4 "Technology Profiling Report: Genetic Engineering 1977-1997", USPTO, augusti 1998




2000 vid USPTO och patent for vilka det lamnats in ans6kningar under 1997 till EPO, légre
for sokande frin EU:s medlemsstater dn for sokande fran USA. Regeringsorgan och offentliga
forskningsorganisationer ligger bland de storsta patentinnehavarna inom gentekniksektorn i
USA. Under perioden 1977-1997 toppade USA:s ministerium for hélso- och minniskovard
och University of California ranglistan dver bioteknikbaserade patent som beviljats i USA,
foljt av det 1 Kalifornien hemmahorande foretaget Genentech.

Procentandelen av | Procentandelen av
bioteknikpatent bioteknikpatent som
beviljade av USPTO | sokts hos EPO ar
ar 2000 1997

USA 65,5 48

EU 18,7 33

Japan 7,5 10

Tabell 1: Andel bioteknikpatent fran sokande i USA, EU och Japan hos USPTO och EPO.

De vetenskapliga publikationerna fran biotekniksektorn mer dn férdubblades mellan 1986 och
1997, fran 1574 till 3261 handlingar. Sammantaget svarade EU:s medlemsstater for den
storsta andelen, 34 %, medan USA stod for 23,9 %, dven om handlingar fran USA i
genomsnitt dberopades oftare 4n handlingar fran EU’.

De statistiska uppgifterna ovan visar att Europa i genomsnitt har en forskningsbas av hog
kvalitet (mitt i offentliggéranden), men att det dr svagt i frdga om tekniskt och ekonomiskt
utnyttjande (métt i patentverksamhet). Denna "europeiska paradox", som ar typisk ocksa inom
andra sektorer och forefaller visa pd en svaghet i EU:s innovationssystem, har analyserats och
diskuterats nirmare pa annan plats®.

2. BETYDELSEN AV VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER OCH PATENT

2.1. Olika strategier for hantering av immateriella rittigheter: offentliggora —
patentera - hemlighilla

Hur immateriella rattigheter som uppkommit genom offentlig och privat forskning handhas
kan ha stor inverkan pa det vetenskapliga framatskridandet och néringslivets konkurrenskraft.
I stort sett finns det tre olika strategier:

o Att offentliggdra resultaten och dérigenom fa "copyright" eller annan "upphovsritt" pd det
offentliggjorda innehéllet, medan sjidlva uppfinningarna i de flesta fall lamnas oskyddade
(offentlighetsforfarandet). De offentliga forskningsorganisationerna och forskarna foljer 1
stor utstrackning denna strategi med ett snabbt offentliggdrande, och "publikationslistan"
ar ofta avgorande for en forskares anseende, kvaliteten pa hans eller hennes arbete och
karridrens utveckling.

Kalla: OECD, pa grundval av uppgifter fran NUTEK, det svenska Narings- och teknikutvecklingsverket
Europeiska kommissionen, "Den andra europeiska rapporten om vetenskaps- och teknikindikatorer",
december 1997



e Att patentera resultaten eller skaffa nagon annan form av industriellt réattsskydd. I stéllet for
att ges en begransad period av exklusivt skydd i det eller de berdrda landerna samtycker
uppfinnaren till att detaljer om hans uppfinning offentliggérs, vanligtvis efter en tid av 18
manader. Detta gor det mojligt for en tredje part att forbattra den patenterade uppfinningen
eller tdnka ut alternativa 16sningar och dérigenom hdja den tekniska nivan. Denna strategi
anvénds 1 stor utstrackning av kommersiella enheter for att skydda investeringar 1 vidare
forskning och utveckling eller kommersialiseringen av den patenterade uppfinningen. Den
anvinds ocksd 1 allt hogre grad av offentliga forskningsinstitut for att utnyttja
forskningsron genom licensiering eller genom att skapa spin-off-foretag.

e Att hemlighélla resultaten och dédrigenom starkt begransa anvdndningen och spridningen av
dessa resultat. Den anvénds ofta nir det géller resultat som inte kan skyddas, eller skyddas
1 tillrdcklig utstrackning, med hjilp av immateriell dganderitt. Denna strategi anvénds
huvudsakligen av kommersiella enheter for att skaffa sig eller behalla konkurrensfordelar.

2.2 Att skydda kreativa uppfinningar och kunskapsspridning — patentsystemets
dubbla syften

Patentsystemet erbjuder alltsd skydd for uppfinningar som har en stark kommersiell potential
for ndringslivet samtidigt som de &ar vérdefulla for det vetenskapliga och tekniska
framétskridandet. Genom patentansdkningarnas obligatoriska offentliggorande (efter 18
manader 1 EU:s medlemsstater) garanteras spridningen av information om viktiga tekniska
uppfinningar, sérskilt fran niringslivet, som annars kanske hade héllits hemlig. Forsenat
offentliggdbrande anses godtagbart med tanke pa inneborden av den alternativa
"hemlighetsstrategin”, som skulle medfora att ett offentliggdrande helt uteblir. S& samtidigt
som patentering kan leda till ett fOrsenat offentliggérande forhindrar den publiceringen av
vetenskapliga forskningsresultat fran att helt utebli.

2.3. Patentens betydelse for kommersialisering av offentligt finansierad forskning

Alltsedan 1970-talet har den offentliga forskningssektorn anvént "patentstrategin" som stod
for kommersialiseringen av sina forskningsresultat genom kontraktsforskning och licensiering
och genom att skapa spin-off-féretag. Den offentliga politiken, sarskilt i USA, och pé senare
tid ocksd 1 gemenskapens medlemsstater, har stott kommersialiseringen av offentligt
finansierade forskningsresultat genom att skapa en fordelaktig regelmiljo och lamplig
infrastruktur. Exempelvis kan partner i forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) som
finansieras genom Europeiska gemenskapens flerariga ramprogram, i undantagsfall forvérva
ensamrétt pa att utnyttja sina forskningsresultat med tanke pa den hoga marknadsrisk och de
stora investeringar som krdvs for (framgéngsrik) kommersialisering. Forskningspartner i
dessa offentligt finansierade program dr ocksa skyldiga av skydda eller anvénda sina
forskningsresultat. Liknande regler géller for nationella FoU-program i de flesta av EU:s
medlemsstater.

I USA ledde politiska atgirder 1 borjan av 80-talet till att det etablerades tekniska licensbyréer
vid alla stora universitet, sjukhus och forskningsorganisationer. Dessa dr organiserade under
en nationell paraplyorganisation, Association of University Technology Managers (AUTM).
De enorma framgéngarna med dessa politiska atgérder framgér av uppgifterna i AUTM:s



senaste arsrapport’, i vilken inkomsterna fran licensavgifter och uppgifter om spin-off-foretag
som skapats vid amerikanska offentliga forskningsorganisationer 1999 visas:

e 5545 amerikanska patentansokningar ldmnades in och 3914 nya licenser och optioner
beviljades 1999.

e 344 nya foretag etablerades pa grundval av universitetsuppfinningar.

¢ Biotekniken bidrog med 86 % av de sammanlagda licensinkomsterna pd 862 miljoner US-
dollar, jamfort med den andel av gemenskapens femte ramprogram som &r dgnat &t
bioteknik.

Utnyttjande av patenterade uppfinningar som tillkommit genom offentligt finansierad
forskning kan alltsa fa stor inverkan pd konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen.
Denna inverkan kan 6ka i framtiden till foljd av den viktiga roll den akademiska forskningen
och samarbetet mellan universitet och nédringsliv spelar genom att framja "kunskapssamhaillet"
och ny teknik. Detta géller i synnerhet pa bioteknikens och genteknikens omréden.

24. Tankbara motsittningar mellan strategierna for '"offentliggorande'" och
"patentering"

Naringslivets strategier for behandling av immateriella réttigheter 4r mer inriktade pa effektivt
skydd och mindre pé ett snabbt offentliggérande av forskningsresultaten, vilket eventuellt kan
ske fore den "inbyggda" 18-ménadersperiod som planeras i det europeiska patentsystemet. Att
1 ett tidigt skede presentera resultaten av forskning och utveckling kan vara viktigt for en del
unga bioteknikforetag som vill dra till sig investerare.

Sérskilt for forskare inom den offentliga forskningssektorn, som dr skyldiga att snabbt
presentera sina resultat for forskarvérlden, kan det uppstd motséttningar mellan ett "snabbt
offentliggdrande" och "patentskyddsstrategin". I de flesta nationella patentsystemen, som
lyder under strdnga krav pa att det skall réra sig om en nyhet och dr grundade pd "first-to-
file"-systemet utan frist, kan denna motséttning medfora att vetenskapliga offentliggéranden
forsenas. Denna konflikt kan uppkomma av flera olika anledningar, t.ex.:

e Offentliggérandet far inte ske innan patentansdkan har ldmnats in.

e Patentansokningsforfarandet kan fordrojas pa grund av att det tagit for lang tid att
sakerstdlla finansiering av tillimpningen.

e Bristande kdnnedom hos uppfinnaren om patentsystemet eller avsaknad av stodstrukturer
till rdd och stod for de offentliga forskarna da de soker patentskydd kan forsena
patentansdkan och dérfor den vetenskapliga publikationen.

I en offentlig forskningspolitik som stoder bade en snabb spridning for att gynna
vetenskapliga framsteg och patentering sa att resultaten av offentligt finansierad forskning
kan utnyttjas maste det faststdllas ramvillkor som hjédlper forskarna att undvika
intressekonflikter, dvs. som sdkerstéller ett snabbt offentliggérande samtidigt som resultaten
kan skyddas.

’ AUTM Licensing Survey, FY 1999 Survey Summary. Aterfinns pa
http://www.autm.net/surveys/99/survey99A.pdf
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2.5. Forsenar patentering vetenskapligt offentliggorande?

Det var mgjligt att patentera biotekniska uppfinningar 1 Europa redan innan direktiv 98/44
antogs. Den frimsta effekten av direktivet var emellertid att ge patent betraffande biotekniska
uppfinningar storre réttssékerhet. Det kan déarfor formodas att direktiv 98/44 inte hade négon
storre inverkan péd skyddet eller publikationsstrategierna for néringslivet. Att den offentliga
forskningssektorn skyddar vetenskapliga resultat av genteknisk grundforskning och utnyttjar
dessa genom kontraktsforskning och licensiering till néringslivet eller genom att skapa spin-
off-foretag forutsitts dock bli viktigt for de europeiska industriernas konkurrenskraft. De
offentliga forskarnas publikationsstrategier kan alltsa komma i konflikt med det kommersiella
intresset hos deras forskningspartner eller licenshavare inom nédringslivet. Ett fOrsenat
offentliggorande av resultaten av vetenskaplig forskning, som kan bli foremél {or
patentansokningar enligt direktiv 98/44, kan forhindra en snabb spridning av vetenskapliga
fakta och dérfor dimpa takten pa ytterligare vetenskapliga och tekniska framsteg.

3. PATENTERING OCH FORSENING AV VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER -
UNDERSOKNINGSRESULTAT

For att utréna om patenteringen av resultat frdn genteknisk grundforskning faktiskt forsenar
det vetenskapliga offentliggérandet av dessa resultat har kommissionen utfért en
undersokning bland forskare och organisationer som &dr involverade 1 genteknisk
grundforskning. Det viktigaste mélet med denna undersdkning var att faststilla om det
forekommer nagon férsening och 1 sé fall om den dr marginell eller betydande och hur den
skulle kunna reduceras till ett minimum.

3.1. Enkit — malgrupp och svar

Undersokningen genomfordes med hjdlp av ett fraigeformulér, som sidndes till tvd mélgrupper:
den forsta (och storsta) gruppen, som omfattade dem som arbetar med genetisk forskning,
kontaktades av GD Forskning, medan den andra gruppen, som omfattade dem som ansvarar
for inldmning av patentansokningar och underhdll av patent, kontaktades av GD Inre
marknaden. Detta gjorde det ndodvindigt att utforma frdgorna till de bada grupperna pé nagot
olika sitt. Exempel pa det frigeformulir som GD Forskning distribuerade, under
beteckningen QRES, och det som GD Inre marknaden distribuerade, under beteckningen
QPAT, ingér 1 bilaga I till denna rapport. Bdda grupperna fick samma fragor betrdffande
eventuella forseningar som upplevts i frdga om offentliggérandet av vetenskapliga resultat
som ocksé var foremal for patentansokningar och hur ofta dessa forseningar forekom. De fick
ocksa samma fraga betraffande tinkbara atgarder for att undvika sddana forseningar.

QRES skickades till ca 1500 akademiska forskare och forskare inom niringslivet som
arbetade inom genteknikens omride. Kontaktuppgifter himtades ur EU:s databas for FoTU-
projekt 1 dess fjarde och femte flerariga ramprogram for forskning och teknisk utveckling
genom att man valde ut sdrskilda anbudsinfordringar som hade att géra med genteknik eller
lampliga projekt pa detta omrdde genom att soka pa nyckelord 1 titeln. Det kom in ca 240
svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens pa ungefir 16 %. Av dessa svar var 191 frén enskilda
personer eller privata respektive offentliga institutioner som anvédnder patentsystemet for
ndrvarande eller har for avsikt att anvénda det i framtiden. Uppgifterna fran dessa 191 svar
och de 11 svar fran storindustrin som hdmtats fran svaren pa QPAT-enkéten anvindes for en
statistisk analys. Totalt kom 48 (24 %) av dessa svar fran néringslivet (storindustrin, sma och
medelstora samt nystartade foretag ) och de terstdende 154 (76 %) frén den akademiska
sektorn (offentliga forskningsorganisationer, universitet och sjukhus). Hélften av de
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frdgeformuldr som anvindes for den statistiska analysen besvarades pa personlig niva och den
andra halften pa institutionsniva.

QPAT skickades till ca 150 enskilda personer, foretag och organisationer som valts ut ur en
databas Over enheter som forsokt erhalla immateriella réttigheter. Totalt togs 34 svar emot,
varav 30 kom fran sddana som faktiskt har anvint patentsystemet och var ldmpliga att ta med
1 analysen. Detta motsvarar en svarsfrekvens pd 20 %. Av dessa svar kom 13 (43 %) frén
storforetagens patent- eller immaterialrédttsavdelningar, 11 (37 %) kom frdn oberoende
patentbyréer, enskilda patentjurister eller den organisation som foretradde dem, 4 (13 %) kom
frdn enheter som var involverade i immaterialrattsliga tjénster till den akademiska sektorn
(offentliga forskningsorganisationer, universitet, sjukhus eller hilsovardsinréttningar) och 1
svar (7 %) kom fran vardera en uppfinnarorganisation och ett offentligt organ som hade att
gora med de etiska principerna 1 samband med bioteknikpatent. Det stora flertalet av svaren
kom fran institutioner, medan endast 2 besvarades pa personlig niva.

3.2. Statistisk analys av svaren pa undersokningen
3.2.1.  Forsenat offentliggorande av innehdll som skulle kunna vara patenterbart

De svarande tillfrigades om det hade forekommit (kunde forekomma) ett forsenat
vetenskapligt offentliggérande av resultat som hade varit (kunde bli) foremél for en
patentansokan (fragorna 3a och 3b 1 QRES-enkidten och frdgorna 2d och 2e i QPAT). De
mojliga svaren strickte sig fran "ingen fOrsening", "obetydlig forsening", "betydande
forsening" till "vet ej". Figur 1 visar svarsfordelningen (i procent av det totala antalet svar) for
tre grupper: "ndringlivet", "akademiska sektorn med erfarenhet av patentsystemet" och
"akademiska sektorn utan erfarenhet av patentsystemet".

\ \ \ \
- W Akademiska sektorn / ingen erfarenhet av
. atentsystemet
Vet ej 0 Akademiska Sektorn / erfarenhet av
atentsystemet
ONaringslivet
Betydande
forsening
Obetydlig —|
forsening |
Ingen forsening
‘ | |
Andel av svaren o, 10% 20% 30% 40% 50% 60%

FIG. 1: Faktiskt (och uppfattat) forsenat offentliggdrande

Det framgar tydligt av resultaten i figur 1 att de forskare och organisationer inom néringslivet
och den akademiska sektorn som tidigare har anvint patentsystemet inte upplever nagon
forsening eller en obetydlig forsening, 1 ca 80-90 % av samtliga fall. Det fOrsenade
offentliggérande som den akademiska sektorn utan tidigare erfarenhet av patentsystemet
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uppfattat ar mycket storre (40 %) dn det som akademiker eller foretag som hade erfarenhet av
patentsystemet (20 % respektive 8 %) hade uppfattat.

3.2.2.  Atgdrder for att undvika forseningar

De svarande som faktiskt upplevde (eller uppfattade) forseningar ombads uttala sig om
betydelsen av atgirder for att undvika eller reducera forseningen till ett minimum (fraga 3c i
QRES-enkiten och frdga 2f 1 QPAT-enkiten). Foljande svar gavs som mgjliga:

1. Se over foretagens/universitetens immaterialrittsliga strategi/principer.
2. Infora en frist.

3. Tillhandahalla stod och hjélp vid patentansdkan.

4. Tillata "provisorisk patentansokan" (se avsnitt 4.2).

5. Initiera informationskampanjer.

6. Ovrigt.

De svarande ombads rangordna dessa atgéirder efter betydelse. Svaren varierade kraftigt for de
olika grupperna (néringslivet, den akademiska sektorn) och analyserades darfor gruppvis.

5,00
ONaringslivet MAkademiska sektorn
4,00 1
3,00 4
2,00 1
1,00
Andrad Frist Stodatgarder Provisorisk Informations-
immaterial- patentansdkan kampanjer
rattslig strategi

Figur 2: Atgirdernas betydelse for att undvika forsenat offentliggérande: niringslivets svar
kontra den akademiska sektorns

Figur 2 visar den genomsnittliga betydelsen av varje atgédrd (pd en skala frén 1, som &r lagst,
till 5, som &r hogst) for svarande fran néringslivet och den akademiska sektorn. Dessutom har
sarskilda grupper och svarsvariationen for olika grupper analyserats. Resultaten kan
sammanfattas enligt foljande:
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Niringslivets svar

e Niringar av alla storlekar, sdvil pa foretagsniva som bland forskare och patentombud inom
néringslivet, forordar provisorisk patentansokan (PPA) som den viktigaste atgérden for att
undvika fOrsenat offentliggérande av resultat som ar foremal for en patentansdkan.
Betydelsen nar dock endast upp till en siffra pa 3,68 p en skala fran 1 till 5.

e Storindustrin dr bestimt emot en frist (1,7 pd skalan) och forordar starkt provisorisk
patentansdkan (4,3 pé skalan) tillsammans med informationskampanjer (3,9 av 5).

e SamfOrstandet inom néringslivet nér det giller PPA dr mycket starkare dr nir det géller
fristen, medan ndgra sma och medelstora och nystartade foretag dr for en frist.

Svar fran offentliga forskare och forskningsorganisationer

e Den akademiska sektorn forordar klart fristen som den viktigaste atgérden for att minimera
forseningar i vetenskapligt offentliggérande.

e Stdd och rad for patentansdkan kommer pa andra plats som atgérd for att undvika forsenat
offentliggdrande, direkt foljt av provisorisk patentansdkan. (Betydelsen av provisorisk
patentansdkan &dr jimforbar med samma siffra for néringslivet!)

e Forskarna inom den akademiska sektorn sitter informationskampanjer lagst pa
betydelseskalan for atgdrder som kan vidtas for att undvika forsenat offentliggérande.
Naringslivet, som sétter dessa dtgirder pd andra plats, tror inte att forskarna &r tillrackligt
medvetna om denna fraga.

De oberoende patentombudens uppfattning visar hur olikartade deras kunder kan vara

Trots att svaren fran oberoende patentombud var mycket f& och darfor inte ingér i den
statistiska analysen, dr de vdrda att beaktas. Eftersom de flesta storforetag har egna patent-
och immaterialréttsliga avdelningar dr det oftast sma och medelstora foretag, den akademiska
sektorn (inbegripet sjukhus/hélsovérdsinrittningar, offentliga forskningsorganisationer,
universitet), nystartade foretag och enskilda som anvinder sig av oberoende patentombud. De
svar som erholls frdn de oberoende patentombuden ger dock inte ndgon enhetlig uppfattning
om fristens eller den provisoriska patentansdkans fortjanster. Att 6ka medvetenheten om
immateriella rattigheter, ge stdd och hjidlp vid patentansokan och se Over den
immaterialrittsliga strategin/politiken ansags av dem som ger rdd om patent till alla typer av
sokande vara av storre betydelse én fristen eller den provisoriska patentansdkan.

3.2.3.  TYtterligare resultat

Patentansokan av den akademiska sektorn och néringslivet

De 49 akademiska institutioner som hade ldmnat uppgifter om antalet patentansokningar
under perioden 1996-2000 hade i genomsnitt l&imnat in 57 patentansokningar (totalt 2779)
under denna period, varvid 50 % av dessa institutioner hade ansokt om féarre dn 10 patent.
Detta kan jdmforas med att ett enda storforetag ensamt hade ldmnat in 5320
patentansOkningar, 4ven om en stor offentlig forskningsorganisation ocksa hade ldmnat in ca
900 patentansokningar under denna period.
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De uppgifter som samlats in med hjilp av frageformuléret stimmer 6verens med det faktum
att storindustrin ldmnar in de flesta patentansdkningarna inom biotekniksektorn. USPTO:s
statistik dver patent som ror genteknisk forskning under perioden 1984 — 1997 visar att ca
91 % av alla patent med dganderétt 1 USA beviljas bolag i USA, medan aterstoden, 9 %, gér
till den amerikanska staten och enskilda. De stora offentliga forskningsorganisationerna ligger
dock bland de storsta patentansdkarna, vilket framgar av avsnitt 1.3.

Patentsystemet gynnar offentliggérande av resultat

Ungefidr 25 % av de tillfragade 1 ndringslivet och 8 % 1 den akademiska sektorn svarade ja pé
frdgan huruvida "... den dndrade réttsliga ramen har gjort det mojligt for er att offentliggdra
vetenskapliga resultat (genom vetenskapliga publikationer eller patentansokningar) som utan
patentskydd skulle ha hemlighdllits?" Flertalet fall fanns inom storindustrin och stora
offentliga forskningsorganisationer. Detta bevisar 1 viss man att patentsystemet i nagra fall
faktiskt mojliggjorde offentliggdrandet av forskningsresultat.

Partnerskap vid patentansokan

De sokande tillfragades om patentansokningarna ldmnats in i samarbete med andra partner,
och om sa var fallet, huruvida de viktigaste partnerna tillhérde den akademiska sektorn,
néringslivet eller badadera. Det framgar av resultaten att ca % av storindustrin (76,5 %)
ansOker om patent i samarbete med den akademiska sektorn eller ndringslivet. Andelen
akademiska institutioner som samarbetar med en tredje part dr endast ndgot mindre (73,4 %).
Smé och medelstora samt nystartade foretag ansdker om patent bade pd egen hand (50 %) och
1 samarbete med den akademiska sektorn (40 %). Uppfinningarna inom smé och medelstora
liksom nystartade foretag forefaller alltsd goras inom foretaget eller i samarbete med den
akademiska vérlden, men i mycket mindre utstrackning i samarbete med storindustrin. Detta
visar hur viktig den akademiska sektorn dr for sma och medelstora samt nystartade foretag, 1
synnerhet nér det giller att dverfora eller generera nya kunskaper.

3.2.4.  Sammanfattning av de svarandes kommentarer

Det ldmnades ett stort antal skriftliga kommentarer, de flesta med betoning pa de frigor som
behandlats i ovanstaende analys, men dven andra fragor av betydelse togs upp. Bland dem
som namndes upprepade ganger var foljande:

e Behovet av ett kostnadseffektivt europeiskt patentsystem.

¢ Internationell harmonisering av patentrétten.

e Behovet av radd- och stddstrukturer vid universitet, inbegripet béttre undervisning i
patentritt for akademiker.

Andra viktiga fragor som fordes fram var t.ex. foljande:

e Behovet av informationsspridning om europeiska bestimmelser och lagstiftning,
exempelvis genom en central europeisk webbplats.

e Provisorisk patentansékan behovs inte 1 FEuropa, eftersom det redan finns

ansOkningsforfaranden till 1dg kostnad eller kostnadsfritt i lander som exempelvis Forenade
kungariket och Sverige.
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Slutligen ndmndes det i nagra svar att 16sningen pé problemet med forsenat offentliggérande
kunde tas upp di man fick storre erfarenhet av patentsystemet, eftersom den detaljnivd som
krévs 1 en patentansokan, dvs. for att pavisa ett 'genomforbarhetskoncept', &r mindre dn den
som kriavs for en framgangsrik vetenskaplig publikation. Forskare med erfarenhet av bada
forfarandena bor dirfor i allménhet utarbeta en patentansdkan innan den vetenskapliga
handlingen laggs fram f6r publicering for att undvika forsenat offentliggorande till f61jd av en
patentansdkan.

4. ATGARDER FOR ATT UNDVIKA FORSENAT OFFENTLIGGORANDE
4.1. Fristen
4.1.1.  Fristens eventuella for- och nackdelar — resultat av kommissionens utfragning

Den akademiska sektorn har utpekat fristen som den viktigaste atgérden for att undvika
forsenat offentliggérande. Storindustrin dr emellertid starkt emot att det infors en frist i EU:s
eller de enskilda staternas patentsystem.

Liknande stdndpunkter fordes fram vid en utfrdgning om fristen som Europeiska
kommissionen anordnade i oktober 1998 och i vilket 150 personer deltog. De argument som
de olika parterna forde fram finns dokumenterade i en sammanfattning frén detta mote®.
Fristens foresprakare papekade att oavsiktliga avsléjanden under det nuvarande systemet leder
till att de immateriella réttigheterna forloras helt. Forskare inom den akademiska sektorn och
sméforetag kan dock behdva avsloja sin uppfinning for potentiella framtida partner
(ndringslivet, finansidrer, etc.) for att kunna vidareutveckla uppfinningen. Storindustrin
hévdar att en frist leder till rattsosdkerhet som kan avhélla néringslivet fran att investera pa
omraden, dér den &r osdker pa huruvida det ansoks eller kommer att ansdkas om immateriella
riattigheter. Under diskussionen framholls ocksa olika mdjliga 16sningar, 1 synnerhet
alternativet att [imna in en provisorisk patentansdkan eller att utvidga de undantag som géller
for principen om att det skall rora sig om en nyhet, som for nérvarande endast géller i
hiandelse av uppenbart missbruk och avsldjande vid internationella utstdllningar. Det gavs
ocksa uttryck for ett behov av internationell harmonisering.

4.1.2.  Expertutlatanden for och emot en frist

Vid regeringskonferensen for medlemsstaterna i1 Europeiska patentorganisationen om
andringarna av det europeiska patentsystemet (Paris den 24 — 25 juni 1999) fick EPO i
uppdrag att undersdka "under vilka forhdllanden europeiska patentritt skall ta hinsyn till
effekterna av spridning fore patentansdkan". Detta gjordes med hénsyn till foljande:

e Offentliga forskningsorganisationer, universitet och vissa foretag vill kanske kunna ansoka
om patent samtidigt som de dr tvungna att tillimpa vissa spridningsformer.

e Dessutom Okar vissa kommunikationsformer, t.ex. Internet, risken for att forskningsresultat
skall spridas oavsiktligt.

e [ Europa savdl som 1 andra ldnder hindrar sddan spridning uppfinnarna fran att skaffa
patentskydd for sina uppfinningar.

§ http://europa.eu.int/comm/internal market/fr/intprop/430.htm
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EPO begirde utlitanden frdn tva experter, Jan Galama och professor Joseph Straus’
betriffande argument for och emot en sd kallad frist, som hindrar en uppfinnare fran att
skadas av att hans uppfinning sprids innan patentansokan ldmnats in. For att den pdgdende
debatten i denna fraga skall stimuleras och for att det skall skapas underlag for ett omfattande
offentligt samrad pa europeisk och nationell nivd kan allménheten ta del av dessa utldtanden
via EPO:s hemsida’. En sammanfattning av deras argument aterfinns i ruta 1 och 2.

Narmare detaljer om utlatandena finns pa http://www.european-patent-
office.org/news/headlns/2000_07 25 e.htm
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Ruta 1: Argument mot en frist — sammanfattning av Jan Galamas utlitande

Huvudtemat i Jan Galamas utldtande ar att inforandet av en frist i den europeiska patentrétten
skulle vara skadlig och inte bor stodjas darfor att den skulle minska réttssdkerheten for tredje
part och kunna invagga enskilda uppfinnare i en kénsla av falsk sdkerhet. Den snabba globala
kommunikationen via Internet, patentens Okade ekonomiska betydelse och den vérlds-
omspédnnande konkurrensen kréver ett entydigt patentsystem som alla kan och maste lita pa.
Enskilda uppfinnare skulle riskera mest med en frist genom att tredje part kan erhalla
mellanliggande réttigheter genom for tidig spridning. Detta skulle pa ett effektivt sitt minska
uppfinnarens rattigheter, sirskild pa starkt konkurrensutsatta omraden som informationsteknik
och bioteknik. Om den akademiska sektorn vill vara med och konkurrera inom néringslivet,
bor de vara beredda att ge upp gamla vanor, t.ex. publicering i ett tidigt skede.

e Om det infors en allmén frist genom en &ndring av Miinchenkonventionen, skulle de
europeiska uppfinnarna hamna i underldge eftersom det inte skulle finnas ndgon garanti pa
Omsesidighet 1 forhéllande till andra lédnder.

e Om det infors en frist inom ramen fOr ett internationellt fordrag utan en visentlig
harmonisering av patentritten, skulle det problem kvarstd som uppstod under
forhandlingarna om det '"gamla" patentrittsfordraget 1 borjan av 1990-talet att
uppfattningen av begreppet frist i USA, pd grund av egenheterna i det amerikanska
systemet "first-to-invent", inte dr den samma som i Europa. I synnerhet kan frigan om
tidigare anvéndarritt och det europeiska kravet pd att spridning under en frist inte skall
tolkas som att det skapas ett prioritetsdatum visa sig "omdjlig" att forena med USA:s
standpunkt.

e Inforandet av en frist som en del av en omfattande internationell harmonisering av
patentritten dr fortfarande nédgot hypotetiskt med tanke pd att USA inte visar nagon
bendgenhet att frangd "first-to-invent"-systemet, och dven om USA gjorde det &r det troligt
vid eventuella forhandlingar att delar av "first-to-invent"-systemet skulle behallas och hota
att "dventyra" det tydliga och vil fungerande "first-to-file"-systemets integritet.

e Jan Galama slutar med att séga att &ven om USA é&r villigt att &ndra sig i1 frdga om "first-to-
invent", skulle inte detta vara tillricklig anledning till att anta en frist pd grund av den
osidkerhet och eventuella missuppfattningar som ligger i detta.

Jan E. Galama, Corporate Intellectual Property, Philips International B.V., Eindhoven
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Ruta 2: Argument for en frist — sammanfattning av Professor Straus utlitande

Professor Straus hdvdar att inforandet av en allmén frist i den europeiska patentritten dr
onskvirt, eftersom nagon form av frist for narvarande finns 1 patentrétten i 38 linder 6ver hela
vérlden, inbegripet 3 ldnder, Estland, Ruménien och Slovenien, som kan komma att ansluta
sig till EPO under 2002. Avsaknaden av en sadan bestimmelse i Europa kan fi4 negativa
foljder for ekonomin, bl.a. att investeringar och teknisk utveckling flyttar fran Europa till
lander dér spridning fore inlimnandet av en ansdkan inte nodvandigtvis ar till skada for
patentansdkan.

e Savil Storbritannien som Tyskland har tidigare erként en frist i sin patentlagstiftning utan
att detta orsakade ndgra problem. Inte heller visar erfarenheterna i andra lénder, t.ex.
Kanada och Japan, att en sidan bestimmelse orsakar problem och den anvénds
huvudsakligen som sdkerhetsnit.

e Inte heller den géllande europeiska patentritten kan garantera absolut rittssdkerhet. Vid
forfaranden for beviljande av patent maste muntlig spridning och offentlig anvindning tas
med 1 berdkningen d& den tekniska nivan faststdlls. Situationen kommer att bli svirare med
den 6kade anvéndningen av Internet. Réttssdkerhet dr darfor ett relativt begrepp och inte
beroende av om det forekommer en frist eller ej.

e Vidare maste tredje part redan finna sig i en viss grad av osdkerhet. Patentans6kningar
offentliggors inte forrédn arton manader fran prioritetsdatum och inte ens da framgér det
forrdn beviljandet ar klart vilken typ av exklusiva rittigheter det kommer att réra sig om.

e Den 0kade betydelsen av akademiska institut och forskningsinstitut som patentsdkande och
dem som genererar kunskaper av betydelse for innovation méste tas med i1 berdkningen.
Det finns inget behov att mojliggéra tidig spridning av forskningsresultat. Spridning
parallellt med eller forst sedan en patentansdkan ldmnats in motsvarar inte helt detta behov,
eftersom det inte alltid 4r mgjligt att lamna in en patentansdkan 1 ett tidigt skede, och 1 alla
hindelser star den absoluta sparren for att l&dmna in ans6kan om tidigare spridda
uppfinningar inte i proportion till uppfinnarens eventuella forbiseende. Det dr inte bara
uppfinnarna som drabbas nér en nyttig uppfinning utesluts fran patentskydd, utan samhéllet
1 stort. Det framgar av statistik fran Japan, USA och Tyskland att tidig spridning &r av
sarskild betydelse for akademiska institut och forskningsinstitut samt oberoende
uppfinnare och denna sektors behov bor fa storre erkdnnande 1 Europa. Statistik fran Japan,
dér fristen méste dberopas, visar ocksa tydligt dess betydelse for storindustrin: 47 % av de
ansOkningar som aberopade en frist under 1999 lamnades in av storforetag.

e Provisoriska ansokningar dr inte en tillfredsstdllande utvdg eftersom de inte alls behandlar
oavsiktlig spridning och till och med i andra fall utgor en risk for att den forsta spridningen
skall visa sig otillrdcklig som grund for en eventuell senare ansdkan.

Prof. Dr. Joseph Straus, Max-Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright
and Competition Law, Munich
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4.1.3.  Arbete som utfors inom ramen for WIPO (Virldsorganisationen for immateriell
dganderditt)

Inom ramen for WIPO:s standiga patentrattskommitté, the Standing Committee on Patent Law
(SCP), har det pagétt diskussioner for att harmonisera viktig patentritt over hela vérlden.
Detta padgaende arbete omfattar sddana viktiga frdgor som att det skall rora sig om en nyhet,
nyskapande process eller en icke uppenbar process samt industriell tilldmpning eller nytta.
Aven ett forslag till en artikel om inforandet av en frist i nationell lagstiftning har diskuterats.
Det bor observeras att det dnnu inte fattats ndgot beslut om antagande av en frist.
Bestdmmelserna i1 denna artikel ligger mycket ndra dem som foreslogs 1991 (det forsta
forslaget till ett fordrag om harmonisering av patentritten, som forkastades).

Huvudprinciperna dr foljande:

e Inforande av en frist for spridning av uppfinningen (av uppfinnaren, en tredje part eller en
nationell patentmyndighet) inom 12 manader fore ansdkans inldmningsdatum eller 12
mdnader fore prioritetsdatum.

¢ Uppfinnaren kan alltid &beropa denna frist.

e Uppfinnaren maste bevisa att spridningen édgde rum mindre dn 12 manader fore ansdkans
inldmningsdatum (eller, dér prioritet hivdas, prioritetsdatum).

Diskussionerna om savél principen for inforandet av en sddan frist som dess innehall kommer
att fortsatta vid SCP:s kommande méten.

4.2. Provisorisk patentansokan

Patentrittsfordraget (Patent Law Treaty)'® antogs i Genéve den 2 juni 2000 i syfte att
harmonisera de formella kraven i1 patentritten. En av de viktigaste bestimmelserna handlar
om den so6kandes mojlighet att {4 ett inlamningsdatum utan att uppfylla de formella krav som
1 allméinhet stdlls for att granska en ansokan, 1 synnerhet den sokandes skyldighet att
tillhandahalla en beskrivning och vissa ansprak samt att ldmna in den pd nigot av de sprak
som organisationen godtar.

Genom den nya artikel 5 1 patentrittsfordraget tilldts varje sokande att begdra ett
inlamningsdatum fOrutsatt att ansokan inldmnas till organisationen i pappersutskrift eller pa
annat sitt (inbegripet elektroniskt)'':

e En uttrycklig eller underforstadd uppgift om att det handlar om en ansékan.

e Uppgifter som gor det mojligt att faststdlla vem den sokande &r eller som gor det mojligt
for organisationen att kontakta den s6kande.

e En del som utat forefaller vara en beskrivning (en kontraktsslutande part kan tillata att en
ritning ldmnas in 1 stillet for den férutndmnda delen). Det &r heller inte nodvéndigt att den
del som ldmnas in dr avfattad pé ett av organisationens officiella sprak

http://www.wipo.int/treaties/ip/plt/treaty.html
Sedan ett effektivt system for gemenskapspatent inforts kunde Europeiska gemenskapen bli part i
patentrittsavtalet
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Avsikten med en sddan bestimmelse &r att tilldela den sdkande ett inldimningsdatum. Fran och
med detta datum fér han lov att sprida sin uppfinning utan att det paverkar patenterbarheten.

Dessa bestimmelser dr nya i den europeiska lagstiftningen. De géller dock redan i USA.
Europeiska patentkonventionen har dndrats med hénsyn till dessa nya villkor for erhdllande av
ett registreringsdatum (diplomatkonferensen i Miinchen den 20-29 november 2000)'?.

4.3. Stod och informationskampanjer, i synnerhet for offentliga forskare

Manga sméaforetag och offentliga forskningsorganisationer har varken personalresurser eller
ekonomiska resurser for att handha sina immateriella rittigheter.

For offentliga forskare dr komplexiteten hos bestimmelserna om anstdlldas uppfinningar
(t.ex. dganderitt, det s.k. professorsprivilegiet, bestimmelser om dganderitt och tilltrddesratt
till immateriella rattigheter i offentligt finansierat forskningssamarbete) 1 sig ett hinder for
ansOkan om immaterialrdttsligt skydd for deras forskningsresultat. Samtidigt som de stora
forskningsorganisationerna har de resurser som krdvs for att faststidlla immaterialrittsliga
principer och tillhandahalla en stodstruktur for forskarna, saknas liknande strukturer och
immaterialréttsliga principer i stor utstrdckning vid universiteten. Det vore onskvért att dessa
stodstrukturer bl.a. omfattar foljande:

e Stdd och sakkunskap for vardering av immateriell egendom och den bésta skyddsstrategin.

e Juridisk radgivning om lagstiftning om anstidlldas uppfinningar, immaterialritt och
bestimmelser som ror immateriell dganderitt.

¢ Hjélp med och ekonomiskt stdd for patentansdkan.
e Stdd for att utnyttja immateriella rattigheter (licensiering, nystartade foretag).

Europeiska kommissionen och medlemsstaterna stoder eller initierar flera verksamheter i
syfte att hoja medvetenheten om patentfragor eller ge direkt stod till forskare for forberedelse,
inldmning och finansiering av patentansdkningar och for utnyttjande av patentréttigheter.
Déribland finns "IPR-Helpdesk" som finansieras av Europeiska kommissionens GD
Niringsliv'® och det nya initiativet "Patent academia” som skall lanseras av samma
generaldirektorat. Detta initiativ kommer att svara for ett ndtverk av tekniska licensbyréder vid
europeiska forskningsorganisationer for utbyte av god praxis och erfarenheter nir det géiller
att skydda och utnyttja offentligt finansierad forskning. Europeiska kommissionen stoder
ocksa de nationella patentmyndigheterna vid utveckling av initiativ och tjénster till stod for
patentering, sérskilt for den akademiska sektorn samt sma och medelstora foretag.

4.4. Rittslig ram, foreskrifter och andra principer i samband med immateriella
rattigheter

Ett flertal andra faktorer kan bidra till forsenat offentliggdrande av innehall som kan vara
patenterbart:

12 Dessa bestimmelser trader i kraft tva ar efter det att den femtonde fordragsslutande staten har deponerat

sitt ratifikationsinstrument.

13 http://www.ipr-helpdesk.org
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Avsaknaden av ett kostnadseffektivt och enkelt gemenskapspatent kan orsaka forseningar
pa grund av problemen med att finansiera patentansokningar. Vissa uppfinningar kanske
inte ldmnas péd grund av de hoga kostnaderna i samband med patentskydd utan hemlighalls
1 stéllet, sédrskilt i sma och medelstora foretag.

Bestdmmelser om dganderétt och anvéindning av uppfinningar, t.ex. lagstiftning som ror de
anstéllda, och den bristande kidnnedomen om denna rittsliga ram i synnerhet i sméd och
medelstora foretag samt universitet kan komplicera och fordrdja beslutsprocessen vid
patentansdkan och dérfor forsena offentliggdrandet.

Uppfinningar som skapats i forskningssamarbete mellan universitet och néringsliv kan
forsenas pa grund av att det inte 1 forvdg har slutits exakta avtal om hur den immateriella
egendom som skapats inom sddana konsortier bést skall handhas, samtidigt som parternas
olika intressen och strategier beaktas. Akademiska partner har ibland inte ndgon klar insikt
eller tydliga principer om immaterialréttsliga fragor eller den forhandlingsforméaga som
behdvs for att uppna sina mal nédr sddana samarbetsavtal utarbetas. Industripartner tar inte
alltid hinsyn till den betydelse ett snabbt offentliggérande av vetenskapliga resultat har for
deras akademiska partner.

Medan nédgra av dessa principfragor for nidrvarande dvervédgs inom Europeiska unionen eller
pé medlemsstatsnivé (dvs. gemenskapspatent'* tysk lagstiftning om anstélldas uppfinningar'”
etc.), behdver andra fragor beaktas ndrmare och eventuella politiska &tgirder faststéllas for
dessa.

5.

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Om resultaten av genteknisk forskning patentskyddas, brukar det underlitta
offentliggdrande och hindra forsok till hemlighdllande. Handlingarna offentliggors efter
det att patentansokan har Ildmnats in eller senast genom offentliggérande av
patentansokningen (upp till 18 manader efter ansokningsdatum).

Den offentliga forskningssektorn har blivit en av dem som anvénder patentsystemet mest.
Motsittningarna mellan den vetenskapliga strategin att "offentliggéra och sprida" och
strategin att "skydda och utnyttja" kan skapa fOrseningar 1 offentliggérandet av
vetenskapliga resultat som skulle kunna bli foremal for patentansdkningar.

En undersokning bland EU:s forskare och forskningsorganisationer bade fran niringslivet
och den akademiska sektorn visar att forsenat offentliggdrande faktiskt forekommer, men 1
mindre utstrickning ju mer erfarenhet anvindarna har av patentsystemet. Bland erfarna
anviandare forekommer betydande forseningar 1 mindre &n 20 % av alla fall (20 % for
akademiska institutioner och 8 % inom néringslivet).

Naistan hélften av de tillfrdgade forskarna fran den akademiska sektorn utan tidigare
erfarenhet av patentsystemet men med avsikt att anvidnda det i framtiden anser att

"Forslag till radets forordning om gemenskapspatent", KOM/2000/0412 slutlig, EGT C 337 E,
28.11.2000, s. 278

Ett lagforslag (14/5975 av den 9 maj 2001: http://dip.bundestag.de/btd/14/059/1405975.pdf) har lagts
fram av ledamoter i det tyska parlamentet for att avskaffa "professorsprivilegiet", som gav professorer
full 4ganderétt och rétt till uppfinningar som gjorts i deras arbete, och tilldela universiteten réttigheterna
for att stimulera inréttandet av strukturer for licensiering och kunskapsoverforing vid universiteten.
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betydande fOrseningar kommer att uppstd. Det behdvs informationskampanjer och
stodverksamhet for dessa forskare for att motverka dessa (felaktiga) uppfattningar och
hjilpa dem att bli mer bekanta med sjélva patentsystemet. Detta bor ske pd samtliga nivéer
- regional, nationell och europeisk.

Undersokningen visade att den akademiska sektorn klart foredrar en frist for att undvika
eller minimera eventuella forseningar 1 offentliggérandet av forskningsresultat som kan bli
foremal for patentansokningar. Déremot dr storindustrin bestdmt emot en frist och ser
hellre att det infors en provisorisk patentansékan (PPA) i den europeiska lagstiftningen.
Svaren frdn medelstora industrier och oberoende patentombud ger dock inte ndgon enhetlig
uppfattning om fristens fortjanster. I synnerhet patentombuden framholl behovet av
kampanjverksamhet, bistand och stodatgidrder. Bdde naringslivet och den akademiska
sektorn tillskrev provisorisk patentansokan jaimforelsevis stor betydelse.

Det visar sig av erfarenhet att den detaljniva som krévs i en patentansdkan, dvs. att pavisa
ett genomforbarhetskoncept, 4r mindre &n den som krivs for en framgangsrik vetenskaplig
publikation. Forskare med erfarenhet av bada forfarandena bor déarfor ldra sig att utarbeta
en patentansdkan, innan den vetenskapliga handlingen ldggs fram for publicering for att
undvika att den forsenas.

Trots ett flertal undersdkningar finns det inga exakta uppgifter om de ekonomiska
effekterna for ndringslivet eller det praktiska virdet av en frist for den akademiska sektorn.
I samtliga WIPO:s medlemsstater har det utvecklats olika modeller for en frist (t.ex. 1 USA
och Japan), och den balans alla dessa modeller skapar mellan den akademiska sektorn och
ndringslivets intressen bor studeras ingdende. USA:s modell med en frist tillsammans med
"first-to-invent"-systemet anses ge en hog grad av rittsosékerhet och bor inte tjdna som
exempel pa god praxis.

Med tanke pa forskningens Okade internationalisering, sdrskilt pd genteknikens omrdde
(bade offentligt och privat finansierad forskning) och med tanke pa att den offentliga
forskningssektorn har fatt storre erfarenheter och 4r en av dem som anvénder
patentsystemet mest, bor insatser for att definiera och harmonisera modellen med en frist
overviagas. Denna modell kommer emellertid endast att fungera pa global niva och vara
effektiv om den ger réttssdkerhet, vilket dr det storsta problemet for ndringslivet. Detta bor
WIPO:s stindiga patentrattskommittén (SCP) ta hinsyn till vid diskussionerna om ett
eventuellt inforande av en frist.

Ar 1991 diskuterade WIPO att ta med en artikel om inférandet av en frist i nationell
lagstiftning 1 det forsta forslaget till ett fordrag om harmonisering av patentritten. Detta
avvisades med motiveringen att en frist skulle motverka utbildnings- och
informationskampanjer om ritt anvdndning av patentsystemet bland forskarna inom den
akademiska sektorn. Helt klart haller dessa argument inte ldngre idag.

Ramvillkoren bor optimeras ytterligare for att gora det littare for akademiker samt smé och
medelstora foretag att anvdnda patentsystemet. Patentvillkoren bor bl.a. omfatta foljande:

— Inférandet av en provisorisk patentansdkan i samtliga medlemsstater enligt
artikel 5 1 patentrittsfordraget som antogs 1 Geneve den 2 juni 2000.

— Stod och rad till akademiker samt sméd och medelstora foretag betrdffande rétt
anvandning av patentsystemet och strategisk anvéndning av immateriella
rattigheter liksom utbildning i dessa fragor.
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Ett enkelt och kostnadseffektivt patentsystem, som kommer att tillhandahallas
genom det foreslagna gemenskapspatentet.
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