Handelshogskolan

VID GOTEBORGS UNIVERSITET

JURIDISKA INSTITUTIONEN

Patentstrategier for kunskapsintensiva foretag |
bioteknikbranschen

Tillampade studier 20 podng, Jur. Kand. programmet
Juridiska Institutionen

Handelshdgskolan vid Goteborgs universitet

VT 2005

Handledare: UIf Petrusson, J.D.

Forfattare:  Jiro Terao
Duro Schlafer



INNEHALLSFORTECKNING

L INLEDNING ....cotttiiiiiiiiiiiiiitete ettt ettt ettt sttt e e e e e e e e seeseneneee e 6
1.1 Problembakgrund .............oouiiiii e 6

L 2 Sy e e e a e e e e e eeaaanaa 7

I T/ 1= (oo RPN 7

I Y o T = 1 1S3 11 o USSR 8

2 BIOTEKNOLOGI INDUSTRIN L..uittiiiiiiiiiiiiiiiiniiinieenneinnnnnnesnnnnnnennnnnennennnennnnnnnnnnnnnnnn 9
2.1 Teknologins bakgrund ... 9

P2 - 4 43 = o 1= o R 10

2.3 Risk kapital och venture capital............ccoeevvieiiiiiiiiiie e 12

3 INTELLEKTUELLT KAPITAL OCH IMMATERIALRATT ...ooviiiiiieceeeeceeeeen 13
3.1 KUNSKAPSEKONOMIN c...tetettiaeeeestieeeeessaaeeeessaeaeesnsaeseesan s aesessn s aeeennnnaeeeennnnas 13
3.1.1 InformationsSSamnallet ............oouuiiiiiiii e 14
3.1.2 Intellektuell KapitaliSm ..........ocuuiiiiiiie e 14

3.2 INTELLEKTUELLT KAPITAL ...t ttttteeeieeeeeeee ittt et et e e et e et e e e e e et e e e e et e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeees 15
3.2.1 HUMANKAPITAL ..ot 15
3.2.2. Strukturellt Kapital ............oovvviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 16
IR B (40140 F= L (T 4= 1 = L SRR 16

3.3 BIOTEKNIKFORETAGET ...ciiiiiiiiiiieeeeee e ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeees 18
3.4 STRUKTURELL KONTROLL 1.tttteetettiaaeeeetaeeeeeneseeeesnseeseesi e e eessn s e eeesnnnseeeennnnaeas 19
Strukturella plattformar ... 19
Y0l =] PR =T Yo 20
KONtraKtSVErKEYQeT. ... ..o e e e e e eeanees 21

3.5 1P ORGANISATIONEN ...t tetetttaeeeesti e e eeesta e e eeessaaeeeesn e e seesn s e eeessa s aeeennnnaeeeennnneas 22

N e N I N RS RT 26



I D = T T PP PTRUPPT 26

4.2 INTERNATIONELLT SAMARBETE ...ccttuueeiittiueeeettiaaeeesniaaesessansaeeessnnaeeeesnnnaeeeesnnnns 26
Pariskonventionen (PK) ......ccooo oo 27
TRIPS-QVIAIET. ...ttt 27
o O S UTR PSP PPRSRRP 28
E P C e a e e e aaaaaaaaaa 28

4.3 PATENTLAGEN ....uietett e eeetta e e e eeete e e e et et e e e e eta e e e eeeb e e e eesaa e e e eean e eaenbaa e eaeennnnas 29
4.3.1 UppfinniNgShegrepPet ........vvveiee e 30
4.3.2 PatenterbarnetSKrterierna ...........uuuuueuiueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieiieeeeeeneneenes 30

N Y 1= 5] = A= O SSPPRPTN 31
Kravet pa uppfinningShojd ..........cooviiiiiii e 31
Industriell tHAMPNING ... 31

4.3.3 Undantag frAn PatENt............coovueeeiiieeeieiee et e e 32
4.3.4 PatentSKYAAEL. ... ... 33

4.4 PATENTANSOKAN ... eettteetett e e eest e e e eeaa s e e e esea e e e eesaa e e e eean s e e eesna e e eeesan e eeeennnnaeas 34

S5 PATENT STRATEGIER ..o e 35

5.1 TEKNOLOGI OCH KNOW-=HOW .....cctuiiiiieiiieeetieeeiaeeeieeeet e eei e e eei e e esaeeennneeeeneees 35

5.2 FORETAGETS TEKNOLOGIBAS. ....ccttieeiiiiiittttereeeaeaeasaassssseeeeeaaeasssansssssseeesesesssannns 36

5.3 STRATEGISKA VAL INFOR EN PATENTANSOKAN. .....ttietiieeeeniieeeeenia e eeennaeeeennnnnes 38
5.3.1 Patentera €ller INTe .........coovveiiiiiiiiie e 38
5.3.2Val @V @nSOKAN ........ccvviiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeee e 39
LG T T o [ To N o =1 (=11 (= ] o U 41
5.3.4 Smala eller breda patent .............coooiiiiiiiiiiii 42

5.4 PATENTRATTSLIGA AFFARSMETODER......ccuuuitttuiitiaeetieeetiaeeeiaeesnaeesnaeeaneeennnees 44
5.4.1 ENSAMIAttSPOSIIONEN ... .cceeeeeeeii e e e e e e e e s 44

Prisstrategi, samarbete, forbud mot konkurrensbegransade avtal................. 45
5.4.2 LICENSMETOUET ...ttt e et e e e e e e e eeeannn s 48
LICENSAVIAL ...t eanea 48
Begransningar i licensavtalet ..o 51
5.4.3 Strategiska allianNSEr ..........cooviiiiiiiiiii e 52

5.5 PATENTPORTFOLISSTRATEGIER ...cetuuieiettiaeeeeetiaeeeesnaaeeeesnnsaesesnnaaeeesnnnaaeeennnnas 55
5.5.1 Patent POrtfOlEI .....covviiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeee ettt 55
5.5.2 POrtfOl] Strat@Qier.......uiieeeeeeeeeeeiie et e e e e e e e e 55



5.5.3 Tillfallig blockering och méjligheten att forska runt patent ........................ 56

5.5.4 StrategiSKt PAteNt........cooi i 57
5.5.5 MaSSPAENTEIING ....cevviiiiiiiiiiiiiiii ittt e e 58
5.5.6 PAEBNIVAGT . ..uniiiiiiiiiie it 59
5.5.7 Omringande Patentering ............uuuiiiiieeeiieeeiiiee e ee e e e e e e 60
5.5.8 KOMbBINAtIONSSIrategi .. oo oo eeeeeeeiiiiiiee e 61

5.6 STRATEGIMETODER ...cttuuiittttnaaaestiaaeeeasaaeaeessaaeaessnnaeeessnnaeaestanaaeeesnnnaaaeesnnnnns 62
5.6.1 DefensivVa Strat@gIer.........ccciviieiiiiiiie e ee e e e e e 62

10 74V [0 F= g o = P 62

S F= T T T 0= r= T o = 62

5.6.2 OffeNSIVa STratEQIeN .......ccvvviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee ettt 64
INDIYEANAE ... 64
ProsSpekierande ...........oooviiiiiiiiiiiiii e 64

5.7 ETIK OCH BIOTEKNIK «.ttiiutttttteeteeaeeaaasassssssseeeeaeesssssssssssesseesesssssnnssssssseesesessssanns 65

L 0 AN | = o | PP 65
5.7.2 Myriad GENELICS. .....ceiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeee ettt 65

6 SAMMANFATTNING ...ooiiiiiiiieeee e e e e e e e s re e e e e e e e e e anns 68
S O B S AN S TR TPPPPPRRPRR 71
8 KALLFORTECKNING .......uiiiiieitie ettt ettt tee e eree e etee s sree e srae e snee e snaeesneas 72
8.1 OFFENTLIGT TRYCK . tttuutaittuuaaeettiaaeeeataaeeeestaaeaeessa e eeessan s aeeessanaaeeesannaaaeennnnnns 72

G T Y ST = Y PRSP 72
8.2.1 Domar fran Europeiska Gemenskapernas Domstol ...........c....ccoeeeeveeenne. 72
8.2.2 Domar fran US SUPreme COUN ........cccuveeiiiieeeiieeeeiieeeeeeeeiee e 72

8.3 DIOKTRIN ..ttt eettie e e ettt e e e et e e e ettt e e e et et e e e e e et e e e e et e e e eeeba e e e eesba e eeeesba e eaeennnnaeas 72
LSRG T I I 1 = = (1 | PP 72

S TG 02 [ 1 (=T 3 ] ST PP 75



FIGURFORTECKNING

Figur 1: BioteknologiSK @XPanSION ..........coeeiieeiiiiiiiiee et eeeiiis e e e e eeeaees 11
Figur 2: Strukturella plattformar ... 20
Figur 3:Kontraktuella VErKLYQ ........oeuueeiiii e e e e e e eenees 21
Figur 4: Patentaktiviteter inom organiSationen.............ccoovvvviiiiiiieeeeeeeeecee e e e, 22
Figur 5. Teknologi inkKIuSIVe KNOW NOW.........cooiiiiiiiii e 36
Figur 6. Generiska strategier for inforskaffning och exploatering av teknologi.......... 37
FIgur 7 PriSSAttNING @V lICENSEI.......uuiiiii et e e e e e e eeaanees 49
[T 0TS T =1 (g o] [ To 11 V7 1. SRR 56
Figur 9. Ad HOC PateNeriNG ......ccoieiiiiiiiee ettt e e e et e e e e eeeeaees 57
Figur 10. StrategiSKt PAENT..........covviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e 58
FIgur 11 MasSPAtENTEIING ....ceveeeiiiiiiiiiiiiiieiiiie ettt ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeees 59
(o[ O L O oY (= ] Y= T [ USSP 59
Figur 13: Omringande Patentering .......cccccoeeiiiiiiiiiii e e e e e eeaees 60
Figur 14. KOmbINAtiONSSIrAt@QI .....cevvveiiiieeeeeeeeiiiieie ettt e e e e eeaees 61
FIQUIrL5. PatentPOOl .........covvviiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeee ettt 63



1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Under de senaste aren har stora framsteg gjorts inom biotekniken och da sarskilt inom
genetiken. Upptackten av DNA och genmodifiering tillsammans med slutférandet av HUGO-
projektet, ett projekt med malséttningen att kartldagga det manskliga genomet, har skapat en
vag av investeringar i bioteknologibranschen liknande den inom IT branschen. Féretagen som
investerat i denna forskning och utveckling har skordat frukterna eller véntar att skorda
frukterna i formen av nya upptackter och uppfinningar. | detta sammanhang uppkommer
diskussioner om mojligheterna att tillgodogéra sig vinster till foljd av de nya upptackterna.
Ett satt ar att skydda sin uppfinning juridiskt och da har det traditionella sattet varit att
anvanda sig av patentréattsinstitutet. Patenteringen i sig fyller dock inget sjalvandamal och det
ar har vikten av strategi kommer in. En patentering genererar i sig inte vinster - den skapar en
legal monopolsituation. Det &r sjalva anvandandet av patentinstitutet i strategiskt och taktiskt
syfte en optimal marknadsposition kan uppnas i ett foretagsperspektiv. Patent kan anvéandas
defensivt saval som offensivt. Patentstrategier kan anvandas med enskilda patent saval som
med patentportfoljer. Sverige ligger har efter. En indikation pa detta &r att endast ett av fem
svenska bioteknikfdretag anvander sina patent som vapen mot konkurrenterna. * Det skiljer
dem avsevart fran foretag i USA och Storbritannien. Andra fragor av strategisk betydelse
uppkommer sasom hur brett eller smalt ett patent ska vara i sin omfattning eller om
patentering dverhuvudtaget bor ske. Sarskilt nar det géller omradet bioteknik uppkommer
etiskt svara fragestallningar sérskilt inom omradet patenterbarhet. Ett foretags strategi kan har

direkt paverkas av allméan opinion och detta belyser vi med fallet Myriad Genetics.

Y nstitutet for livsmedel och bioteknik, nr 5, 2001, s 3



1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats ar att presentera patentstrategier for kunskapsintensiva foretag inom
bioteknikbranschen. Dessa patentstrategier presenteras i ett immaterialrattsligt sammanhang
med dess medféljande paverkan bioteknikbranschens utveckling och framsteg. Med en
juridisk infallsvinkel &r dock var ambition att uppsatsen far en bred tvérvetenskaplig grund.
En juridiskt stark position kan som bekant vara ekonomiskt opassande eller vice versa. Ett
internationellt perspektiv byggs dven upp, da immaterialrattens nationella grund pa senare tid
slagit dver till en alltmer tilltagande internationalisering, eller globalisering, dar
internationella konventioner ger indikationer pd en 6kande harmonisering och ett tilltagande
skydd av immateriell egendom. Detta forstarks av den nya kunskapsekonomin, som i sparen
av IT revolutionen, faster allt stérre vikt vid vardet och potentialen av kunskap. Uppsatsen
presenterar darfor begrepp sasom intellektuellt kapital. Detta begrepp ger immaterialratten
och patentstrategierna den dynamik och djup som kravs for en lyckad presentation i ett

tvarvetenskapligt perspektiv.

1.3 Metod

Den metod som anvants &r i all sin vasentlighet en litteraturstudie. Uppsatsens allménna del &r
huvudsakligen deskriptiv. Avsnitten om intellektuellt kapital och immaterialrétt redogér de
aktuella omradens bestandsdelar. Syftet &r att beskriva det intellektuella kapitalets och
immaterialrattens inverkan pa kunskapsintensiva foretag i bioteknikbranschen och att lasaren
skall fa en djupare forstaelse for arbetets centrala del som beskrivs i strategi delen. Denna
centrala del av arbetet kommer att vara mer analytisk till sin karaktér. Strategierna kommer
inledningsvis att presenteras utifran ett tidsperspektiv. En del strategier kommer att analyseras
enskilt. Synpunkter har &ven inhdmtats fran branschkunniga experter. Framst da var
handledare J.D. UIf Petrusson, docent i immaterialrétt, Bo Mollstam, IP konsult pa Synergon
AB och UIf Inger, IP konsult pa Strom & Gulliksson.



1.4 Avgransning

Da karnan i uppsatsen ror patentstrategier, sa bor det belysas att avsikten inte &r att presentera
alla tdnkbara strategier utan snarare ett urval strategier som forfattarna anser vara av vikt for
kunskapsforetag i bioteknikbranschen. Det tvarvetenskapliga perspektivet kréver en viss
omfattning och saledes kan vissa omraden presenteras utan det djup som kan tyckas
erforderligt vid de fall detta omrade sarskilt och individuellt skulle beaktats. Framst avses har

konkurrensreglerna.



2 Bioteknologi Industrin

Det andra kapitlet kommer att belysa bioteknologins framvaxt samt dess marknad. Termerna
risk kapital och venture capital kommer dven de att forklaras narmare da de utgor en viktig

funktion for finansiering av bioteknologiska foretag.

2.1 Teknologins bakgrund

Bioteknologi betyder anvandandet av biologiska processer for att 16sa problem eller skapa
anvandbara produkter. Av den etymologiska betydelsen far vi av grekiskans bios, som betyder
liv, att bioteknik innebar anvandningen av levande celler for tekniska andamal. | detta
avseende ar bioteknologin knappast ndgon ny foreteelse utan har anvants redan for manga
tusen ar sedan i konserveringen av foda och tillverkningen av ex viss ost. Den grundlaggande

byggstenen i den biologiska processen utgoérs av cellerna.

Alla levande ting bestar av celler av varierande slag och med olika funktioner men som trots
sin olikhet styrs av ett gemensamt sprak. Detta sprak ar den genetiska koden som fran DNA

molekylen i cellens karna styr nar och vilket protein som ska produceras.

Genetiken startade under 1950-talet med upptackten av DNA molekylen® och forklaringen av

den genetiska koden och dess funktion i skapandet av proteiner.

Under 1970-talet utvecklades genmodifieringstekniken (genetic engineering) i och med
skapandet av rekombinant DNA teknik®. 1990 initierades Hugo-projektet med mal att
kartlagga hela det ménskliga genomet. Detta projekt blev klart i april 2003.

2 Gav Nobelpriset i Medicin 1962 till Francis Crick, James Watson och Maurice Wilkins **for their discoveries
concerning the molecular structure of nucleic acids and its significance for information transfer in living
material”

® Gav Nobelpriset i Medicin 1968 till Robert W. Holley, Har Gobind Khorana och Marshall W. Nirenberg “’for
their interpretation of the genetic code and its function in protein synthesis”

* Encyclopaedia Britannica: att kombinera DNA frén olika arter



Industrins snabba framvéxt kan mojligtvis ha underlattats av ett antal omstandigheter. Ett av
dessa ar det amerikanska rattsfallet Diamond v Chakrabarty® 1980 som 6ppnade upp for en
okad patenterbarhet inom bioteknologin och som pa det sattet Okade takten av
kommersialisering av bioteknikindustrin.® Med kommersialisering forstds d& den vag av

privata investeringar som skedde inom bioteknik industrin fran 1990-talet och framat.

2.2 Marknaden

Bioteknologi har identifierats av manga olika grupperingar, ex vis investerare, politiker och
forskare, sasom en sektor med en vésentlig industriell potential och dar nutida investeringar
ska ge exponentiellt stérre vinster i framtiden dér kanske bioteknologiska produkter ar lika
sjalvklara sésom dagens IT produkter.” USA som utgér den storsta bioteknologimarknaden
har halften av alla vérldens bioteknologiféretag och drar da naturligtvis mest investeringar
inom denna marknad.® Europa drar dock uppmarksamhet da den europeiska kommissionen
har gjort en uppskattning dar den europeiska bioteknologi marknaden ar 2005 kunde vara vard
over € 100 miljarder och dar den globalt exklusive jordbruket skulle vara véard € 2000
miljarder & 2010.° S&som jamférelse kan namnas att hela lakemedelsmarknaden i Norden
uppgick 2003 till € 1,25 miljarder.’® Bioteknologi &r en marknadsgren som brukar
underordnas begreppet Life Sciences. Andra underavdelningar inkluderar farmaceutika, eller
lakemedel, diagnostik, halsovard och medicinska verktyg.™ Bioteknologins marknadsméssiga
omfang ar daremot svar att pa forhand direkt beskriva da dess utveckling kan skapa
marknader i ovantade sektorer. Ur foljande bild exemplifieras industriella sektorer inom vilket

bioteknologin kommer, eller redan har, expanderat inom.

® Diamond v Chakrabarti [1980] 447 US 303

® Rohini “The Emergence and Growth of Biotechnology” s 4

" Sandstrém & Norgren " Swedish Biotechnology ” s 6

8 Enligt siffror fran &r 2000, Sandstrém & Norgren " Swedish Biotechnology ” s 49

% Sandstrém & Norgren " Swedish Biotechnology ” s 7

101720 miljoner USD Lakemedelsstatistik: Svensk ldkemedelsmarknad Utgivningsdatum: 6 Juni 2003,
“Trendbrott for landstingens lakemedelsnota” — Lakemedelsféreningen LIF

1 www.marketresearch.com
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Industrial sectors in which hiotechnology activities can be expected

Pharmaceuticals

Medical Technalog

Figur 1: Bioteknologisk expansion
Sandstrom & Norgren s 47

Sasom marknad kan den generellt differentieras fran andra tillvaxtmarknader sasom IT
marknaden pa sa vis att tiden det tar fran innovation till produkt ar betydligt langre och kraver

mycket mer finansiella investeringar.'?

Att patentratten har central betydelse for ett
bioteknologiforetag ar saledes ingen stérre Gverraskning. Skapandet av bioteknologiféretag,
ur ett svenskt perspektiv fran 2003, visade sig ha sitt ursprung i tre s.k. kluster.® Expansion
av F&U aktiviteter fran AstraZeneca, avknoppningsforetag fran Pharmacia i fusionerna med

Upjohn och Pfizer samt som tredje del nystartade foretag fran universitet och hégskolor.

Enligt en marknadsundersokning 6ver bioteknologimarknaden i Sverige fann man att antalet
foretag hade okat under en femArsperiod™ med 35 %, antalet anstallda med 48 % och
omsattningen med 30 %, d.v.s. en kraftig expansion vad galler skapandet av arbetstillféllen,

foretag och tillvaxt inom denna marknad.’® | samma undersdkning fann man att

12 Detta p.g.a. att skapandet av bioteknologiféretag framst skett genom foradling av grundforskning med
ursprung i universitet och hdgskolor eller stora lakemdelesforetag (Sverige 2003), Frukterna i forskningen i
Livsvetenskaperna, s 5

3 Frukterna i forskningen i Livsvetenskaperna, s 5

141997 - 2001

1> sandstrém & Norgren “Swedish Biotechnology” s 6
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skuldsattningen och aggregerade forluster hade tkat under samma tidsperiod. Slutsatsen var

att tillvaxten till en stor andel méste vara finansierad av tillférsel av riskkapital.*®

2.3 Risk kapital och venture capital

Som namnts ovan utgor risk kapitalet en vasentlig del av bioteknikforetagets finansiering.
Men vad ar da risk kapital? Risk kapital som definition tacker egentligen allt kapital som
investeras i foretaget som utsatts for risk. Detta inkluderar utdver direkta investerare &ven
langivare och aktieinnehav i foretaget genom ex vis listning pd en bors; OM
Stockholmshbdrsen. Det som i detta avseende &r intressantare att definiera &r snarare venture
capital, vilket ar en snavare form av risk kapital. Venture capital &r ett definierat begrepp som
forekommit i USA sedan 50-talet men som nu blivit alltmer populédrt &ven i svenska
ekonomiska sammanhang. *’ Venture capital &r kapital som placeras i ett onoterat foretag (ett
foretag i1 uppstartningsfasen) men som utdver den rena kapitalplaceringen &ven involverar ett
aktivt men tidsbegransat d&garengagemang, d.v.s. investerarforetaget investerar sitt kapital och
sitt affarskunnande, eller business know-how, i investeringsobjektet med malet att sedan ga ur

i ett senare, mycket mer lukrativt skede. Ett exempel pé ett sdant foretag ar Ledstiernan.™

Da tillvaxten i ett bioteknikforetag ar sammanlankat med tillgangen till riskkapital, eller
venture capital, sa kravs det att bioteknologiforetaget ter sig attraktivt i riskkapitalistens dgon.
Utdver tillgangen till faktiskt patenterade tillgangar kan en vélutvecklad patentstrategi eller
policy kan da vara av stor betydelse.

16 Sandstrém & Norgren “Swedish Biotechnology” s 6
17 |saksson pd SVCA "Venture Capital — Begrepp och Definitioner” Se kallférteckning
18 se www.ledstiernan.se
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3 Intellektuellt kapital och Immaterialratt

Det tredje kapitlet introducerar begreppet intellektuellt kapital och satter in det i relation till
den nya kunskapsekonomin och informationssamhallet. Darefter foljer en dissektion av
intellektuellt kapital, d.v.s. en presentation av vad som utgor dess delar tillsammans med
immaterialratten. | slutet av kapitlet appliceras detta i ett foretagsperspektiv pa

fragestallningar som kan tankas uppsta.

3.1 Kunskapsekonomin

For att ett bioteknikforetag till fullo ska kunna anvénda sig av patent strategier sa maste dess
organisation och ledning genomsyras av en forstaelse for betydelsen av intellektuellt kapital.
Vi ska har forklara varfor men forst kravs en genomgang av vad som ar, eller i vart fall kallas
intellektuellt kapital. Intellektuellt kapital kan forenklat forklaras med den kunskap, erfarenhet
och fardigheter ett foretag med dess anstdllda besitter. Dessa s.k. mjuka tillgangar ska
jamforas med de gamla traditionella harda tillgangarna sasom produktionsfaktorerna maskiner

och arbete samt med finansiellt kapital.*®

Anledningen till att fokus har skiftats mot dessa mjuka tillgangar ar att forst det uppenbara
med pastdendet att p.g.a. att kunskap ar otangerbar och immateriell sa finns inga
begransningar pa hur mycket tillgangar som kan ansamlas jamforelsevis med traditionella
produktions- och kapitaltillgangar. For det andra sa har ekonomin i sig forandrats radikalt.
Vissa kallar det t.o.m. for en revolution.”> P& samma satt som den industriella revolutionen
omkullkastade jordbrukssamhallet sa raseras, eller i vart fall marginaliseras, idag det

industriella samhallet for att ge plats at kunskapsekonomin.

Under den industriella eran ékade man produktionen och vinsterna genom effektivisering vad

géller produktionshastighet med rullande band och arbetsspecialisering tillsammans med den

9 Klein “The Strategic Management of Intellectual Capital” s 1
20 Stewart “Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations™ 6

13



kostnadssankning detta innebar for produktionen. Kvalitén var sakert undermalig de produkter
de traditionella hantverkarna tillverkade men da volymen var mycket stérre och priserna

mycket lagre konkurrerade fabrikerna ut hantverkarna.?*

Idag préaglas tillverkningsindustrin av stdndiga rationaliseringar. Produktionen flyttas till
lagkostnadslander som t.ex. Kina och Indien. Konsumenter efterfraga battre kvalité,
miljovénligare, snabbare leverans, béattre service och mer socialt hédnsynstagande —allt till ett
lagre pris.?? Affarsledare stravar efter att hantera, méta och utveckla kunskap istallet for de
tidigare fysiska och finansiella tillgdngarna vad galler vardeskapandet inom foretaget.?®
Investerares uppfattning av ett foretagsvarde relaterat till det bokforda vérdet har okat
markant de senaste 25 aren och vad galler kunskapsintensiva foretag kan en sadan disparans

utg6ra mer &n 100 %.%

3.1.1 Informationssamhallet

Informationsteknologins intdgande har resulterat i en rad forandringar av ekonomin.
Omfattningen av den kunskap som allmanheten har tillgang till har okat. Hastigheten av
kunskapsoverforandet fran kalla till mottagare har okat. Informationen tar ingen hansyn till
formella nationsgranser och jurisdiktioner. Kunskapen har blivit mycket mer l&ttillganglig och
flexibel. Det ar genom detta ett informationssamhélle har vuxit upp. Denna IT-boom har
revolutionerat alla kunskapsrelaterade omraden genom att informationens lattillganglighet och

hastighet sétter nya krav pa informationshanterandet, eller information management.

3.1.2 Intellektuell Kapitalism

Att dra slutsatsen att kunskapen blivit alltmer viktig for att inte sdga central & knappast nagon
vagad slutsats. Ex vis i Japan spenderar manga foretag mer pa forskning och utveckling an
man spenderar p& produktion. Foretaget blir platsen fér tankandet —inte for produktionen.?

Kunskapen i sig blir 4ven den mer och mer en frdga om privat dgande. En del menar att da

2 Stewart “Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations”s 7
22 Tapscott “Digital Economy “ s 10

% Edvinsson & Malone “Det Intellektuella Kapitalet™s 21

 Edvinsson & Malone “Det Intellektuella Kapitalet™s 22

% Stewart “Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations™s 21
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skyddsperioden for patent stracker sig 20 ar framat i tiden emedan den patentgrundande
tekniska kunskapen genereras under ett kortare tidsspann sa blir proportionen privatagd
kunskap relaterat till offentlig kunskap storre och storre.?® Detta lagger grunden for
framvaxten for en ny sorts ekonomi baserat pa dgandet av skyddbar kunskap, en sorts
immateriell kapitalism eller Intellectual Capitalism.

3.2 Intellektuellt kapital

Intellektuella egenskaper skiljer sig ifran materiella egenskaper pa sa satt att de inte kan tas
pa, d.v.s. det ar inget fysiskt material sasom t.ex. en tillverkningsmaskin eller lagerarbetare.
Inom engelskan benamner man de juridiskt skyddbara immateriella tillgdngarna for
intellektuell egendom, eller Intellectual Property, och fran dessa deriverade réattigheter for

intellektuella egendomsrattigheter, eller Intellectual Property Rights.

3.2.1 Humankapital

Intellektuell egendom och immaterialratterna ar underordnade delar av det vidare begreppet
intellektuellt kapital, Det finns olika typer av uppdelningar av intellektuellt kapital. En av
dessa ar Saint-Onges schema dar intellektuellt kapital delas upp i humankapital och

1" Humankapitalet skiljer sig frn det strukturella kapitalet pa s& vis att

strukturellt kapita
humankapitalet & de immateriella tillgangar som finns i de individer som arbetar eller pa
annat vis ar affilierat till foretaget —individer som producerar mervarde for kunderna.?® Med
immateriella tillgangar pa individnivd menas de unika kunskaper och erfarenheter dessa
individer besitter tillsammans med andra egenskaper sdsom kreativitet, innovationsrikedom
och intelligens. Intelligenta individer utgdr dock inte automatiskt intelligenta organisationer

och detta for oss in i det strukturella kapitalet.

% Granstrand, Intellectual Capitalism, s 6
27 Stewart “Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations”s 256
% Stewart “Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations™s 76
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3.2.2. Strukturellt kapital

Strukturellt kapital ar alltsa det kunskapskapital som finns pa organisationsniva d.v.s. de
befintliga system som finns for att dverfora och lagra intellektuellt material.® Har finner vi
enligt Saint-Onges schemat termer och underavdelningar till det strukturella kapitalet sdsom
organisationskapital, kundkapital®, innovationskapital och processkapital.
Organisationskapitalet ar den del av strukturkapitalet som omfattar foretagets kompetens och
dess supporterande system. Kundkapitalet representerar foretagets kundrelationer och dess
system. Processkapitalet innefattar produktivitets Okande arbets- och teknikprocesser.
Innovationskapitalet & den del déar vi finner den intellektuella egendomen och andra
immateriella tillgdngar.®* Har har vi sledes platsen dar innovationerna skyddas och

kapitaliseras.

Hanterandet och det affarsméssiga styrandet av dessa kapitalstrukturer kallas ibland for
knowledge management eller intellectual capital management. Kontentan av detta ar att
hanterandet av en kunskapsstruktur sdsom hanteringen av patenten inom ett bioteknikforetag
maste atfoljas av eller ingd i en vidare och storre strategi som inbegriper alla relevanta
kapitalstrukturer som lagger grunden for, skapar, administrerar och kommersialiserar
foretagets patent. Det &r med detta perspektiv vi senare kommer in i patentstrategier.

3.2.3 Immaterialratt

Immaterialratterna &r, som sagts ovan, underordnade delar av det vidare begreppet
intellektuellt kapital och dess innovationskapital. En immaterialrédtt ar en ensamratt till ett
immateriellt objekt. Genom att lagstiftaren ger skydd for immaterialratten tillskapas en
ensamratt for rattighetsinnehavaren. Ensamrétten kan ocksa beskrivas som ett forbud mot
efterbildning. P& samma satt som vid aganderatt till ett objekt, har dven innehavaren av en
immaterialratt forfoganderatt till skyddsobjektet. Skillnaden mellan immaterialrdtt och

aganderatt &r att immaterialrattens karaktar mojliggor att forfoganderatten samtidigt kan

 Edvinsson & Malone “Det Intellektuella Kapitalet”s 56

¥ Edvinsson & Malone “Det Intellektuella Kapitalet”s 57 Kundkapitalet placeras ibland pd samma nivé som
humankapital och strukturellt kapital da kunder inte utgér en del av foretagsorganisationen. Detta foljer av Saint-
Onge schemat. Det till strukturellt kapital underordnade kundkapitalet finner vi i den ursprungliga
Skandiamodellen

*! Edvinsson & Malone “Det Intellektuella Kapitalets 57
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behallas och upplatas. | det engelska spraket anvands uttrycket "intellectual property rights”,
d.v.s. intellektuella egendomsrattigheter som vi pa svenska kallar for immaterialratt. Det
engelska uttrycket anknyter till att vissa rattigheter ar baserade pa intellektuella prestationer.
Dessa intellektuella prestationer kan vara av olika slag, alltifran patenterbara uppfinningar till
upphovsréttsskyddade konstnérliga och litterdra verk. De olika immaterialréttsliga
rattigheterna skall presenteras i all korthet. Man brukar dela in immaterialrattigheter i tva
olika kategorier.®* Till den ena kategorin hor upphovsratten. Upphovsrattslagen skyddar alla
former av litterara eller konstnarliga verk. Under denna grupp hor dven ska néarstaende
rattigheter sasom sammanstallningar av uppgifter till kataloger och fotografiska bilder. Till
den andra gruppen hor det industriella rattskyddet som omfattar skydd for patent pa
uppfinningar, skydd pa monster, varumarken, firmor och vaxtsorter. En viktig skillnad mellan
dessa tva huvudgrupper av immaterialrattigheter ar att upphovsratten uppstar genom sjélva
skapandet. For det industriella rattskyddets uppkomst erfordras oftast att den intellektuella
prestationen registreras. Registrering ar ett krav for att skydd ska erhallas for patent, monster
och vaxtsorter. Vad géller varumarkes- och firmaratt kan skydd aven erhallas genom en viss

grad av inarbetning av varumarket eller firman.

% Gozzo, Féretagens immaterialratter och licensavtal, s 9

17



3.3 Bioteknikforetaget

Ett foretag ska som bekant inte bara skydda sina idéer utan dessutom forsta och underlatta
skapande, insamlande och bevarande av ny kunskap. Var kan da en sarskild fokus behova
laggas inom ett kunskapsintensivt bioteknikforetag? Om kunskapen ar vardet var skapas da
denna kunskap? De rent bioteknologiska upptéckterna torde till sin storsta del skapas i en
laboratoriemiljé bland naturvetenskapligt skolad och specialiserad personal. Vardet av
kunskapen torde dven hojas om forstaelsen av kunskapens betydelse hojs. Darmed kan man
urskilja ett behov av utbildning bland personalen inom omraden de inte ar sarskilt
specialiserade pa. Naturvetenskapligt skolade forskare kan behdva utbildas pa patentinstitutets
kommersiella betydelse och da sarskilt pa den interna sekretessens vikt. En valutvecklad
sekretesspolicy inom foretaget har sakert bade en utbildande och normerande effekt. Pa ett
foretags kontra individuellt plan sd urskiljs forskarens betydelse som ett omrade dar
kunskapen behover beaktas. Personalens ansvar och sarskilda skyldigheter uppkommer i
anstallningsavtalet. Foretaget kan hér vaga behovet av konkurrensklausuler och lojalitetsplikt
efter anstallnings upphdrande och da sérskilt i relation till anstallda med nyckelposition eller
kunskap av sarskild vikt. Forskning ar som bekant en aktivitet dar resultat forbattras genom
aktivt kunskapsutbyte forskare emellan. Forskare kan &ven mycket vél drivas av individuella
ambitioner om ryktbarhet och status inom forskningsvarlden. Ambitioner som uppnas genom
frekvent och hogt kvalitativa rapporter bland vetenskapliga journaler och tidskrifter. Behovet
av sekretess blir da sarskilt uppenbart i ett foretagsperspektiv. Organisationsstrukturen pa
foretaget i sig kan paverka kontrollen av kunskapen. Viss forskning och utveckling kan
mycket vél ske i samarbete med, eller uteslutande pa, ett offentligt drivet forskningsinstitut
sasom ett universitet. Ett val avvagt samarbetsavtal institutet och foretaget emellan samt med
inblandad personal &r av yttersta vikt for det kunskapsintensiva foretagets kontroll av den

kunskap som genereras.
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3.4 Strukturell kontroll

Strukturella plattformar

Viktigt att forsta vid skapandet av IP och patentering ar att immaterialratten, som koncept, &r
ett normativt yrkande, som sker pé tre skilda plattformar.** Det kommunikativa handlandet pa
vart och ett av de strukturella plattformarna avgor gréanserna och styrkan i den immateriella
egendomen. Dessa strukturella plattformar bestar utav den administrativa, den judiciella och
den affarsmassiga plattformen. Pa dessa strukturella plattformar finns aktorer; ex vis sa har vi
pa den administrativa arenan granskare pa Patent och Registreringsverket samt ombud fran
Patentbyraer. Det kommunikativa spraket ar formalistiskt och proceduriellt till sin karaktar.
Den judiciella arenan bestar av aktorer, som advokater, aklagare och domare i civila och
straffrattsliga  domstolar samt Gverprovningsinstanser for immaterialrattsfragor. Det
kommunikativa spraket &r strikt judiciellt med beaktande av de interna nationella
normhierarkireglerna, sdsom lagar, férordningar och prejudicerande rattsfall. Ordningen kan
skilja sig at i olika rattsordningar. Den affarsmassiga arenan &r plattformen dar foretaget
agerar, internt organisationellt och externt gentemot konkurrenter, kunder och
samarbetspartners. Denna arena blir kanske den mest komplexa strukturella plattformen for
bioteknikforetag. Branschen ar relativt ung och innovationstakten hog. Pa judiciell niva var
det lange osakert inom Europa var gransen for patenterbarhet av gener skulle ligga.®* Detta
har klargjorts mer och mer av ex vis bioteknikdirektivet 98/44/EC. UIf Petrusson har visat den
affarsméssiga plattformen som en plattform supporterad av den administrativa och judiciella
plattformen (se figur 2).** D& den judiciella och administrativa arenan framst ar nationella
arenor sa skiljer sig den affarsmassiga arenan p.g.a. sin internationella karaktar. 1 bilden foljer

aven exempel pa aktiviteter som kan foretas pa den affarsmassiga arenan.

% petrusson, Intellectual Property & Entrepreneurship, s 104-106

¥ Angaende gransdragning av uppfinningsbegreppet och upptéckt. Petrusson, Intellectual Property &
Entrepreneurship, s 42

% petrusson, Intellectual Property & Entrepreneurship, s 105
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Figur 2: Strukturella plattformar
Petrusson s 105

Strukturella verktyg

Vad &r det da for verktyg som finns tillgangliga pd den affarsmassiga plattformen for
foretaget? Av Petrussons figur foljer som exempel processer vad géller validering,
konstruktion och design av IP. Foretaget designar sina patent och andra immateriella
rattigheter med basis av det underliggande syftet. Dessa kan vara uppstartning av nya
avknoppningsforetag, sokande av strategiska partners, blockera en konkurrent eller finansiera
en framtida uppfinning.*® Med basis av det underliggande syftet, eller strategiska mal, s&
anvander sig foretaget av strukturella byggstenar, sasom immaterialratter, kontraktsmodeller
eller foretagsmodeller, for att uppnd detta genom att gora dessa anvandbara, eller

kommersialiserbara sasom strukturella verktyg.

% petrusson Intellectual Property & Entrepreneurship, s106
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Kontraktsverktyget

Kontraktsverktyget blir central for det kunskapsintensiva bioteknikforetaget i dess stravan
efter strukturell kontroll éver kommersialiseringen av forskningsresultatet och dess framtida
produkter eller tjanster. Det ar genom kontraktsverk

tyget foretaget kan designa de avtalsstrukturer som passar foretagets strategi. | bilden
nedanfor exemplifierar Petrusson kontraktuella verktyg som foretaget kan anvénda sig av.

R&D

Production

Sales

Employvee agreement
Consultancy agreement
*Co-pperdtion agreement
*License agreement
«Joint venture-ggrecment
=Shareholder agreement
*Company agreement

|
F

+Emplovec agreement
*Consultancy agreement
*Lego- sgreement
*License agreement
«Joint venture-agreement
*Shurcholder agreement
Company agreement

*Employee agreement
*Agency agreement
+Commission agreement
*Distnbutor agreement
=Joint venture-agreement
sFranchise agreement

Contractial tooly to wse tn the extablishment of structural control

Figur 3:Kontraktuella verktyg
Petrusson s 64

Genom detta perspektiv kan man i olika produktstadier se vilken roll avtalet har i byggandet
av den strukturella kontroll som ar nddvéandig for att kunna dra finansiell eller strategisk
fordel av den intellektuella egendomen. Forskningsnivan blir sarskilt intressant i ett
bioteknologiperspektiv dad manga bioteknikforetag bygger pa forskning som ar en spin off
eller p& annat sétt har sitt ursprung i offentlig verksamhet sisom universitet.” Behovet av
kontroll &r har uppenbart och valet av kontraktuellt verktyg blir av yttersta vikt for den

fortsatta kommersialiseringen av den kunskap som produceras.

STITPS, s12
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3.5 IP Organisationen

Ett kunskapsintensivt foretag som later idéer om intellektuellt kapital genomsyra
organisationen behdver ocksa internt forandra foretaget strukturellt. Foretaget behdver
transformeras till en organisation som aktivt far igenom vilka aktiviteter som bor genomforas
pa foretagsniva for att starka skapandet, bevarandet och utnyttjandet av foretagets
intellektuella tillgangar. Darutover behdver foretaget reflektera dver vilka organisationella
forandringar som behovs for att dessa fragor ska fa sa stor genomslagskraft och effektivitet
som mojligt i organisationen samt vilka operationella verktyg man ska anvanda sig av for att
styra organisationen och dess aktiviteter. Petrusson har i en bild om fem steg gatt igenom
exempel pa aktiviteter som foretaget kan genomga for att skapa en effektivare

patentorganisation.®
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Figur 4: Patentaktiviteter inom organisationen
Petrusson s 20

% petrusson, Intellectual Property & Entrepreneurship, s 19
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Forenklat sa inleds arbetet med att gd igenom patentaktiviteter som bor vara aktuella for
foretaget. Dessa aktiviteter ar forknippade med omvarldsanalys, teknologibevakning,
konkurrentbevakning, intern patentutbildning samt aktiviteter for att uppmuntra innovation
t.ex. incitamentsprogram. Darefter bor arbetet fokuseras pa vilka organisatoriska enheter som
bor formas samt vilken roll och funktion enheten ska ha. Pa vilken niva ska enheten verka;
centraliserat nara foretagsledningen och/eller decentraliserat néra den operativa verksamheten.
For att stodja och supportera patentaktiviteterna skapar enheterna policies och program, ex vis
sekretess policy, patent policy och licensieringspolicy. Ytterligare styrverktyg skapas for att
understddja patentaktiviteterna inom organisationen. Har finner vi modeller, scheman och
checklistor som anvénds vid patentsokning, teknologi scanning, patentvérdering,

patentintrang och skapandet av patentportféljer.

Nar vi applicerar detta pa bioteknikbranschen kan man gora det analogivis med den starka pro
patentkultur som framst utvecklades av japanska storforetag under 1980-talet.>® Fokuseringen
pa vardet av kunskap, potentialen av patentering i sig, och den strategiska mojligheten av
patentpositionering; varderingar som karaktériserade dessa japanska foretag, kan har
appliceras pa bioteknikbranschen. Granstrand redovisar 8 generella punkter av japansk

patentkultur.*
1. Den hogsta ledningen &r involverad i patentering och IP

Da den hogsta ledningen ar involverad sa skickar detta signaler nedat inom organisationen om
vilken betydelse foretaget lagger vid dessa fragor. Detta far en stark symbolisk betydelse. Da
investerare inom bioteknikbranschen faster sarskild vikt pa patent ger detta en sarskild signal
nar den hogsta ledningen aktivt &r involverad | dessa IP fragor. Internt skapas aven den
fordelen att IP fragor direkt kan tas upp for ledningen. Krangliga hierarkiska omvagar undviks
pa sa satt. Utover detta skapas en homogen genomsyrning av patentperspektivet | resten av
organisationen da den centrala delen av organisationen, d.v.s. ledningen, tillampar sitt

ledarskap pa resten av organisationen.

% Granstrand, The Economics and Management of Intellectual Property, s 264-267
%0 Granstrand, The Economics and Management of Intellectual Property, s 264
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2. Patentering och IP &r nagot som angar alla ingenjorer

Ett bioteknologiforetag ar intimt forknippat med grundforskning och darfor torde en stor del
av personalen bara pa vital eller strategiskt viktig kunskap. Da vardet av ett foretag forknippas
med dess portfolj av immateriella tillgdngar | allt storre grad sa &ar det viktigt att
patentperspektivet sprids till hela personalkollektivet. Pa sa satt minskar man risken for

skadligt informationslackage, som i sin tur kan skada patenterbarheten av vissa innovationer.

3. Patent policy och strategi &r integrerad i afférsplanen

Detta har stor symbolisk betydelse. Som del av affarsplanen far en patent strategi tyngd da
den tar sin position i ett for foretaget langsiktigt styrande dokument. Detta torde gynna
foretaget | ett lednings och investerarperspektiv.

4. Tydliga patentmal

Fordelen med att ge tydliga kvantitativa mal ar att det blir ett effektivare styrinstrument for

“Att patentera i sig, eller tminstone att agera sasom all

organisationens beteende.
teknologisk kunskap presumtivt eller potentiellt &r patenterbar kunskap torde vara fordelaktigt
for ett bioteknologiskt foretag. Den strukturella kontrollen 6ver kunskapen starks da nar detta

klara mal om patentering presenteras.

5. Tydliga patenteringsincitament for forskare och organisatoriska enheter

Ett tydligt individuellt bel6ningsinstrument for patentmdssiga bedrifter torde hoja
engagemanget och drivkraften hos de aktiva forskarna inom foretaget. Patenterbara
uppfinningar ska vara unika losningar och kraver da en sarskild kreativitet som maste

underhallas bland forskare genom incitament och god atmosfar.

* Granstrand, The Economics and Management of Intellectual Property, s 266
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6. Utvecklande av beteendeattityder och normer

En viktig del av kapitalgenerationen utgors av humankapitalet, d.v.s. personalen i foretaget
tillsammans med understddjande interna system. De anstéllda genererar méngder av kunskap i
sitt individuella arbete. Denna kunskapsbas kan breddas och férdjupas genom att 6ka den

kommunikativa interaktionen anstéllda, men dven enheter, emellan.

7. Synliga organisatoriska medel och enheter

De immateriella normerna och attityderna maste sammankopplas med materiella
organisatoriska enheter och medel. Dessa kan vara patent managers, patent kampanjer, priser
och seminarier.

8. Sprak, metodléra och filosofi

Uppmuntring av en foéretagsgemensam patentkultur krdver en gemensam begreppsbildning

eller m.a.o. ett gemensamt sprak med gemensamma termer som anvands i en metodologi och

som i ett ytterligare steg kan transformeras till en foretagsfilosofi.*

*2 Exempel pd detta tar Granstrand upp i kartlaggningsprocessen av patent i Japan, Granstrand, The Economics
and Management of Intellectual Property, s 267 och 302
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4 Patentratt

Detta kapitel har till avsikt att behandla valda delar av patentratten, dvs. en kort redogérelse
for de konventioner som finns samt ga igenom ensamréattens omfattning som finns reglerad i
patentlagen. Reglerna belyses ur ett bioteknologiskt perspektiv. Syftet med kapitlet ar att ge
lasaren en teoretisk redogorelse av ensamrétten och ger en forstaelse for arbetets fortsatta

analys av patentstrategier.

4.1 Definition

Ett patent kan definieras som en réttighet som ger patenthavaren en tidsbegréansad ensamratt
att kommersiellt utnyttja en uppfinning. Som skal for denna rétt kan anges att uppfinnaren
genom sin uppfinning har gjort en véardefull insats och bor bel6nas for denna insats.
Patentrattens syfte ar att framja samhéllets industriella utveckling genom att ge kvalificerade

uppfinningar ensamrétt till uppfinningen.

4.2 Internationellt samarbete

Patentrattigheter ar nationella vilket i princip innebér att patentskydd maste sokas i varje
enskilt land. Patentratten grundas pa territorialitetsprincipen eftersom verkan av varje patent
ar territoriellt begransad. Den internationella handelns utveckling har skapat ett behov att
skydda uppfinningar i andra lander. Det har lett till internationella 6verenskommelser och en
rattslikhet pad omradet. Att skydda sin uppfinning i varje land for sig ar omstandligt och
tidskravande, sarskilt med tanke pa dagens ekonomiska struktur dar information sprids fort.

De viktiga konventionerna nadmns nedan och Sverige ar bunden till dessa.
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Pariskonventionen (PK)

Den grundlaggande konventionen pa patentrattens omrade ar Pariskonventionen fran 1883.
Konventionen bygger pa bl.a. tre viktiga principer.*® For det forsta galler principen om
nationell behandling. Regeln innebar ett forbud mot diskriminering av en patentanstkande
fran land som ar anslutet till konventionen. Den utlandske medborgaren skall fa samma skydd
fran medlemslandet som det ger sina egna medborgare. For det andra géller principen om
minimiskydd. Denna princip innebar att man kommit dverens om en lagsta skyddsniva pa
medlamslandernas patentlagar. Detta skapar mojligheterna att lagstifta om meddelande av
tvangslicenser m.m.* For det tredje géller principen om konventionsprioritet. Den innebar att
den dag t.ex. en ansbkan om patent gors i ett medlemsland, skall denna ansokningsdag gélla
aven for andra ansokningar i andra medlemsléander. Detta under forutsattning att de senare
ansokningarna gors inom ett ar frdn den forsta. Syftet med regeln ar att underlatta for

uppfinnare att soka patent i flera lander.

TRIPS-avtalet

Inom ramen for WTO antogs 1994 en stor immaterialrattslig 6verenskommelse, der s.k.
TRIPS-avtalet. Syftet med avtalet &r att harmonisera medlemslandernas immateriella
rattsskydd samt forstarka dess uppratthallande. Enligt avtalet far djur och véxter, men inte
mikroorganismer, undantas fran patenterbarhet. Vidare far vasentligen biologiska forfaranden
for framstéllning av djur eller vaxter undantas, men ickebiologiska och mikrobiologiska
forfaranden far inte undantas fran patenterbarhet. For att sakerstélla tillampningen av TRIPS-
avtalet har det inréttats en dvervaknings- och tvistmekanism. Den upprattade Appellate Body
(6verklagandeorganet) har utvecklats till ett betydelsefullt domande organ. Det har, sérskilt pa
talan av USA, provat flera fall dar nationell immaterialrattslagstiftning inte levt upp till
TRIPS-avtalets krav.*

*® Koktvegaard & Levin, Larobok i Immaterialratt, s. 43

* Jfr 458 PatL

%> | fallet om Scientologernas hemliga bibel, har Sverige efter patryckningar frén USA under hanvisning till
TRIPS behovt infora ett kat sekretesskydd for upphovsrattsligt skyddade verk. Se URL 428.
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PCT

PCT (samarbetskonventionen) innebér att sokanden samtidigt kan sdka patent i flera av de
anslutna staterna genom en s.k. internationell patentansdkan. Konventionen uppstaller
enhetliga krav for en ansokans form och innehall. Ansokningen nyhetsgranskas av en
internationell granskningsmyndighet, som efter sin granskning ska redovisa sitt resultat i en
rapport.*® Darefter kan sokanden besluta sig for om ansokningen ska fullfoljas. De nationella
patentmyndigheterna fullfoljer prévningen och &r inte bundna av den internationella
granskarens utlatande. For sokanden innebar samarbetskonventionen att han i praktiken far
langre tid att pa sig att forbereda en omfattande patentering samt att han kan erhalla ett battre
beslutsunderlag an om han sokt pa nationell vag. | svensk ratt finns regler om internationell
ansokan i 3 kap. Patentlagen. Kapitlet innehéller handlaggningsregler for svensk myndighet

samt regler om rattverkan av en internationell patentansokan.

EPC

Den europeiska samarbetskonventionen EPC tradde i kraft 1977. Genom konventionen
bildades det europeiska patentverket EPO som har till uppgift att ta emot, registrera och prova
patentansdkningar. Det innebér att giltiga patent i Sverige inte langre enbart meddelas av det
svenska Patent och registreringsverket, utan ocksa av EPO. Konventionen reglerar fullstandigt
forutsattningarna for att europeiskt patent skall kunna meddelas. EPC innehaller till skillnad
fran PCT den tillampliga materiella patentratten. Ett europeiskt patent har samma rattsverkan
som ett nationellt patent. Europeiska patents exakta innehall bestams dock enligt varje stats

nationella patentlagstiftning.

*® Det svenska Patent- och registreringsverket &r en av de myndigheter som utfor sadan nyhetsgranskning. Andra
myndigheter finns i bl.a. Storbritannien, USA och Osterrike.
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4.3 Patentlagen

Den svenska patentrétten regleras framst i patentlagen (1967:837). Domstolspraxis &r viktig
pa patentomradet. HD:s praxis ar givetvis viktig men aven administrativ praxis ar mycket
viktig. | det administrativa forfarandet ar forsta instans PRV. Dess beslut kan 6verklagas till
Patentbesvarsratten (PBR), vars beslut i sin tur kan Overklagas till Regeringsratten (RegR).

For detta kravs dock prévningstillstand.

Nar reglerna for patentratt skapades var bioteknik inte ens "patankt”. Detta medforde att, nar
denna teknik blivit etablerad, ansags patentreglerna inte vara tillfredstallande. EU-parlamentet
antog 1998 det s.k. bioteknikdirektivet for att skapa en enhetlig syn pa vad som ar patenterbart
inom bioteknik i Europa.”” Direktivet genomférdes i svensk lag den forsta maj 2004. Svensk
praxis overensstimde dock redan tidigare med bestimmelserna i direktivet, och genom de
andringar som gjordes i patentlagen i samband med genomférandet blev det tydligare att se
vad som dr tillatet och otillatet att patentera i Sverige. De paragrafer som tillkommit &r 1a, 1b
samt 88 2st. Enligt 1 a § kan en uppfinning som avser vaxter och djur patenteras, om
uppfinningens genomfdrbarhet inte ar begréansad till en viss vaxtsort eller djurras. Patenteras
kan dven ett mikrobiologiskt forfarande och produkter av ett sadant forfarande, t ex véxter och
djur. 1 b §, andra stycket, séger att en isolerad eller syntetiserad del av manniskokroppen kan
vara patenterbar dven om den ar identisk med den naturliga bestandsdelen. Forutom de
fortydliganden som tillkommit géaller vid patentering i princip samma kriterier for biotekniska

uppfinningar som for andra. Nedan foljer

*" Europaparlamentets och rédets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rittsligt skydd for biotekniska
uppfinningar
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4.3.1 Uppfinningsbegreppet

Patent meddelas som tidigare namnts pa uppfinningar. Begreppet definieras inte i lagen.
"Uppfinning” syftar pa det speciella begrepp som anvands i internationell patentpraxis. Detta
4r ndgot snavare &n uppfinningsbegreppet i allmént sprakbruk. *®

Vissa krav stélls enligt praxis pa en uppfinning: teknisk karaktar. Formuleringen i lagtexten
ar ”som kan tillgodoraknas industriellt”. | lagtextens mening innebdr inte termen industriellt
att det endast ror sig om tillamningar inom den traditionella industrin utan hdr menas aven
t.ex. transportsektorn, byggbranschen, hantverk, jordbruk, fiske.

-teknisk effekt. Kravet &r att uppfinningen skall vara l6sningen till ett uppstéllt problem. Det
tekniska problem som anges i en patentansokan skall kunna Iésas med uppfinningen.
-reproducerbarhet. Den avsedda effekten ska kunna erhallas gang pa vid ett riktigt utévande

av uppfinningen

Rena upptéackter kan inte patenteras. Det finns en viktig skillnad mellan uppfinning och
upptackt. Manga kemiska foreningar, t.ex. gener i kroppen ar sjélvklart inte uppfinningar, det
ar upptackter och darmed inte patenterbara. Men om man studerar vad genen har for funktion,
om man isolerar den ur den milj6 dar den verkar i vanliga fall ses detta som en uppfinning.
Detta medfor att en upptackt som ges en praktisk anvandning kan bli en uppfinning.*® Detta
framgar enligt 8 1 b 2st. Patenterar man den kemiska foreningen talar man om s.k.
produktpatent. Sattet att framstélla/tillverka kemiska foéreningar kan patenteras som ett
forfarande- eller metodpatent. Aven anvandningen av en kemisk forening kan anvandas. Da

talar man om anvandningspatent.

4.3.2 Patenterbarhetskriterierna

For att en uppfinning skall kunna patenteras maste den uppfylla tre patentkrav. Uppfinningen
maste vara ny; nyhetskravet. Den maste skilja sig fran tidigare kanda uppfinningar, d.v.s. ha

uppfinningshojd. Vidare maste uppfinningen kunna tillampas industriellt.

*® Koktvedgaard & Levin, Larobok i Immaterialratt, s. 214
* Koktvegaard & Levin, Larobok i Immaterialratt, s. 218
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Nyhetskravet

Det réder ett strikt och absolut nyhetskrav.>® Detta innebar att tekniken méste vara ny i
forhallande till vad som varit tillgangligt vid tiden for ansokan. Vad som anses vara
"tillgangligt” beror saledes pa vad som har blivit publicerat eller avslojats eller anvants

offentligt fore patentansokningen.

Kravet pa uppfinningshojd

Kravet innebar att uppfinningen vasentligen maste skilja sig fran vad som tidigare ar kant.
Kravet pa uppfinningshojd skall avgoras objektivt. Uppfinningen ska vara sa kvalificerad att
den inte legat nara till hands foér en fackman pd det foreliggande tekniska omradet.>
Svarigheten har ar att avgora kravet pa uppfinningshojd men som avgors enligt praxis pa det
aktuella omradet. P4 omraden dar den tekniska utvecklingen ar snabb sasom inom
gentekniken, bor det stillas ganska hoga krav pa uppfinningshojd. Risken ar annars att
patenten blockerar utvecklingen.”® Kravet pa uppfinningshdjd star i omedelbar anslutning till
nyhetskravet. Gransen mellan nyhetslaran och uppfinningshojdens krav pa

vasentlig skillnad &r saledes oklar och prévningen av dessa kriterier bor uppfattas som en
helhet.>

Industriell tillAmpning

De tekniska l6sningarna maste fungera och vara reproducerbara for att kunna patenteras

Hur hogt detta krav stalls beror ibland pa hur vél de andra kraven, framfor allt kravet pa
uppfinningshojd, ar uppfyllda. Vad galler gensekvenser krévs enlig 8 §, andra stycket, att den
industriella anvandningen av gensekvenser tydligt ska framgd av patentansokan. Om man
hittar en gen i kroppen och studerar genens funktion, man isolerar den ur den miljo dér den
verkar i vanliga fall kravs vidare enligt 8 § 2st att man ger genen en ny uppgift som t.ex.

lakemedel eller diagnosverktyg. Forst da kan uppfinningen patentskyddas.

*0 Detta &r dock ur svenskt perspektiv. Andra rattsordningar sdsom USA har inte ett absolut och strikt
nyhetskrav.

> Bernitz, Immaterialrétt och otillbérlig konkurrens, s.126

°2 Malmberg, Nyhetskravet i patentratten, s. 25

%% Koktvegaard & Levin, Larobok i immaterialratt, 5.245
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4.3.3 Undantag fran patent

1 a § sdger att véxsorter eller djurraser inte kan patenteras. Patentlagen betonar att upptéckter
inte kan patenteras. 1 b §, forsta stycket, séger att ménniskokroppen och enbart upptéackten av
en av dess bestandsdelar, till exempel en gen, inte &r patenterbara uppfinningar. Enligt 1 ¢ §
kan man inte patentera uppfinningar vars utnyttjande strider mot allméan ordning eller goda
seder, och nagra exempel pa sddana utnyttjanden ges i bestammelsen: reproduktiv kloning av
méanniskor, andringar i generna hos manskliga konsceller, industriell anvdndning av embryon
samt andringar i generna hos djur som kan orsaka lidande hos djuren, utan att det medfor
nagra betydande medicinska fordelar for manniskor eller djur.

Utnyttjanden som inte sker yrkesmassigt undantas enligt 3 § 3 st. 1 p PL fran ensamratten.
Handlingar som utfors i experimentsyfte ar dessutom uttryckligen tillatna enligt 3 § 3 st. 3 p.
Det finns alltsd en ratt att, dven yrkesmassigt undersoka uppfinningar och undersoka
eventuella utvecklingsmojligheter. "Reverse engineering” och andra liknande metoder for att

analysera konkurrenters produkter ar tillatet under forutsattning att det sker i experimentsyfte.

For att tjana den storre samhélleliga nyttan kan patentsystemet erbjuda l6sningar att genom
tvangslicens erbjuda mojligheten att utnyttja en viss uppfinning. Regler om tvangslicens finns
i 45-48 § § PL. Dar namns fyra situationer da annan an licenstagaren har ratt att utnyttja
uppfinningen utan uppfinnarens samtycke. En majlighet till tvangslicens ges om uppfinningen
inte utdvas i skalig omfattning efter tre ar sedan patent meddelats (45 8). Tvangslicens kan
aven ges till innehavare av patent pa uppfinning som &r beroende av en annans patentratt (46
8). Tvangslicens kan dven meddelas nar allmanna intressen av synnerlig vikt pakallar det (47
8). Exempel pa sddana samhallsintressen ar statens sdkerhet, allmanhetens tillgang till
medicin och livsmedel, kraftforsorjningen, kommunikationsvasendet och liknande for
samhallet viktiga funktioner. Regeln om att fa en s.k. féranvandarratt (48 § PL) innebér att om
nagon redan borjat utnyttja uppfinningen far fortsatta anvanda sig av uppfinningen dven om

nagon annan hinner soka patentet forst.
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4.3.4 Patentskyddet

Genom patentet erhaller rattsinnehavaren som tidigare namnts en ensamratt. Patenthavaren
kan hindra andra fran att

- tillverka, marknadsfora, forsélja, anvanda och importera det patentskyddade alstret

- anvanda och marknadsfora patentskyddat forfarande samt

- marknadsfora, forsalja eller anvanda produkt som tillverkats enligt patentskyddat

forfarande eller importera eller inneha produkten for sddant &ndamal

Patent kan enligt 40 § patentlagen skyddas i 20 ar réknat fran dagen for patentansokans
ingivande. | detta samanhang skall n&mnas att patent kan ha beviljats fastan
patenterbarhetsvillkoren inte at uppfyllda. Bedémningen som Patentverket eller EPO goér av
uppfinningshojden ar alltid ett osakerhetsmoment. Ett patent som inte borde ha meddelats och
darfor ar materiellt ogiltigt kan ogiltigforklaras av domstol. Sadan process kan bli kostsam

och utdragen

Patentskyddet innebdr att innehavaren av patentet har ensamratten att utnyttja den patenterade
uppfinningen. Om nagon annan, utan patenthavaren lov, utnyttjar uppfinningen, foreligger
patentintrang. | intrangsmal ar alltid Stockholms tingsratt forsta instans enligt 65 § p 4
patentlagen.. De sanktioner som kan komma ifraga ar straff, vitesférbud och skadestand, 57-

58 §§ patentlagen.
Ensamratten begransas i lagen. Som tidigare namnts begransas patentets giltighet till 20 ar. 1 3

8 3st begrénsas ensamrétten ytterligare. Den del som &r intressant for uppsatsamnet &r regeln

om ensamrattens konsumtion. Vi kommer att beréra &mnet under patentstrategiavsnittet
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4.4 Patentansdkan

| Sverige kan man pa tre satt erhalla patent:

1. vanlig svensk patentans6kan, som provats av svenska patentverket, kan leda till
svenskt patent

2. europeisk patentanstkan, som provas av EPO, kan leda till europeiskt patent for bl.a.
Sverige

3. internationell patentansokan (enligt PCT-systemet), som prévas nagot av de

patentverk som getts sadan kompetens och av de svenska, kan leda till svenskt patent

Det gar inte saga vilken vag som ar mest fordelaktig. Det finns olika faktorer som spelar en
strategisk roll i det val man gor. Det gar for narvarande inte att erhalla ett patent med giltighet
i hela vérlden. 1 vilka l&nder soker man patent? Vad &r kostnaden fér ombud och
oversattningar? Vill man behalla handlingsfriheten i fraga om valet av lander for skydd? Bo
Mollstam® menar att patentering, sarskilt inom bioteknikbranschen, sallan riktar sig mot
svenskt skydd utan att i praktiken spelar skyddet i USA stor roll. Ett amerikanskt skydd kan
aven paskynda patenteringsprocessen i andra lander. Det avgorande vad skyddet ska sokas
maste dock hela tiden vara den underliggande affarsmodellen. Var ligger marknaden? Ett
forsta initiativ ar dock att sa snabbt som mojligt soka skydd. Enligt amerikansk rattsordning
finns har mojligheten till ett s.k. provisional patent protection. Ett initierande skydd under
patenteringsprocessen.

** Intervju, IP Konsult pd Synergon AB
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5 Patent Strategier

| kapitel 5 kommer vi framst att redogdra for hur det kunskapsintensiva foretaget
kommersiellt kan nyttja sitt patent. Vi kommer inledningsvis dven ga igenom alternativ till

patent, sasom foretagshemligheter, patentprofylax och know-how.

5.1 Teknologi och Know-how

En strategiskt viktig informationskalla &r den teknologiska kunskapen i sig, den kunskap,
teknologi, procedur som patenterat eller ej kan kommersialiseras till en séljbar produkt. Patent
och patentstrategier vander sig som bekant till teknologi som ar patenterbar. Viktigt att forsta
ar da att den patenterbara delen av teknologin enbart tacker en liten del av den teknologi som
kommersialiserar produkten. An vidare &r den kunskap av effektiviseringar och forbattringar
som foretaget med tiden bygger upp kring produktion o.s.v. av den kommersialiserade
teknologin och som for sig inte ar patenterbar. Denna praktiska kunskap kallas know-how och
presenteras har i modellen (se figur 5) som den vidaste. Modellen visar saledes teknologi i sig
pa ett teoretiskt plan och know-how som ett praktiskt komplement till detta.

Forstaelsen av teknologin och dess know-how &r av fundamental betydelse nér sedan
kommersialisering ska ske av denna teknologi. Patentrattens ensamratt tacker inte alls samma
vida omrade som hela teknologin utgor d.v.s. med de omraden som inte &r i sig patenterbara
men som kanske inte heller ar helt uppenbara. Vi ror oss da i omradena angransande till vad
som utgor foretagets know-how och majligheten att skydda denna del ar av absolut vikt. Da
patentinstitutet ej kan anvandas har sa anvands istallet affarshemlighetsbegreppet for att
skydda denna kunskap. Det utvidgade teknologibegreppet som visas nedan &r dven viktigt vid

licensiering och andra teknologidverférande metoder.
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Patenterbar teknologi

Teknologi

Teknologi inklusive Know-how

v

Figur 5. Teknologi inklusive Know how

5.2 Foretagets teknologibas

Granstrand diskuterar om foretagets teknologiska kunskap och presenterar en modell 6ver vad
som bestammer foretagets teknologibas. Modellen visar pa vilka sétt foretaget kan inférskaffa
teknologier och de sétt som finns att exploatera teknologier.>® Kunskap framstalls idag som en
allt viktigare kalla till konkurrensfordelar i manga branscher. Foretags framgang beror till stor
del pd hur de kan utdka och utveckla sin kunskapsbas. Kunskap och teknologi ar de
sammanbindande faktorerna som visar hur framgangsrikt det kunskapsintensiva foretaget ar.

For att kunna producera bioteknikbaserade produkter kravs kunskap om bioteknik och alltsa
blir bioteknik den viktigaste komponenten i teknologibasen. For att 6ka kunskapen har
foretaget mojligheter att inforskaffa teknologier pa olika satt. Det forsta steget ar att sjalv
skapa sig en kunskap genom intern forskning och utveckling. Har foretaget inte det resurser
som kréavs for att bygga upp egen FoU kan alternativ vara att avtalsrattsligt inforskaffa
kunskap. Det kan rdra sig om kop av viss teknologi t.ex. via licensavtal, kop av foretag eller

allianser och samarbetsavtal sasom joint ventures. P4 samma sétt kan incitament uppkomma

*® Granstrand, The Economics and Management of Intellectual Property, s. 119f.
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att exploatera teknologisk kunskap genom forsaljning av teknologier i utbyte mot annan
kunskap som foretaget inte besitter. Det kan ske i form av ett joint venture eller andra typer av

allianser.

De kan aven handla om komplementdra kunskaper sasom marknadsforingskompetens. Dvs
det kravs andra former av resurser for att fa en produkt fran forskning till marknad. Om
foretaget inte sjalv besitter dessa komplementéra kunskaper kan det finnas andra aktorer i
natverket som innehar de resurser som foretaget soker. Det galler for foretaget med en stark
teknologibas och attraktiva patent att hitta samarbetspartners for att kunna kommersialisera sin
produkt. 1 avsnitt 5.4 foljer en redogorelse for patentréattsliga affarsmetoder.
Bioteknologibranschen stéller krav pa en typ av industriell organisation. Alltifran det stora
foretagets metod att forstarka den egna forsaljningen till olika typer av allianser mellan

kunskaps- och vetenskapsintensiva sma och medelstora foretag, universitet och institutioner.

Intern exploatering

v

Intern FoU

A 4

A 4

Skapa innovationsforetag

Foretagets

\ 4

Kop av innovationsforetag
> Joint ventures

teknologibas

A 4

Joint ventures

A\ 4

Teknologiforséljning

Teknologi inkdp (t.ex.

\ 4

\ 4

Avveckling

A 4

Technology Scanning

A 4

Forvaring och lackage

Figur 6. Generiska strategier for inférskaffning och exploatering av teknologi.
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5.3 Strategiska val infér en patentansékan.

Infor en ansokan maste foretaget bestamma sig for dels vilken vag man ska vélja nar man ska
soka patent dels vilket omfang patentet ska ha. Nedan redogors forst for de olika alternativ att
soka patent pd. | 5.3.4 gar vi igenom hur patenkraven bestammer patentets omfang samt

effekterna av breda och smala patent.

5.3.1 Patentera eller inte

Teknologisk kunskap existerar oavsett om den &r patenterad eller inte. Darfor bor inte fragan
om teknologin &r patenterad eller inte vara den avgorande fragestallningen. Det tankande
foretaget bor har stélla sig fragan om vad som ar mest kommersiellt gynnsamt med hur man
ska nyttja en viss teknologisk kunskap som foretaget besitter. Det ar inte sakert att patent
alltid ar lampligt eller onskvart for en uppfinnare som vill skydda sin uppfinning.
Ansokningsforfarandet ar tidskravande och dyrbart. For att uppréatthalla skyddet kravs att
patenthavaren arligen betalar avgifter. Uppfinningen blir dven offentlig senast 18 manader
efter att ansokan lamnats in. Detta kan ge konkurrenter insyn i forskningen.>® Ett alternativ till
patent ar foretagshemlighet. Hemlighallandet skyddas da av lagen (1990:409) om skydd for
foretagshemligheter (FHL) och naturligtvis genom sekretessavtal. En av de grundldggande
skillnaderna mellan patent och foretagshemlighet ar offentliggérandet. Hela idén med patent
bygger pa att uppfinningen ska bli offentlig och darmed allmant kand. Med
foretagshemligheter forhaller det sig tvartom. For att skydd ska kunna erhallas enligt FHL

kravs namligen att man hemlighaller informationen.

Om det finns en konkurrensférdel att halla kunskapen hemlig gentemot konkurrenterna kan en
nodvandig strategi vara att arbeta aktivt for att aven i framtiden halla kunskapen hemlig.
Kunskapsforetaget bor aktivt bevaka konkurrenter i t.ex. bioteknikbranschen och férsoka
hindra att de patenterar nagot som kan skada det egna foretaget. Detta kan ske genom att
kunskapsforetaget publicerar nyhetsskadligt material. Man anvander sig av s.k.
patentprofylax. Patentprofylax innebar att uppfinningen offentliggors pa ett sadant satt att

nyheten blir forstord. Darmed kan ingen patentera uppfinningen. Om kunskapsforetaget

% Bernitz, Immaterialratt och otillbérlig konkurrens, s. 264
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skaffat sig ett forsknings- och utvecklingsforsprang kan det vara en fordel att anvanda sig av
patentprofylax och saledes skala bort alternativet att patentera. Foretaget har kanske utvecklat
sitt produktionssystem och &r sa konkurrenskraftiga pa marknaden att konkurrenter inte utgor
lika stort hot. Kunskapsforetaget maste, som ett forsta steg, besluta sig for om det ar Iénsamt
eller inte att patentera. Beslutet ska grunda sig pa en affarsmassig kalkyl dar man kommer

fram till vilken vag som ger storre vinst.

5.3.2 Val av ansokan

Patent ar ett industriellt rattsskydd med syfte att framja den industriella utvecklingen. Patentet
skall skydda investeringar i forskning och utveckling och pa sa satt stimulera till 6kad
konkurrens. Tanken &r att patentsystemets investeringsskydd kan hjélpa uppfinnaren att
forverkliga sin produkt. Och eftersom man haller konkurrenterna borta kan de investerade
produkterna bidra till battre avkastning.”” Uppfinningen bedéms mot bakgrund av
konkurrenslaget och det sétt det sokta patentet skall anvandas pa. | avsnitt 4.4 gick vi igenom
de tillvagagangssatt som finns att soka patent pa. Valet att inge en nationell, europeisk eller
internationell ansdkan gors efter en ekonomisk och affarsmassig bedémning. Patent ar ett
viktigt affarsstrategiskt verktyg. Patentansokningar handlar om mer &n att skydda de egna
produkterna. Lika viktigt ar att halla konkurrenter borta fran spelplanen. Att ta ut ett patent tar
tid. Den generella behandlingstiden &r ca 3 &r.*® Kostnaderna varierar efter patentets
beskaffenhet men kan latt g4 pé ett par hundratusen kronor.>® Kostnaderna kan delas in i
officiella avgifter som avser sjdlva ansokningen samt omkostnader sdsom oversattnings- och
ombudskostnader. Ett foretag maste vid valet av ansokan gora strategiska Gvervagande sa att

processen att soka patent inte blir onddigt dyr.

> Bernitz, Immaterialrétt och otillbérlig konkurrens, s. 108 ff.
*® Koktvegaard & Levin, Larobok i Immaterialrétt, s.196
% Koktvegaard & Levin, Larobok i Immaterialrétt, s.206
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Nationell anstkan

En nationell ansokan &r bra att starta med for foretag med enbart svensk anknytning. Vid
ingivandet av den nationella ansokan erhaller foretaget en prioritetsdag for uppfinningen.
Skulle man inom tolv manader bestamma sig for att expandera internationellt kan foretaget
alltid aberopa prioriteten pa tolv manader. Om foretaget beslutar sig for att expandera kan det
inge nationella ansokningar i de lander som man soker patent. Vill foretaget expandera i mer

an tre lander blir det mer kostnadseffektivt att soka patent enligt PCT eller EPO-systemet

Europeisk ansdkan

Om man soker patent i fler an tre lander ar det i allmanhet billigare att ga "europavéagen”.
Genom det europeiska patentsystemet har namligen kostnaderna for bade ansékan och ombud
hallits nere. Om uppfinnaren anlitar EPO istallet for att ansoka om patent i varje land, har han
ocksa mojlighet att samrada med en enda granskare, istéllet for med flera olika patentverks

granskare.

Internationell ansokan

Soker man patent i andra internationella marknader som USA och Japan kan man anvanda sg
av en PCT ansokan eller soka ett nationellt patent i landet ifraga. Soker man dessutom patent
i elva lander eller fler, och nagra inte ar EPC-lander, & PCT det mest lampliga alternativet
eftersom man enligt PCT-systemet aldrig betalar for mer &n 10 designeringar. Ytterligare en
fordel med PCT-systemet &r att den sokande inte behOver betala nagra nationella
fullfoljdsavgifter forran 30 manader efter prioritetsdagen i Sverige och bara om den
internationella nyhetsprovningen och den forberedande patenterbarhetsprovningen gett
positiva resultat. Patentet blir offentligt minst 18 manader efter prioritetsdagen. Enligt PCT-
systemet kan man aterkalla ansokan inom 30 manader och da blir uppfinningen
fortsattningsvis hemlig for konkurrenterna .®° Foér foretaget &r det med andra ord viktigt om
det marker att uppfinningen inte har nagon marknad i det tankta landet att kunna aterkalla en

ansokan under mellanperioden.

8 Koktvegaard & Levin, Larobok i Immaterialratt, s.207 Se dven 35§ PL
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Euro-PCT-anstkan

En internationell ansokan som omfattar EPO-lander kallas informellt en “euro-PCT-ansokan”.
Séadana ar enligt Koktvedgaard pa stark frammarsch. Orsaken till detta anser Koktvedgaard
beror pd att systemet garanterar nyhetsprévning inom 18 manader.®* Av EPO:s 100 000
ansOkningar ar ca 40 % euro-PCT-ans6kningar via WIPO.

5.3.3 Tidig patentering

Den praktiska tillampningen av immaterialratten har forandrats till viss del genom att, sarkilt
inom sektorn bioteknik, s& sker patentyrkande allt tidigare i forskningsstadiet.®* Redan pa
grundforskningsniva, eller andra tidiga stadier, kan foretag pressas att soka patent pa sina
forskningsresultat. Fran lakemedelsindustrin har fokuseringen pa patent lange forelegat. Det
yttersta malet med forskningen var just patentering och forskning som inte ledde till
patentering ansdgs som ett misslyckat forskningsprojekt.®® Fér bioteknologisektorn framstar
vissa marknadsmassiga strukturer vara delvis gemensamma med lakemedelssektorn. Det &r en
forskningsintensiv  sektor och det tar tid att fd ut produkter pd marknaden.
Bioteknikmarknaden dr dessutom sammanfogad med den offentliga sektorn genom
universitetens roll i grund- samt viss spetsforskning samt att entreprendrer ofta inte vet vilka
produkter eller tjanster som slutgiltigen ska erbjudas konsumenterna i slutledet. Med
anledning av dessa faktorer ar det sarskilt relevant att fran borjan betrakta forskningsresultat
som immateriella rattigheter med de krav som darav foljer pa bl.a. sekretess och
degunkifikation, d.v.s. hérledning av &ganderétt och uppfinnare. Vad galler kommersialisering
sa finns det en mojlighet att yrka immaterialrattsskydd pa forskningsresultat. Detta genom att
paketera forskningsresultatet som ett forskningsverktyg genom bl.a. upphovsratten eller det

sarskilda skydd som existerar for databaser.®*

®1 Koktvegaard, Larobok i immaterialrétt, s.208

82 petrusson, Intellectual Property & Entrepreneurship, s 39
% petrusson, Intellectual Property & Entrepreneurship, s 40
8 petrusson, Intellectual Property & Entrepreneurship, s 42
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5.3.4 Smala eller breda patent

| ans6kan skall uppfinningen beskrivas och det skall anges vad som Onskas skyddas genom
patentet (patentkrav eller patent claims). Har anges det patenterade objektets omfang, d.v.s.
hur stort det patenterade omradet &r. En viktig fraga har ar da fragan om hur brett patentet bor
vara. Patentkravets utformning ar mycket viktig. Ett detaljerat patentkrav kan saledes minska
patentets skyddsomfang, men det kan ocksa Oka chansen att patent beviljas. Inom
bioteknikomradet kan man patentera produkter, metoder och anvandningar. Inom
lakemedelsindustrin har produktpatent ett oinskrankt produktskydd och nagon bestamd
anvandning behover inte anges i patentkraven rérande kemiska foreningar. Detta obegransade
produktskydd har kritiserats.

Patentbesvarsratten, som avgor overklaganden i patentdrenden, ar dven den kritisk. Ett
obegrénsat produktskydd innebdr att dven framtida, annu inte kanda, funktioner och
tillampningar av genen ingar i patentet. | ett anvandningsbundet produktskydd, daremot, &r
det endast den funktion som anges i ansokan som ska skyddas. Koktvedgaard menar att
manga foretags forskaravdelningar ofta soker breda patent vid en tidpunkt da uppfinningen
annu inte ar fullstandig. Anledningen till detta & den harda konkurrensen pa omradet och
inom kemiomrédet har man goda mojligheter att blésa upp sig i fortid.*> De forsta
uppfinningarna pa det biotekniska omradet kom i slutet av 70-talet och i borjan pa 80-talet.
Patentverket gav da pga. bristande kunskaper ofta ett alltfor vidstrackt skydd utan att kunna
overblicka de konsekvenser som detta medforde. Ett skal till att breda krav inledningsvis
godkandes pa genteknikomradet var att tekniken var ny. Patentmyndigheterna & nu mera
medvetna om att breda patent som ror naturligt forekommande substanser ar problematiska

och inte bor ges ett alltfor vidstrackt skyddsomrade.®

% Koktvedgaard Levin, Larobok i immaterialrétt, s. 225
% | evin, NIR:2, 5. 207
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| det breda patentets fordelar sa har vi naturligtvis att ju vidare patent claims ar ju vidare
skyddat territorium tacker patentet. Ju vidare ett patent ar desto mer teknologiskt utrymme
tacker patentet in och saledes dven det kommersialiserbara utrymmet. Har menas mojligheter
till  kommersialisering av patentet, ex vis licensiering. Men med det uttkade
kommersialiserbara omradet sa dkar dven risken. Patent kan som bekant utmanas rattsligt och
forlorar man ett brett patent sa kan konsekvenserna bli stora. | detta hanseende sa kan smalare
patent vara mer fordelaktiga. Ett brett patent kan brytas upp i flera sma patent och saledes kan
risken minskas da konsekvensen av ett forlorat patent kan te sig mer dverblickbart. Nackdelen
blir naturligtvis patentkostnaderna i detta fall da varje patent kostar.
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5.4 Patentrattsliga affarsmetoder

Syftet med kapitel 5.4.1 &r att redogdra hur man genom att behalla ensamratten kan forstarka
den egna forsaljningen. Prissattning paverkar forsaljningsresultat och en analys gors i 5.4.2
av vilka mojligheter ett foretag har att anvanda olika priser inom den gemensamma
marknaden och darigenom mojligheterna att strategiskt skydda sig mot parallellimport. 5.4.3
har for avsikt att behandla de strategiska mojligheter som finns att upplata patentratten. Har
redogors patentlicensavtalets fordelar, nackdelar samt begransningar. Eftersom den
bioteknologiska kunskapsbasen bildas ofta utanfor bioteknikféretagen samarbetar ofta

aktorer inom branschen med varandra. 1 5.4.3 redogors for olika strategiska allianser

5.4.1 Ensamréttspositionen

Nar man val har ett patent gar det inte langre att vara saker pa att man &r i hamn bara for att
man har fatt patent pa en uppfinning. Patentet i sig forstarker inte automatiskt den egna
forsaljningen For de flesta sma bioteknikforetag handlar det minst lika mycket om vad som
hander sedan. Hur skyddar man sin intellektuella egendom pa marknaden? Som vi gick i
genom i avsnitt 4.3.4 far ingen annan an patenthavaren tillverka och importera varor som ar
patentskyddade. Den praktiska anvandningen av patent &ar patenthavaren séljer den
patenterade produkten pa marknaden. Monopolsituationen gor att konkurrerande foretag inte

kan sélja produkter som kan gora intrang pa det aktuella patentet.

For att ha mojligheten att bibehalla sin ensamratt och forstarka den egna forsaljningen kréavs
stora resurser. FOretag som anvander sig av denna strategi bedriver sin FoU-verksamhet for
att i forsta hand sjalva exploatera denna och erbjuda den till sina kunder. Det krévs ett stort
foretag med stora resurser som har en geografisk spridning, med egna distributdrer och
forsaljningsbolag.’’” Bioteknikbranschen ar en bransch med héga FoU-kostnader. Det &r en
stor utmaning foér alla foretag i branschen att forsoka motivera investeringar i
forskningsprojekt som genererar inkomster forst pd lang sikt. Av hogsta vikt ar att

bioteknikforetag lyckas bygga upp ett langsiktigt fortroende hos marknaden och aktieagare.

%7 Granstrand, The Economics and Management of Intellectual Property, s. 131
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For sma bolag ar en losning att hitta riskkapitalbolag som kan erbjuda tillvaxtkapital.
Riskkapitalbolaget Industrifonden och entreprendrsnatverket Connect Sverige har nyligen gett
ut sin entreprendrsharometer for manaderna september till november 2004.°® Manga &r sma
forskningsforetag, med problem att hitta finansiering. FOr att dra hit utlandska investerare
maste manga av foretagen investera stort. Och det &r inte manga av foretagen redo for. 75
procent av foretagen i Entreprendrshbarometern har svarat nej pa fragan om de hamtat in nya
pengar under senaste kvartalet. Det kan vara av storre intresse for sma och medelstora foretag
att hitta andra tillvagagangssatt att kommersialisera sina produkter. | avsnitt 5.4.3 redogor vi

for mojligheterna att inga strategiska allianser

Enligt figur 6 ingdr bl.a. FoU i foretagets teknologibas. En annan strategi ar att skapa en
effektivare intern organisation. Det handlar inte bara om att effektivisera
forskningsavdelningar, dvs. anvanda antalet patentet som en mattstock pa hur effektiv den
egna organisationen ar. Lika viktigt handlar det om foretagets formaga att vardera, assimilera
samt anvanda sig av kunskap som kommer utanfor organisationens grénser. Foretagets
formaga att anvanda sig av kunskap, som fors in via joint ventures, teknologiinkop eller
foretagskop, ar alltsa beroende av dess interna organisation och framforallt av dess interna
kompetenser. Ett foretag som stravar efter att utdka sin kontroll éver natverket maste ha
tillgang till enorma resurser. Att vélja denna ensamrattspositionstrategi for att forstarka den
egna forséljningen kraver att foretaget besitter de resurser som kravs. Det &r resurserna som

skapar forutsattningarna fér om man lyckas att kommersialisera patentet i en ensamposition.

Prisstrategi, samarbete, forbud mot konkurrensbegransade avtal

For att forstarka den egna forséljningen galler det for patenthavaren att vélja en prisstrategi.
Foretag, speciellt inom bioteknikbranschen &r val medvetna om det hinder som finns vid bl.a.
prissattning. Prissdttningen kan n&mligen komma att strida mot konkurrensrétten.
Immaterialrattslagstiftningen svarar pa fragor om ensamrétternas uppkomst, rackvidd och
innebdrd. Lagstiftning som ror rattigheternas kommersiella utnyttjande behandlas i
konkurrenslagstiftningen. H&ar  belyser vi endast konkurrenslagstiftningen  mot

konkurrensbegransning, som grundar sig artikel 81 och i EG-fordraget.®® Lagregeln bygger pa

% Entreprendrsbaromtern “Optimism hos tillvaxtféretagen ger fler nya jobb” Se kllférteckning
% Reglerna ar implementerade i Konkurrenslagen, 6-8 §
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forbud mot konkurrensbegrénsande avtal. Priserna for biotekniska produkter skiljer sig
betydligt fran en medlemsstat till en annan.”® Detta férklaras vanligtvis med att det finns
skillnader i de inhemska systemen for priskontroll och hélsovard. Prisolikheter skapar i sin tur
maojligheter for parallellimport. Kan ett foretag inom bioteknikbranschen anvéanda olika priser
inom den gemensamma marknaden och skydda sig mot parallellimport? Vi har valt att belysa

utvecklingen genom att redogéra for tre rattsfall.

| malet Centrafarm v. Sterling Drug’* hade Sterling Drug patent pé ett visst lakemedel i bl.a.
Holland och Storbritannien. Priserna i Holland var hdgre &n i Storbritannien och detta
utnyttjade Centrafarm genom att kopa upp stora mangder i England och sélja pa den
hollandska marknaden. Lakemedlet i frdga hade lagligen bringats i omsattning pa den
engelska marknaden av Sterling Drugs dotterbolag. Domstolen uttalade i fallet att patentets
sarskilda skyddsforemal, eller dess existens, &r att tillforsakra innehavaren ensamréatten att
tillverka och forsta gangen féra ut en vara pa marknaden. Patentinnehavaren har ingen rétt att
dela upp marknaden efter nationsgranser, for att pa sa satt kunna uppratthalla prisskillnader
mellan medlemslanderna. Detta strider mot andan i fordraget i allménhet och principen om

varors fria rorlighet i synnerhet.

Domstolen har fastslagit att parallellimport inte far forhindras, oberoende av vilka faktorer
som ligger till grund for prisskillnaderna. | fallet Organon’® andrade Organon sitt
prisséattningssystem for p-pillren Mercilon och Marvelon.. Tidigare hade Organon gett 12,5 %
rabatt pa sina produkter som levererades till kunder oberoende av destinationsort. Det nya
prissattningssystemet gjorde skillnad mellan piller som skulle séljas i Storbritannien och piller
som var avsedda for export. Den 12,5 % rabatten kunde endast fas vid forsaljning i
Storbritannien. N&r Organon gjorde en anmélan av det nya prissattningssystemet inledde
kommissionen ett forfarande mot Organon och skickade ett meddelande om invandningar for
att upphava den immunitet mot boter som foretaget kommit att atnjuta efter anmalan av
prissattningssystemet. Det nya prissystemet, som d&r en del av de kontinuerliga
affarsforbindelserna mellan Organon och grossisterna och saledes utgor ett avtal enligt artikel
85, utgjorde enligt kommissionen en allvarlig Gvertradelse av konkurrensreglerna da det

gjorde atskillnad i pris pa produkterna beroende pa dessas geografiska destinationsort. Som

" Europeiska kommissionen, XXV:e Rapporten om konkurrenspolitiken, s.25
" MAl 15/74 Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc. [1974] s. 1147
"2 Lidgard, Protecting and transferring Biotech Inventions, s. 235
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resultat hdrav kunde konsumenterna inte l&angre dra fordel av parallell handel. I synnerhet i
Nederldnderna dar Marvelon-pillret av nederldandskt ursprung inte ersatts fullt ut av
socialforsékringssystemet, och det brittiska pillrets pris gor att det kan saljas till ett pris som
ar likvardigt med det nederlandska socialforsakringssystemets ersattningsniva, forlorade
konsumenterna mojligheten att valja det brittiska. Organon beslutade att inte fortsatta med det
nya prissattningssystemet och aterinforde tidigare prisvillkor. Da detta hade genomforts
uppskdt kommissionen sitt forfarande och reserverade sig ratten att granska kommande

prissattningssystem som Organon tanker utforma.

Bayer AG mot Europeiska gemenskapernas kommission”

Bayerkoncernen &r en av de ledande kemi- och lakemedelkoncernerna i Europa. Koncernen
producerar och séljer en serie lakemedel (Adalat), en serie lakemedel som &r avsedda for

behandling av hjért- och kérlsjukdomar.

Mellan aren 1989 och 1993 var priserna i Frankrike och Spanien betydligt lagre &an i
Storbritannien. Prisskillnaderna uppgick till ca 40 procent. Detta resulterade i att de spanska
och dven senare de franska grossisterna i stor omfattning bdrjade exportera Adalat till
Storbritannien. Denna parallellimport medférde att Bayers brittiska dotterbolags omsattning
minskade. Bayerkoncernen forandrade darfor sin leveranspolicy och tillgodosag de
bestallningar som gjordes av de spanska och franska grossisterna endast upp till en niva som
motsvarade deras behov. Kommissionen antog ett beslut i vilket Bayer anmodades &ndra sin
praxis, som hade bedémts strida mot de gemenskapsrattsliga konkurrensbestdammelserna, och
alade Bayer med boter. Bayer véckte i sin tur talan mot beslutet och forstainstansratten har
ogiltigforklarat beslutet. Forstainstansratten hanvisade till fast rattspraxis och konstaterade att
ett verkligt ensidigt agerande fran ett foretags sida inte omfattas av forbudet i artikel 81.1 och
att begreppet avtal i artikelns mening forutsatter att de aktuella féretagen har gett uttryck for
sin gemensamma vilja att agera pa marknaden pa ett bestamt sétt och att uttrycksformen inte
har nagon betydelse, sa lange den utgor ett troget uttryck for parternas vilja. Domstolen

konstaterade vidare att det kan foreligga ett avtal da ett skenbart ensidigt forfarande vidtagits

3 Forstainstansrattens dom i mal T-41/96
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av ett foretag i ett kontraktsforhallande och det samtidigt finns ett atminstone underférstatt
samtycke fran motparten. Kommissionen maste dock visa att ett sadant underforstatt eller
uttryckligt samtycke foreligger. Ett ensidigt forfarande fran ett foretags sida bara kan dock
angripas om foretaget ifraga har en dominerande stéillning i den mening som avses i artikel
82.

Ur fallet kan man sammanfattningsvis utlasa att ett foretags strategiska atgarder att hindra
parallellimport kan vara lagliga. Detta under forutsattning att atgarderna inte ar ett uttryck for
en gemensam vilja mellan tillverkaren och grossisterna i strid med artikel 81.1 och att den inte

utgor ett missbruk av en dominerande stallning.

5.4.2 Licensmetoder

Denna del har for avsikt att behandla de strategiska mojligheter som finns att upplata
patentratten. Har redogors patentlicensavtalets fordelar, nackdelar samt begransningar.

Licensavtal

Patentratten behandlas som en formdgenhetsratt. Upplatelse av patent sker i stor omfattning
och sker i form av patentlicensavtal.” Avtalet medfor att licenstagaren far tillstdnd av
patenthavaren att utnyttja uppfinningen pa ett satt som beskrivs narmare i avtalet. Harav foljer
att det finns olika typer av licensavtal. Vid enkel licens kan licenstagaren sjélv utnyttja
uppfinningen, men utan ensamrétt. Det innebar att patenthavaren fortsattningsvis kan anvénda
patentet och upplata licenser till andra bolag. Om patenthavaren istallet forpliktar sig att inte
upplata licens till andra och hindrar sig sjalv att agera pa marknaden pratar man om exklusiva
licenser. Korslicens innebér att tva foretag utbyter patentrattigheter sa att man far en annan
teknologi i utbyte i stallet for ren ekonomisk kompensation. Syftet med licensavtal ar att ett
foretag skall fa nagon form av kompensation, materiella rattigheter sdsom pengar eller

immaterialrétter t.ex. patentréttigheter. Granstrand redovisar for en modell som kan anvandas

™ Bernitz, Immaterialrétt och otillbérlig konkurrens, s.147
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nar man skall bestimma ett pris for ett licensavtal.”

Koparens pris bestdms efter hans
vardering av licensen medan séljarens pris baserar sig pa hans kostnader. Saljaren och

kdparen hamnar i ett prisfonster som ger ramarna for var priset slutliggen kommer att hamna.

Strategiska kostnader/varden
Effekt p& andra licensavtal

. Strategiskt vérde Koparens:
. Alternativ kostnad osékerhetsfaktor
e  Teknologins skyddsomfang regleringar
. Riskpremie - " " strategi och taktik
e Bredd pa immateriella réttigheter Licensvérde for finansierings- och
e  Potentiella marknader »| koparen betalningsform
e Konkurrensposition forhandlingsstyrka
. Kostnad och tid for FoU
. Potentiella inlarningseffekter .,
e  Potentiella marginaler v

Prisfonster » PRIS

A

. FoU-kostnader Saljarens:
. IPR.kostnader forhandlingsstyrka
. Marknadsféringskostnader osékerhetsfaktor
e Overhead Licenssaljarens regleringar
e Riskpremie »  kostnad strategi och taktik
e Kostnader for licensrestriktioner finansierings- och
e Feedbackfordelar (grantback) betalningsform
. Potentiella inlarningseffekter
L]
L]

Figur 7 Prisséattning av licenser
Granstrand s 81

Licensiering skapar fordelar for licensgivaren som inte har tillrdckliga resurser att sjalv
exportera sina produkter i utlandet. Genom att utlicensiera kravs inga egna resurser for
tillverkning och forsaljning. Licens minskar darmed behovet av stora resurser.”
Tillverkningskapaciteten &r kanske inte tillracklig for att tillgodose de olika marknaderna.
Aven andra aspekter sdsom fraktkostnader och handelshinder gor att licensavtalet blir det

alternativ som ar det mest lo6nsamma for foretaget.

Vid licensering utgdr man fran en foretagsstrategi att skydda den egna teknologin.”” Forsta
steget i en licensstrategi ar att hitta ratt licenstagare som &r lampligast pa den sokta
marknaden. Man bor gora en analys av licenstagarens motiv och lojalitet samt hans formaga

och vilja betraffande FoU, produktion och marknadsforing. Efter en avvagning av de olika

" Granstrand, The Economics and Management of Intellectual Property, s. 81
’® Granstrand, The Economics and Management of Intellectual Property, s. 81f
" Rozzo, Foretagets immaterialrétter och licensavtal, s.107
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foretagsekonomiska och strategiska bedomningar kan man hitta den [ldmpligaste

samarbetspartnern.

Det ar inte bara patentet i sig som bor skyddas utan dven foretagshemligheter och foretagets
know-how. Darfor ar det viktigt att i inledningsfasen sluta sekretessavtal. Foretaget maste i
licensavtalet bestaimma om man endast upplater patentet eller om &aven know-how skall
upplatas. De flesta licensavtal & numera s.k. blandade avtal, dar patent och know-how

upplats.”™

For rena forsknings- och utvecklingsforetag daribland bioteknikbranschen &r oftast
licensgivning det enda som kommer ifrdga.”® Avtalsstrukturerna ar oftast komplexa mellan
licensgivare och licenstagare. Detta géaller inte minst inom biokemisk teknik och
lakemedelsbranschen dar licensgivning sker inom ramen for strategiska allianser. Eftersom
korslicenser ofta &r ett led i efterstravat samarbete anvénder inte minst lakemedels- och
kemiindustrin denna avtalsform. Undersokningar pa den amerikanska marknaden visar att
korslicensiering férekommer betydligt oftare mellan konkurrerande lakemedelsforetag &én
mellan konkurrenter inom bilindustrin.®® Forklaringen torde vara, enligt Rozzo, att nya
upptéackter inom lakemedelsindustrin ofta ar mycket revolutionerande. Upptackterna kréver
hdga forskningsanslag och kan ge stora fortjanster som foéretagen ofta ar beredda att dela

mellan sig istallet for att riskera att sta utanfor.

En annan typ av samarbete sker via s.k. patentpooler. Detta ar en 6verenskommelse mellan
tva eller flera patentinnehavare att licensiera en eller flera av sina patent till varandra eller till
en tredje part. Fordelarna med patentpooler inom bioteknikomradet blir att deltagarna i poolen
delar med sig av know-how relaterat till de olika patenten, Samarbetet blir generellt storre
som gynnar forskningen. Riskerna med licensiering &r dock att tappa potentiella

konkurrensfordelar genom att dela med sig av sina teknologiska framsteg.

"® Rozzo, Foretagets immaterialratter och licensavtal, s.107
" Rozzo, Foretagets immaterialratter och licensavtal, s.105f
% Rozzo, Foretagets immaterialratter och licensavtal, s.109
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Begransningar i licensavtalet

Slutligen ska vi redogora for det nya gruppundantag som tratt i kraft 1 maj, 2004.

Avtal som begrénsar konkurrensen inom den gemensamma marknaden ar forbjudna enligt
artikel 81 i EG-fordraget. Exempel pa klausuler som kan vara otillatna &r sddana som medfor
territoriella begransningar eller obefogade prisskillnader mellan medlemslanderna. Kan en
patenthavare som ingar t.ex. ett exklusivt patentlicensavtal hindra parallellimport i syfte att

strategiskt prissétta varor pa marknaden?

EU-kommissionen har utfardat s.k. gruppundantagsforordningar for vissa typer av avtal.
Syftet ar att bl.a. att skydda en licenstagares investering och for att framja teknikutvecklingen.
Forordning betraffande avtal om teknikoverforing har tratt i kraft den 1 maj 2004.%
Darigenom undantas bl.a. patentlicensavtal och know-how licensavtal fran forbudet i artikel
81. | forordningen anges avtalsvillkor som &ar forbjudna. Motsatsvis betyder detta att villkor
som inte uttryckligen forbjuds borde vara tillatna. Férordningen &r avsedd att endast tillampas
pa avtal dar licensgivaren tillater att licenstagaren utnyttjar den licensierade tekniken for att
producera varor eller tjanster. Darmed omfattar undantaget inte sadana licensieringsavtal som

avser forskning och utveckling som laggs ut pa underleverantorer.

| forordningen gors en skillnad mellan konkurrerande foretag och foretag som inte &r
konkurrenter. Med konkurrerande foretag avses foretag som konkurrerar pa den relevanta
teknikmarknaden och/eller den relevanta produktmarknaden. Enligt forordningen ar foljande

avtal undantagna fran restriktionerna i artikel 81.1:

e Avtal mellan konkurrerande foretag, pa villkor att parternas sammanlagda
marknadsandel inte 6verstiger 20 % av den relevanta marknaden.
e Auvtal mellan foretag som inte ar konkurrenter, pa villkor att parternas respektive

marknadsandel inte 6verstiger 30 % av den relevanta marknaden.

Undantagen beviljas pa villkor att avtalen inte innehaller vissa sarskilt allvarliga begrasningar

av konkurrensen. | forordningen rédknar man upp en rad begrénsningar som har icke

81 EG nr 772/2004
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onskvarda effekter pa konkurrensen. Sadana effekter ar forbjudna. Eftersom férordningen

tradde ikraft den 1 maj 2004 ar det svart att utvardera effekterna av reglerna.

5.4.3 Strategiska allianser

Bioteknikbranschen &r en bransch med héga FoU-kostnader. Det &r en stor utmaning for alla
foretag i branschen att forsoka motivera investeringar i forskningsprojekt som genererar
inkomster forst pa lang sikt. Vad som skiljer bioteknologin fran andra industrier &r
universitetsforskningens betydelse. Universiteten ar den aktor i natverket som utgér grunden
for all verksamhet, eftersom det ar hos dessa som den stérsta andelen grundforskning sker
inom bioteknikomradet.®? Grundforskningen &r alltsd den aktivitet som universiteten utfor.
Universiteten har tillgang till alla resurser, specifik teknik, utrustning och kunskap, som kravs
for att genomfora denna typ av forskning. Den grundforskning universiteten bedriver
garanterar dock ingen slutlig produkt, utan det ar bioteknologibranschens uppgift att féradla
dessa idéer. Det &r viktigt att poangtera att patents vikt. Det kravs ofta ett patent for att foretag
skall ta till sig en forskningsidé eller for att locka till sig investerare som kan bidra med
kapital for att kommersialisera patentet. Patenten underlattar med andra ord finansiering av
fortsatt forskning och utveckling. Nér ett foretag utformar sin affarsplan &r det darfor viktigt
att framhdva att man har ett attraktivt patent. En avgorande faktor ndr man startar ett
bioteknikforetag ar, som tidigare namnts, tillgang till finansiering och andra typer av venture

capital.

| Sverige &r det den enskilde forskaren som har rétt till patentet enligt det sk. lararundantaget.
Internationellt &r det universiteten som &r patentdgare. Det &r det kostsamt att registrera ett
patent samtidigt som regelverket ar snarigt och tidskravande att ta sig igenom. Pa platser dar
universiteten &ger patentet finns en annan struktur och organisation for att pa enklast satt
kommersialisera idén. Eftersom den bioteknologiska kunskapsbasen till storsta delen bildats
utanfor bioteknikforetagen &r det vanligt forekommande inom branschen att aktorer
samarbetar med varandra. Den industriella organisationen baseras pa att bilda natverk;
natverk mellan kunskaps- och vetenskapsintensiva sma och medelstora foretag och Gvriga

aktOrer sdsom universitet och institutioner. Aktérernas uppgift ar hitta den affarsmetod som

8 1TPS s 12
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passar bast in pa att omvandla forskningsidéer till nya produkter. Samarbete ses som ett satt
att starka kunskapsbasen eftersom bada aktorerna ar verksamma inom samma amnesomrade.
Av hogsta vikt ar att bioteknikforetag lyckas bygga upp ett langsiktigt fortroende hos
marknaden och aktiedgare. Ett satt att bygga upp ett starkt fortroende &r att ha bra

samarbetspartners.

Strategiska allianser byggs upp av tva eller flera foretag med gemensamma mal dar foretagens
syfte att dela pa resurserna. Storre bolag kan t.ex. sponsra projekt medan s.k. holdingbolag
kan hjalpa till med kommersialiseringen av produkten. Samarbete byggs upp genom olika
avtal. Det kan rora sig om samarbets-, licensierings-, marknadsforings- och tillverkningsavtal.
Samarbetet kan resultera i idé-generering, kunskaps- och teknikutbyte, produktutveckling,

marknadsforing, forséljning och distribution.

Det finns olika orsaker till varfor strategiska allianser uppkommer. Den framsta orsaken torde
vara att foretagen vill dela pa riskerna av att viss forskning misslyckas och inte leder till
kommersialisering. Vissa projekt kan vara alltfor stora eller alltfor riskabla for ett enskilt
foretag att hantera. Genom att samarbete reduceras risken till en mer hanterlig niva. En annan
orsak till att aktorer valjer att inga i allianser &ar att aktorerna kompletterar varandra. Ett
foretag kan ha formagan att uppfinna produkter men har inte kompetensen att ta dem till
marknaden, medan ett annat foretag inte har mojlighet att agna sig at innovation men ar bra pa
att sélja. Samarbetet mojliggor att de kan utnyttja varandras resurser. Att skapa karteller kan
ocksa vara en orsak till uppkomst av allianser. Féretag vill ibland samverka for att reducera
konkurrensen i branschen i syfte att uppna hogre vinst. Svagheterna med strategiska allianser
ar att de ar resurskravande. Det kravs stort engagemang som bade tar tid och ar kostsamt
genom att foretaget avsatter en del av sin personalstyrka att arbeta med alliansfragor. Nar
foretag utbyter resurser med varandra ar det viktigt att man kan ta till sig informationen av
den nya. Kunskap maste inte bara vara relevant, utan den som dverfor budskapet maste ocksa
ha formagan att forankra denna nya kunskap hos mottagaren. Med andra ord maste den som
forsoker sprida kunskapen vara betrodd och accepterad av mottagaren. Om kontakten byggs
upp under en langre tid och forvantas fortsatta ar forutsattningarna for att uppna bade insikt
och acceptans avsevért forbattrade. Fortroendet mellan foretagen forstarks och minimerar
riskerna for att konflikter uppstar. Vikten av fortroende ar viktigt da en uppldsning av

allianser skapar agarproblem till de gemensamma strukturer som byggts upp pa marknaden.
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En mellanform av strategiska allianser ar joint-ventures”. Kortfattat utgors ett joint venture
av verksamhet gemensamt bedriven av tva eller flera foretag,. Ett joint venture kan ta en
mangd former, allt fran gemensamt &gda bolag till gemensamt drivna projekt. Vanligtvis
baseras det emellertid pa ett avtal mellan tva eller flera foretag, vilket reglerar formerna for de
kontrollerande foretagens inflytande och hur det gemensamma foretaget eller projektet skall

ledas.
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5.5 Patentportfdljsstrategier

Denna del syftar till att presentera strategier i ett patentportféljssystem och ar uppdelad i tva
delar. Den forsta tacker ett antal generiska portfoljstrategier och den andra delen técker

syften med strategierna, eller strategiska mal, i offensivt och defensivt perspektiv.

5.5.1 Patent portféljer

Det finns varierande nivaer av strategi vad galler patent och IP. | tidigare avsnitt har vi
fokuserat pa strategiska fragor som uppkommit vad géller patenteringsprocessen och enskilda
patent. Har presenterar vi strategier i patentportfoljniva. Med patentportfolj forstas har
multipla patent som tacker en sammanhangande teknologisk gren eller produktlinje. | andra
sammanhang kan patentportfoljsbegreppet omgarda alla patent som ett foretag besitter. Det
bor &ven belysas, i detta sammanhang, att en patentportfolj inte behdver vara en samling
narliggande produktpatent inom ett teknologiomrade utan kan &ven innehalla process och
anvandningspatent inom samma eller angransande omrade. Fordelen med att administrera
patent pa portfoljniva ar att man relaterar patenten till varandra och att man pa det viset kan
samstyra aktioner som paverkar hela produkt- eller patentfamiljen.

5.5.2 Portfdlj Strategier

Dessa strategier baseras framst pa en litteraturstudie av Petrusson® och Granstrand® och visar
olika metoder att anvanda patent i ett portfoljperspektiv. Pa sa vis ar dessa strategier generiska
d.v.s. de ar inte knutna till ndgon sarskild teknologi eller bransch. Strategierna askadliggors pa
Granstrands vis med patent sasom cirklar i en imaginar teknologirymd dar ytan i cirkeln

& petrusson, Intellectual Capital & Entrepreneurship, s 111-114
8 Granstrand, The Economics and Management of Intellectual Property, s 219-221: Granstrand har en del andra
namn pa dessa generiska strategier men | sin vasentlighet ar de lika
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representerar den teknologiska I6sning som framkommer i det enskilda patentets patentkrav,

d.v.s. det patentets omfang.

Tvadimensionell Teknologirymd

®

= FOretagets patent

/T: & U: s inriktning hos konkurrent

»
>

X = Konkurrents patent

Figur 8. Teknologirymd

5.5.3 Tillfallig blockering och mdjligheten att forska runt patent

Tillfallig blockering &r en patentstrategi utan langsiktiga mal. | ad-hoc manér patenterar har
foretaget ett eller ett par patent | syfte att skydda en produkt eller en sérskild applikation av
produkt.®® D4 n&gon teknologianalys for fullgott skydd inte har gjorts s& kravs inga storre
kostnader eller anstrdngningar for foretagets konkurrenter att forska runt dessa patent.
Skyddet for ensamposition &r knappast tillgodosett hdr. Ett mer preciserat syfte och strategi

for patentering saknas har hos det patenterade foretaget. Den sarskilda applikationen eller

® Granstrand ’The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism” s
219

56



I6sningen som &r foremal for patentet skyddas men majligheten for konkurrenter att forska
runt patentet har inte avskurits och darfér uppréttar denna strategi inte bara ett minimalt skydd
utan dessutom svaga mojligheter att optimalt kommersialisera denna patenterade teknologi.
Det skyddade omradet utgor ju aven karnan i inkomstbringande verksamheter sasom

licensiering.

Konkurrent forskar runt enskilda eller

O
O/' flera ad hoc patent
O

Ad Hoc Patent

»
»

Figur 9. Ad Hoc patentering

5.5.4 Strategiskt patent

Denna strategi fokuserar pa anforskaffandet av ett patent som ar sa utformat att det &ar
forknippat med stora kostnader eller vasentliga svarigheter att forska runt patentet for
konkurrenterna. Att kommersialisera teknologin inom ett sddant omrade kraver darfor tillgang
till patentet.®® Det sager sig sjalvt har att skyddsperspektivet ar tillgodosett och att foretaget nu
har goda mojligheter att med gott resultat kommersialisera patentet. Denna strategi kan dven
vara ett krav for vissa foretag innan de ger sig in i ett nytt affarsomrade.®” Det kravs
naturligtvis goda tekniska analyser for att identifiera den strategiskt viktiga teknologin och
dessutom mojligheten att kunna styra intern F&U mot det malet. Petrusson anvéander termen

”reach through” patentering for en liknande metod. | denna patenterar foretaget ett patent i ett

8 Granstrand The Economics and Management of Intellectual Property” s 221 Denna patentstrategi kallar
Granstrand for Strategic Patent Searching
8 Granstrand " The Economics and Management of Intellectual Property” s 228
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nytt framtida omrade med brett omfang.®® Bioteknik patent har tenderat att vara just breda up-

“JJ F&U isokost kurva

Q Strategiskt patent
Konkurrents F&U //_\\
F

-riktning &U isokost kurva

»
»

stream patent.®®

o

Figur 10. Strategiskt patent

5.5.5 Masspatentering

Masspatentering innebér att foretaget har minerar ett teknologiomrade med maéngder av
patent. Denna strategi har typiskt sett anvants | nyupptackta teknologier dar osakerheten kring
riktningen for vilken forskning som ar 16nsam &r stor.*® Risken ar 6verhangande att mangder
av patent ekonomiskt sett dr olénsamma. Kostnaderna kan rasa ivdg och mojligheten att
upptacka patentintrang blir svar. Effekten ar snarare psykologisk. Konkurrenter kanner att de
ar pa minerad mark och detta gor att foretaget kan vinna tid eller t.o.m. avskracka

konkurrenter att ge sig in pa detta nya omrade.

8 petrusson, “Intellectual Property & Entrepreneurship”, s 112

8 Up-stream refererar till att den patenterade kunskapen mer &r associerad till ny kunskapsteknologi &n ny
produktteknologi: PetrussonIntellectual Property & Entrepreneurship” s 41

% Granstrand The Economics and Management of Intellectual Property” s 221 Denna strategi kallar
Granstrand for Blanketing och Flooding, Petrusson““Intellectual Property & Entrepreneurship”, s 112: Petrusson
har namnet Patent Blanket Strategy
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o O O Skyddande

O O masspatentering
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O
/ Konkurrents F&U riktning

»
»

Figur 11 Masspatentering

5.5.6 Patentvagg

Denna strategi syftar till att stoppa en sérskild riktning av konkurrenters F&U. Typiskt sett har
denna strategi anvants for att stoppa olika tekniska I6sningar for att astadkomma samma
resultat som det patenterande foretaget vill skydda.”* Sdsom masspatentering &r det viktigt att

hér halla koll pa patentkostnaderna. Ar detta patentportfoljsskydd ekonomiskt forsvarbart?

O Ett hindrande patentstaket

A)'nkurrents F&U riktning

»
»

Figur 12. Patentvagg

%! Granstrand The Economics and Management of Intellectual Property” s 221 Denna strategi kallar
Granstrand for Fencing
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5.5.7 Omringande patentering

Denna strategi syftar till att ringa in ett viktigt eller strategiskt patent med ett antal mindre var
for sig insignifikanta patent men som tillsammans kan blockera ett kommersiellt anvédndande
av den patenterade teknologin i det strategiska patentet.” Genom denna metod kan ett foretag
hamna i en gynnsam position vid eventuell korslicensieringsférhandling. Detta p.g.a. att det
inringade patentet inte i sig kan kommersialiseras eller utvecklas genom denna effektiva
omringning. Portfoljstrategin kan dessutom anvandas i defensivt pa sa satt att forsvaret starks

genom att foretaget soker patent pa& omraden kring sitt eget nyckelpatent.”

Figur 13: Omringande Patentering

Hér blockeras en konkurrents patent av mindre betydelsefulla men

strategiskt valplacerade patent i en omringande strategi

% Granstrand ’The Economics and Management of Intellectual Property s 221 Denna strategi kallar Granstrand
for Surrounding

% petrusson, “Intellectual Property & Entrepreneurship”, s 113 Petrusson kallar denna strategi fér Surrounding
Defence Strategy
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5.5.8 Kombinationsstrategi

Denna metod syftar till anvandandet av 6vriga strategier i kombination. Granstrand talar hér
om patentndatverk som Kollektivt starker skyddet och foérhandlingsstyrkan i
patentportféljerna.®* Man skulle kunna tanka sig har en bredare angreppsmetod dar olika typer
av IP supporterar patentnatverken, framst da interna patentaktiviteter, branding strategi och

byggande av stddjande strategiska allianser.

A
izi <ﬁ%atentnatverk som skapar ett
/ kollektivt skydd
Konkurrenter F&U /

-riktning

Figur 14. Kombinationsstrategi

% Granstrand The Economics and Management of Intellectual Property s 221 Denna strategi kallar Granstrand
for Combination into Patent Networking
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5.6 Strategimetoder

| Hufker & Alpert talas det om fyra strategier som vart och ett ar kopplat till syftet med
teknologin relaterat till konkurrenterna.® Vi har har utgtt ifrdn dessa vid skapandet av

offensiva och defensiva strategier.

5.6.1 Defensiva strategier

Skyddande

En defensiv strategi har till syfte att skydda sin egen teknologi och darifran deriverade
produktlinjer. Att applicera en defensiv strategi trots att man inte avser att kommersialisera
den nya teknologin kan vara att foredra ndr denna nya teknologi hotar en tidigare
inkomstbringande teknologi. Den framsta orsaken till att man véljer denna strategi &r som sagt
mojligheten att utan hinder kan exploatera och utveckla sin egen teknologi och darifran
deriverade produkter samt att halla konkurrenter borta fran direkt konkurrens pa samma eller
nara angransande teknologi. Den defensiva strategin kraver att en patentsokning gors pa den
teknologi som ar anknuten till den produktlinje man ar involverad i. Genom att styra bolagets
egen forskning och patentverksamheter kan man skapa en patentvagg i vilket man anldagger ett
forsvar kring ett sarskilt teknologiomrade. Patent som redan ar meddelade till andra bolag kan
lasas upp via licensavtal. Genom att pa forhand via teknologiska analyser visualisera framtida
forbattringar och utvecklingar pa en sarskild produkt kan man genom patentering forlanga den
totala patenttiden for en produkt. Detsamma géller patentering av processer som kan vara av
nodvandig karaktar for att producera en sarskild produkt.

Samarbetande

| vissa industrier dar forskningskostnaderna &r valdigt stora, sasom ex vis bilindustrin sa &r det
vanligt forekommande med Korslicensiering. Har delar man teknologin med andra under
forutsattningen att de andra aktorerna agerar likadant. Aktorer som pa detta satt delar
teknologi korslicensierar teknologi emellan sig. N&r detta samarbete técker en sarskild
teknologi kan det &ven kallas patentpool. Patenten samlas och dé&r medlemmar till

patentpoolen far tillgang till teknologin emedan icke medlemmar ar avstingda. Den stora

% Hufker & Alpert s 48 - 50
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fordelen ar hér reducerade kostnader for F&U samt tillgang till andra samarbetande aktorers
F&U. Nackdelen ar att man delar sin kunskap med andra och saledes minskar mojligheten att
sjalv kunna fora en patent strategi som skiljer sig fran de Ovriga samarbetande aktorerna.
Observera att ett for stort och intimt samarbete kan resultera i konkurrensrattsliga
konsekvenser. Har &r ett exempel av patent pool. Enskilda bolag (AB) gor egna patent
tillgangliga inom en patentpool. Fran patent inom patentpoolen kan alla deltagande foretag

erhdlla licenser.

AB

Patent
AB

AB

Patent Pool

v

Figurl5. Patentpool
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5.6.2 Offensiva Strategier

Inbrytande

Ett inbrytande foretag bor alltid utnyttja svaga positioner hos konkurrenter. Ett féretag som
tillampar en strategi av tillfalligt blockerande kan latt utmandvreras med reverse engineering
eller att forska runt patentet. Ett mal ar antingen lasning av konkurrenterna genom att sjalv
erhalla ensamposition via patent eller att undanrja nagon annans ensamposition. Att skaffa
sig sjalv en stark forhandlingsposition &r ett viktigt mal har. Anvand en omringande
patentstrategi for att tvinga fram en licens fran konkurrentens karnpatent. Har inte
konkurrenterna ett strategiskt patent &n? Anvéand da en masspatentering for att vinna tid at

foretaget att koncentrera sig pa patentering av ett strategiskt patent.

Prospekterande

Ett foretag maste veta vad sina konkurrenter har i gérningen och hér erbjuder patentsystemet
goda majligheter. Meddelade patent ar offentliga och genom att scanna databaserna pa
teknologi som konkurrenter patenterar kan foretag bilda sig en uppfattning om inom vilka
omraden konkurrenter ror sig mot. Patentdatabaser kan innehalla mycket vésentlig
information om en konkurrents strategier. Genom att noggrant ga igenom en konkurrents
patent sa kan man aven analysera majligheterna att teknologiskt fa samma effekter genom
modifikation eller alternativ teknologi som inte gor intrang i det patenterade omradet. Detta

kallas benchmarking eller reverse engineering.
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5.7 Etik och bioteknik

5.7.1 Allméant

Om det finns en anvandning av en uppfinning som &r etiskt godtagbar sa ar den patenterbar,
aven om det finns hundratals oetiska tillampningar. Patentsystemet &r till for att stimulera
teknisk utveckling. Att ndgonting ar patenterbart innebar inte att det ar tillatet, och att nagot
inte ar patenterbart innebar inte att det ar forbjudet. Etiska riktlinjer fran olika etiska rad ser
till att vi far den teknik som béast gagnar oss och slipper o6nskad och oetisk teknik. En metod
for att se om en person l6per O6kad risk for att fa diabetes kan vara till stor nytta inom
sjukvarden. Men samma metod kanske kan utnyttjas av ett forsékringsbolag for att hoja
premierna i forhallande till hur stor risk man loper att fa diabetes, vilket kan uppfattas som
oetiskt. Metoden &r anda patenterbar, darfor att det finns en tillampning som &ar godtagbar.
Patentlagen sdger att uppfinningar vars utnyttjande strider mot allmén ordning eller goda
seder inte ska kunna patenteras. En uppfinning som endast har negativa konsekvenser bor inte
kunna patenteras eftersom anvéndningen skall anses strida mot goda seder och allmén
ordning. En uppfinning kan ha bade positiva och negativa sidor och fragan ar om ett férbud
mot  patentering  I6ser  problemet. Etiska frdgor uppkommer langt innan
patenteringsforfarandet. Redan vid forskningsstadiet kan oonskat utvecklingsarbete uppsta
varfor patentlagens forbud inte kan forhindra all oetisk verksamhet. Det kan vara lampligare
att anvanda annan lagstiftning, t.ex. djurskyddslagstiftning for att forhindra oetisk

verksamhet.

5.7.2 Myriad Genetics

Det amerikanska foretaget Myriad Genetics blev av EPO i oktober 2001 beviljade patent pa
och for metoder kring identifierade brostcancergener, BRCA1 och BRCAZ2. Det ror sig om tva
gener som man lyckats identifiera som ansvariga for den &rftliga bendgenheten att utveckla
brost- och &ggstockscancer. Patentet omfattar inte genen inuti kroppen, utan nar den &r

isolerad och uttagen ur kroppen och dess funktion och anvandningsomrade valdefinierat.
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Sedan ca tio ar tillbaka har det blivit mojligt att ta patent pa gener, eller snarare isolerade
DNA-sekvenser. Idén att gener, eller DNA-sekvenser kan dgas av, t.ex. ett enda foretag har
skapat en allt storre vaxande kritik.*® Forskare fran Utah University i USA samt det
amerikanska foretaget Myriad Genetics upptackte 1994 BRCA1 genen. Myriad Genetics och
forskarna lamnade 1995 in patentansokan, vilken godkandes i USA. Dérefter ldamnade man in
patentansokningar till Canada och Japan, vilka godkéndes 1997. Man ansokte 1996 aven till

den europeiska patent byran, EPO (European Patent Office).

Patentet godkandes initialt da EPO beslutade att isoleringen av BCRAL genen var ny, hade
uppfinningshdjd och kunde tillampas industriellt. Nar patentet godkéndes kritiserades det
starkt av bl.a. det franska forskningsinstitutet, "Insitute Curie". Aven "the Belgian Society of
Human Genetics" och "the Danish Society for Medical Genetics" protesterade mot Myriad
Genetics patent. Kritik riktades mot att patentet var for brett. Myriads strategi har varit att
ringa in alla tdnkbara anvandningar och tacka upp element relaterande till diagnoser, genom
att soka komplementerande patent allt fran diagnoser till terapeutiska metoder. Att soka breda
patent ar patentrattsligt accepterat och en ofta anvéand strategi. Som vi ndmnde i avsnittet om
smala och breda patent menar Koktvedgaard att manga foretags forskaravdelningar ofta soker
breda patent vid en tidpunkt da uppfinningen annu inte &ar fullstindig. Resultatet av breda
patent kan bli langa och med manga patenttvister som foljd, som i basta fall slutar med ett
licensforfarande. Detta leder till férseningar och kan eventuellt helt hindra utvecklingen av ett
efterlangtat lakemedel. Monopolsituationen for Myriad innebar att endast foretaget sjalv utfor
screening test rérande anlag for bréstcancer.

Vad som staller till det for forskarna ar att Myriad kréver att de blodanalyser som behdver
genomforas, for att kunna utréna om en person har den utpekade genen, skall utféras hos
foretagets laboratorier i USA. Olika etiska och samhallsekonomiska argument kan anfdras
mot detta. Eftersom Myriads patent & omfattande leder det till att uppfinningar som rér andra
applikationer for BRCAL kommer att vara beroende av ursprungspatentet. En annan aspekt ar
att Myriads monopol kan satta priserna hogt pa testen, vilket kan fa sadana foljder att
forskningen och sjukvarden utsatts for vasentliga merkostnader. Risken finns att testmetoden
inte kommer att vara tillganglig till en skélig kostnad. Myriad Genetics har kréavt att sjukhusen

i Europa ska sluta gora egna brostcancertest, och i stallet skicka blodproven till foretagets

% Agerberg: Se kallforteckning
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laboratorium i Salt Lake City, Utah, USA.®” For en s&dan analys tar Myriad i dag ca 3000
dollar (cirka 20000 kronor)

Efter protester tillsattes en utredning inom EPO. Utredningen konkluderade att oppositionens
argument var giltiga. Myriad Genetics tre europeiska patent gallande BRCAL &r brett
formulerade att de ska tacka in all diagnostik av arftlig brost- och livmodercancer pa denna
gen. Det forsta patentet, som nu har upphavts, géllde diagnostik av farliga mutationer av

genen. | januari nasta ar ska EPO ta stallning till om de dvriga tva ska upphévas.

En aggressiv patentstrategi kan i vissa fall fa konsekvenser pa foretagets goodwill eller rykte.
Varumarken ar som bekant immateriella tillgangar och ett nedflackat firmanamn kan fa
negativa ekonomiska foljder genom medias och myndigheters bevakning, kunders agerande
och andra foretags bevakning av sitt goda rykte. Ett etiskt beaktande av sin patentstrategi ar
onskvart, inte bara i ekonomiskt hanseende men dven for foretagets position sdsom

ansvarstagande samhéllsmedlem.

7 Andréll: Se kallforteckning
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6 Sammanfattning

Bioteknologin, eller anvandandet av biologiska processer for att 16sa problem eller skapa
anvandbara produkter, ar till sin grund fokuserad pa cellerna och de biologiska processer som
darav resulteras av dessa celluléra aktiviteter. Cellerna utgor saledes sjalva byggstenarna i den
biologiska processen. Forstaelsen for den biologiska processen har kraftigt fordjupats genom
revolutionerande upptackter inom faltet genetik. DNA och geners roll samt produktionen av
proteiner har tillsammans med teknologiska framsteg sasom genmodifikation skapat helt nya
mojligheter till varor och tjanster. Trots att manga banbrytande produkter &nnu inte
presenterats pa marknaden sa ar forvantningarna pa framtida produkter och tjanster hoga. En
vag av investeringar har skoljt in 6ver bioteknologibranschen pa ett markant men kanske inte
lika iogonfallande satt sasom IT boomen under senare 1990-tal. Riskkapitalister soker
kunskapsintensiva foretag med redan upparbetade eller potentiella immateriella tillgangar.
Patent och patentering far har en central betydelse. Detta forstarks av det nya
informationssamhallets fokus pa kunskap som vardebarare i den nya kunskapsekonomin.
Immateriella rattigheter placeras in i ett vidare begrepp sasom intellektuellt kapital. Ett foretag
ska inte bara skydda sina idéer utan dessutom forsta och underlatta skapande, insamlande och
bevarande av ny kunskap. Drivandet av foretaget blir hanterandet av foretagets och dess
anstalldas, leverantorers, kunders och andras aggregerade kunskaper. Patentinstitutet placeras
in i detta sammanhang. Foretagets ledning bor &ven strava efter strukturell kontroll av
kunskaps- och teknologibasen, &ven utanfor foretagets ram. Harav krévs en vidare teoretisk
ram av patentinstitutet sisom objekt pa tre olika strukturella plattformar; den administrativa,
judiciella och affarsmassiga arenan. Sprak och metod inom varje arena skiljer sig at och bor
tas i beaktande nér foretaget agerar eller kommunicerar inom respektive arena. Genom att
applicera enheter och verktyg, sdsom t.ex. kontraktsverktyget vid skapandet av strukturer
(joint ventures, forskningssamarbeten 0.s.v.) @mnade for kontroll och exploatering av

teknologi, kan foretaget skapa strukturell kontroll 6ver teknologiexploateringen.

Patentsystemet ar ett uttryck for det industriella rattsskyddet och avser att skydda
uppfinningar. Den internationella handelns utveckling har skapat ett behov att skydda
uppfinningar i andra lander. Det har lett till internationella éverenskommelser i form av bl.a.
Pariskonventionen, PCT TRIPS-avtalet samt EPC. Patentratten bidrar till den tekniska
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utvecklingen i samhallet genom att innovationsandan stimuleras da uppfinnare ges méjlighet
att kunna atnjuta de ekonomiska vinningarna av sin uppfinning.. Innehavare av patent ar inte
alltid intresserad av att sjalv utnyttja patentet. | detta fall kan det vara intressant att licensiera
ut den mot erséttning till ndgon annan som vill utnyttja patentet. Naturligtvis vags
privatintresset av ensamrdtt mot samhallsintresset av effektiv konkurrens inom
patentrattssystemet. Det kan mycket val vara sa den tekniska utvecklingen kan hammas av att
langtgdende monopol som skapas pa omraden dar det finns patent. Majlighet finns i PL att

anvanda sig utav t.ex. tvangslicenser eller regler om experimentundantag

Patent &r ett viktigt affarsstrategiskt verktyg. Vi har redogjort fér vikten av smala och breda
patent. Ett detaljerat patentkrav kan minska patentets skyddsomfang, men det kan ocksa 6ka
chansen att patent beviljas. Foretaget maste kunna lasa marknaden innan man skickar in en
patentansokan och behoéver gora en riskbedomning gallande omfanget av patentkraven De
initiala strategiska avvagningar som gors bestammer valet att inge en nationell, europeisk eller
internationell ansokan.. Vidare skall det patenterade omradet kommersialiseras, en produkt
kan t.ex. séljas pa marknaden, en process utlicenseras. | och med den tekniska utvecklingen
maste affarsmodeller skapas. Granstrand redovisar bl.a. hur det tinkande foretagets
teknologiska kunskap utgor foretagets teknologiska bas och hur denna bidrar till att starka den
egna forsaljningen. Exempel pa strategier ar t.ex. att skapa en effektivare intern organisation.
Priset ar viktigt att bestimma nar man ska introducera en produkt pa marknaden. Vi har sett
att det kunskapsintensiva foretaget i vissa lagen avtalsméssigt kan strategiskt skydda sig mot
parallellimport. VVad géller licensieringsmojligheter ar det vanligt férekommande i rena
forsknings- och utvecklingsforetag daribland bioteknikbranschen. Upptéackterna kraver hdga
forskningsanslag och kan ge stora fortjanster som foretagen ofta ar beredda att dela mellan sig
istallet for att riskera att sta utanfor. Vi har sett hur allianser uppstar i bioteknikbranschen dar
vi belyser olika syften bakom allianser samt svagheter med dessa. Andra typer av samarbete

sker via t.ex. patentpooler eller joint ventures.

Patentstrategier kan utover konstellationen av enskilda patent ocksd upptrada i grupp.
Patentportfoljer benamns ofta sdsom ett foretags samlade patent. | var presentation anvéander
vi termen dven sasom betydelsen patentgrupper, d.v.s. patent som ar relaterade till varandra
genom produktomrade eller teknologiomrade. Petrusson och Granstrand redovisar ett antal
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generiska patentstrategier som vi har presenterat i teknologirymdsperspektiv. Dessa
inbegriper tillfallig blockeringsstrategi, sokande efter strategiska patent, masspatentering,
omringande patentstrategi, upprattande av patentvdgg och anvandandet av en
kombinationsstrategi. | patentstrategiskt perspektiv ar det lampligare att hantera patent pa
portfoljsniva p.g.a. den komplexa interaktion som kan férekomma patent emellan. Valet av
strategi tas i beaktande av syftet eller metoden att na det strategiska malet. Ska man valja en
offensiv strategimetod antingen genom att man bryter in i en ny marknad eller att man
prospekterar nytt omrade, eller, ska man valja en defensiv strategimetod med upprattandet av
en skyddad position eller en strategi som fokuserar pa samarbete. Valet ar naturligtvis
beroende av individuella faktorer som skiljer sig fran foretag till foretag. Bioteknologiska
foretag tenderar dock att vara relativt sma till storleken och beroende av riskkapital for sin
finansiering. Da patentering kraver stora resurser sa maste strategin vara i harmoni med

foretagets ekonomiska formaga.

Myriad Genetics breda patent har starkt kritiserats och fragan & om myriads strategi verkligen
ar etiskt forsvarbar? Myriad Genetics har haft en mycket aggressiv strategi och bland annat
kravt att sjukhus som gor tester inte sjalva ska fa genomfdra dem utan ska skickas till
foretaget i som sjalv ska genomfora testerna till ett av foretaget sjalvbestamt pris. Utifran ett
foretagsperspektiv forstar man att forskningsforetag vill ha ensamrétt till uppfinningen. Utan
forskningsforetagen skulle antagligen manga lakemedel och diagnostiska metoder aldrig bli
upptackta. Det finns ett behov av att industrin fortsatter satsa pengar pa forskning och
utveckling av medicinsk teknik. Myriad, liksom andra foretag vill tjana pengar pa sina
uppfinningar. Genom att vélja en aggressiv patentstrategi kan foretaget dock komma att
utsétta sig for storre risker. Om t.ex. ett sjukhus anser att Myriad stéller for orimliga krav till
oskaliga kostnader kan sjukhuset stamma foretaget och kraver tvangslicens. Man skulle kunna
aberopa 47 § Patentlagen dar majlighet till tvangslicens kan meddelas nar allmanna intressen
av synnerlig vikt pakallar det. Den reella méjligheten att utfarda tvangslicens torde vara liten.
En tvangslicensering skulle kunna resultera i ett rimligare avtal mellan t.ex. sjukhuset och
foretaget. En annan risk som foretaget kan utséttas for ar risken att konkurrenter kan komma
p& en annan metod att diagnostisera dessa brostcancergener. Aven har finns maéjlighet till
tvangslicensering. Forst maste man forsoka utfarda en frivillig 16sning med foretaget. Om det

inte ar mojligt till en rimlig kostnad kan man via domstol fa denna méjlighet.
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7 Slutsats

Syftet med uppsatsen var att redogora patentstrategier for kunskapsintensiva foretag i
bioteknologibranschen i ett immaterialrattsligt sammanhang. Ambitionen var att
presentationen skulle ske i ett féretagsperspektiv. Vad som visats ar att valet av patentstrategi
potentiellt spelar stor roll. Detta med tanke pa att bioteknologin &r ett kunskapsintensivt
omrade dar forskning har stor betydelse. Anledningen till detta ar faktorer sasom att
bioteknologin ar en relativt ny marknad med manga sma spelare, resurskravande forskning
och att dessa smaforetag till stor del finansieras externt genom riskkapitalister. Genomgangen
av Myriad Genetics visar att det etiska perspektivet kan relateras till patentstrategi. Ett etiskt
beaktande ar 6nskvart vid val eller utformning av patentstrategi. Dagens foretag ar foremal for
mediebevakning dar etiska och moraliska fragor paverkar det immateriella vardet genom
styrkan hos varumérket. Den snabbhet, med vilken bioteknikmarknaden har véxt, har bidragit
till en okad patentering inom omradet med breda patent. Dessa breda patent torde utmynna i
storre risk for tvister da ett rimligt resultat vore manga éverlappande patenterade omraden.
Detta ger stora kostnader i 6vervakning och tvistlosning samt kraver att foretaget har stora
resurser tillgangliga. Foretag beroende av extern finansiering ror sig saledes pa farlig mark.
Framforallt har vi visat i denna uppsats vikten av patentstrategi. Forhoppningen ar att dagens
nya jurister tar till sig den nya tidens utmaningar vad galler patentratt i kunskapsekonomin

och att tvarvetenskapliga angreppsmetoder vinner gehor.
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