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1 Problemstélining och syfte

1.1 Avgransning och disposition

Ekvivalenslaran ar endast en del i bestamningen av vilket patentrattsligt skyddsomfang ett
patent har. | denna uppsats kommer ekvivalenslaran och en del narliggande och medfdljande
problem att diskuteras men att ta upp alla aspekter som ekvivalensléarans foljder medfor blir
en uppgift alltfor omfattande for att kunna behandlas i detta arbete. Framférallt finns en
avgransning mot det storre omradet, patentskyddets omfang. Detta omrade refereras
visserligen till men ekvivalensbiten ar bara en del av detta omrade. Mycket av det som
behandlas kraver en grundlaggande forstaelse for patentratten. Jag har medvetet gjort en
avgransning i det att denna grundldggande rétt inte ar behandlad. Med denna avgrénsning
foljer ocksa att sa gott som ingen historik behandlas. Vidare ar den allt viktigare utlandska

praxisen och doktrinen endast till viss del berérd.

Dispositionen ar upplagd pa sa sétt att efter en kort inledning sa foljer det patentkravsrattsliga
kapitel tre. Darefter kommer den allmanna intrangsdelen och det som sa att séga bygger upp
forutsattningarna for ekvivalenslaran, framforallt problematiken kring hur patentkravet skall
uppfattas. Patentskyddets omfattning i kapitel fem &r som sagt ett vidare omrade &n
ekvivalenslaran och kan ses som en inledning till kapitlen sju och framat, vilka behandlar
ekvivalensen i dess olika former. Innan ges dock en redovisning av kemipatentens olika
former och rattsverkningar i kapitel sex. Kapitel 11 redogor for de slutsatser jag kunnat dra
under arbetets gang for de olika delmomenten och avslutas med ett mer omradesinriktat
framtidsperspektiv for att aterkoppla till den helhetssyn som maste intagas for att fa en

rattvisande bild av ekvivalenslaran.

1.2 Problemstélining

Att ange uppsatsens problemstéllning utan viss utlaggning later sig inte goéras. Uppsatsens
huvudsakliga problemstallning utgar fran syftet i det att problemen som uppstar vid

ekvivalensbedomningar skall utredas. Vid utredandet av detta uppstar ytterligare problem da
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sjélva anvandandet av ekvivalenslarans principer ej ar rattsligt accepterade. Ekvivalens foljer
ur den bedragligt kortfattade 39 § patentlagen och &ven har kan ytterligare problem
identifieras. Det har redan namnts i avgransningen att ekvivalensproblematiken ar en del av
det storre omradet patentskyddets omfattning och alltsa dven det som bendmns
patentkravslaran. Uppsatsen har som mal att ge svar pa de flesta fragor rérande det snavare
omradet, men problemstédllningarna ar inte sa pass klart avskiljpara att ett rent
ekvivalensanalyserande arbete later sig skrivas. Problemstéllningarna, vilka pa flera stéllen
anges som fragestallningar, har darfor ett storre antal ber6ringspunkter med det vidare
omradet patentskyddets omfattning &n med ekvivalenslaran. Exempel pa detta ar kapitel 5.5
som faktiskt i huvudsak behandlar nutida och datida tolkningstraditioner framst pa ett mer
allmént patentkraverattsligt plan. | detta kapitel, samt i 6vriga med en mer allman hallning far
man dock inte glomma att for att en ekvivalenstolkning 6ver huvudtaget skall lata sig goras av
domstol, sa kravs forst en grundlaggande diskussion om patentskyddets omfattning. Forst nar

denna kommit till stand finns mojlighet for ratten att anvanda sig av specialfallet ekvivalens.

Det mer allménna syftet med uppsatsen &r att utreda ekvivalenslarans roll i svensk ratt. Detta
leder till de svaraste och intressantaste fragestallningarna enligt min mening. Har forsoker jag
utveckla de problem som uppstar vid rattslig kontra teknisk utveckling bland annat nar det
géller harmonisering och framtidsperspektiv. Problemstéllningarna expanderar naturligtvis i
denna allménnare del och uppsatsen ar inte ett forsok att ge svar pa dessa mycket invecklade
fragor. De slutsatser som anda dras bor dock vara i linje med den utveckling som hor samman

med ekvivalensproblematiken.

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen dar att utreda vilken roll den teoribyggnad som kallas ekvivalensl&ran har
i Sverige. Vidare skall undersokas hur ekvivalenslaran paverkar ett meddelat patents
skyddsomfang, framst i en intrangssituation, men aven till viss del for vilken paverkan den

har i ans6kningsforfarandet.



DEN PATENTRATTSLIGA EKVIVALENSLARAN

1.4 Metod

Den del av patentratten jag valt att behandla handlar mycket om tolkning och d&rigenom blir

amnet teoretiskt och ofta komplicerat.

For att kunna losa uppgiften har jag fatt studera en mycket omfattande litteratur dar tyvarr
mycket av det relevanta materialet ar pa tyska, franska, norska och danska vilket forsvarat

uppgiften.

Patentrattens internationella karaktar ger den effekten att mycket av relevant praxis och
doktrin sasom tidigare namnts ar utlandsk. Jag har sa gott det gar forsokt inrikta mig pa den
nordiska litteraturen, vilken bor ha nagot stérre tyngd an den europeiska. | 6vrigt har jag

anvant mig av traditionell juridisk metod.

2 Inledning

Patentrétten spelar en allt viktigare roll i den samhallsekonomiska utvecklingen over i stort
sett hela varlden. Industrialismens valdsamma utveckling med inriktning pa teknik har
medfort att patentrétten varit i konstant fordndring dnda sedan 1700-talets merkantilism. 1 och
med den explosionsartade internationalisering som skett under den senare delen av detta
arhundrade har nya problem uppstatt. Ett tecken pa hur stora dessa problem varit ar det
omfattande lagstiftningsarbete som kravts. De nordiska patentkommittéernas arbete under

aren 1955-1963 omfattar till exempel 24 hela volymer.

Det patentrattsliga skyddsomfanget ar uppbyggt av flera delar med patentkraven som lagfast
huvuddel. Innan ekvivalenslaran behandlas kommer darfor en nagorlunda utforlig beskrivning

och analys av dessa att ges.

Uppsatsens huvuddel kommer att utgoras av den del av bestamningen av skyddsomfanget
som bendmnes ekvivalenslaran. Nar en uppfinnings patenterbarhet prévas av PRV undersoker

dessa om uppfinningen ar ny i patentlagens mening, nyhetskravet, och om uppfinningen har
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erforderlig uppfinningshéjd. Dessa patenterbarhetskriterier kommer endast att behandlas

ytligt och i den man de har relevans till skyddsomfangets bestimmande och ekvivalenslaran.

Uppfinningens reella skyddsomfang bestams alltid av domstol och da i relation till ett bestamt
intrangsmal. Med hansyn till detta kommer den praxis som redovisas att sa gott som

uteslutande utgoras av domstolsmal och alltsa ej av administrativ praxis.

Nar det galler de kemiska patenten skall utrénas huruvida dessa skiljer sig fran patent pa

andra omraden och i sa fall vad som ar skalet dartill.

Nar det galler doktrinen pa omradet kan man inom nordisk ratt direkt urskilja tva forfattare.
Koktvedgaard med sin kommentar till den danska patentlagstiftningen samt dennes
doktorsavhandling® och Godenhielm som redan 1950 i sin avhandling identifierade och
utredde de stora problemen p& omréadet.> Godenhielm kom 1994 med en bok som d4 ocks&
inkluderade EPC och samnordisk lagstiftning.® Denna bok far ségas vara den modernaste och
mest intressanta pa omradet och kommer att hanvisas till flitigt. Namnas kan ocksa en artikel
av Bruun som bade Koktvedgaard och Godenhielm anser vara den mest intressanta som

skrivits pa senare tid.

Ekvivalenslaran, sdsom en egen disciplin vid faststallandet av skyddsomfanget, & mycket
omstridd. Nar det galler ett patents totala skyddsomfang &r detta givetvis en av de viktigaste
fragorna inom patentratten vilket medfort att doktrinen ar mycket omfattande. Att jag forsokt
inrikta mig pa problemstéllningar med anknytning till det kemiska omradet beror pa min
tidigare utbildning till mellaningenjor i kemi. Inom det kemiska omradet har framfor allt
patent rorande ldkemedelskemin behandlats utforligt. | arbetet har jag dock forsokt vara
neutral i det h&nseendet att de fall och den doktrin som analyseras bor var allméngiltiga for

det kemiska omradet.

! Koktvedgaard, Mogens: Patentloven. 1 uppl. Skjern 1971., samt, Konkurrensepraegede
immaterialretspositioner. Bidrag til Iaren om de lovbestemte enerettigheder og deres forhold til den almene
konkurenceret. Kdbenhavn 1965.

2 Godenhielm, Berndt: Patentskyddets omfang p& basen av patentansprakets funktionella inneh&ll. Borgé 1950.
® Godenhielm, Berndt: Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk ratt. Helsingfors 1994.
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3 Patentkravet

Innan jag gar in pa fragan om patentskyddets omfattning och mojlig ekvivalens kan en

diskussion kring patentkraven vara pa sin plats.

En patentansokan skall enligt PL 8§ 2 st. innehalla en “bestamd uppgift om vad som sokes
skyddat genom patentet”. Narmare uppgifter om vad patentkravet skall innehalla ges i 14 §
PK. I denna sédgs att kraven skall innehalla uppfinningens bendamning, uppgift om den teknik i
forhallande till vilken uppfinningen utgor nagot nytt samt pa vilket satt uppfinningen ar ny
och séregen. Patentkravet kan ses som en viljeforklaring av uppfinnaren, riktat till
patentmyndigheten samt andra som kan ha intresse av patentet, i vilken uppfinnaren gor klart

att han vill ha den réttsfoljd (beviljat patent) som féljer av en patentrattslig ansokan.

Patentkravets tolkning ar vad som utgor grundproblemet nér det galler ekvivalens. 39 § PL

lyder:

"Patentskyddets omfattning bestimmes av patentkraven. For forstaelse av patentkraven ma

ledning hamtas fran beskrivningen.”

Lagtexten laborerar med en forstéelse. Vad som egentligen menas &r en tolkning. Aven om
man anvander en rent strikt bokstavstolkning och forutsétter att lagtexten angav patentkraven
som enda kalla och endast det som kunde utlasas av kraven gavs skydd, sa skulle anda en
tolkning av patentkravens ordalydelse krévas for att den tekniska meningen med uppfinningen
skulle kunna utldsas. Godenhielm uttrycker det som att ”Lasaren av patentkravet skall alltsa
med ledning av och istéllet for det skrivna ordet inldgga dess tekniska mening, d.v.s. tolka den

tekniska innebdrden av definitionen”.

3.1 Patentkravets avfattning

Bestammelser for patentkravs avfattning finns i patentbestammelserna. 1 10 § PB sdgs att

kraven skall innefatta dels en ingress innehallande bendmning pa uppfinningen, dels uppgift
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om den teknik i forhallande till vilken uppfinningen utgér nagonting nytt samt en
kannetecknande del. De tva delarna tillsammans brukar betecknas “kannetecknad av”

—formen och &r i kombination det som skall ange patentskyddets omfattning som huvudregel.

| och med PCT Rule 6.3(b) samt EPC 29 (1) far "kannetecknad av”- formen anses vara
internationellt accepterad. USA har dock inget krav pa speciell form i avfattningen men de

flesta krav innehaller tva delar motsvarande de ovan framstallda.

3.2 Patentkravslaran

Uppfinnarens mojlighet och skyldighet att sjalv definiera sin uppfinning i patenthandlingarna
ar vad som ligger till grund foér patentkravsldran. Genom PL 8 § 2st. och 39 8§ och
motsvarande nordiska och europeiska lagstadganden skall identifikation och precisering av
uppfinningens centrala element ske i form av ett avfattat patentkrav. 1 och med patentkravets
k&nnetecknande del skall skillnaderna, mellan ny uppfinning och gammal och mellan ny

teknik och redan kéand, klargoras.

Intresset for precisering av kraven leder till ett flertal intressanta fragestallningar. Det
skyddsomfang ett patent far beror i slutindan mycket pa hur precisa patentkraven ér.
Rattsakerhetsmassigt maste andra patenthavare med viss sékerhet kunna bedoma hur stort
skyddsomradet kommer att bli. Osékerhet i denna beddmning kan far stora ekonomiska
konsekvenser genom till exempel process- och forhandlingskostnader. 8 § 2st. PL (samt 17 §
PK, 5 8 PB och 70 § PB) och motsvarande art. 84 EPC har just den uppgiften att sékerstalla
att en fackman utan alltfor stor arbetsinsats skall kunna beddéma hur stort det patentskyddade
omradet ar. En viss osakerhet maste dock foreligga da en alltfor strang bokstavstolkning av

kraven leder till ett alltfor begrénsat skydd vilket varken &r énskvért eller gallande rétt.

4 Intrangsrattsligt

I PL 3 § anges patenthavarens rattigheter. Vad som egentligen réknas upp é&r de
handlingsformer genom vilken uppfinningen kan materialiseras. Det som patenteras &r

uppfinningen och inte de skriftliga patentkraven.

10
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Godenhielm har anfort att patentkraven skall anvandas for att uttolka vad han kallar den
tekniska handlingsregeln. Denna tekniska handlingsregel kommer i sin tur ursprungligen fran
ett forsok att definiera den tekniska idén i uppfinningsbegreppet och &r en “funktionellt

angiven l6sning av ett visst problem™

Patentbeskrivningen ar enligt Koktvedgaard en beskrivning av ett faktiskt férekommande
tekniskt fenomen och inte ndgon tankeskapelse av immateriell natur. Han havdar darfor att
Godenhielms tekniska handlingsregel inte gar att manifestera eller konkretisera i patentkraven
och att alltsa endast uppfinningen i sig &r intressant. Detta medfor att handlingsregeln eller
den tekniska idén aldrig kan vara det primdra vid en analys. Godenhielm vénder sig starkt mot

detta och havdar att:

1. Aven om en prototyp verkligen tillverkas ligger alltid en tanke eller skiss bakom denna.
Prototypen i sig ger alltsa ej nagot uttryck at uppfinningen.

2. Manga uppfinningar tillgodogors aldrig faktiskt industriellt enligt PL 1 § utan forblir
”pappersuppfinningar”.

3. Overlatelse kan ske utan konkretisering.

De tre ovanstaende punkterna ger ssmmantaget att Koktvedgaard har fel nar han anser att det

ar manifestationen av uppfinningen som ar det priméra.

| doktrinen har utforligt diskuterats uppfinningens immateriella karaktérs vara eller icke vara.
Har har man gatt sa langt att aven Platons idéer anvants. En uppfinning skulle enligt detta
synsatt kunna existera sasom en enbart andlig prestation, helt utan materiellt underlag. Detta
maste, enligt min mening, medféra en onddigt filosofisk syn pa patentratten. Det
“immateriella” i patentratten bestar utover den intellektuella prestationen att uppfinna, dven

av den forstaelse som kravs for att uttyda ett patentkrav.

For Ovrigt anser jag att diskussionen ar ganska irrelevant da den immateriella prestationen

anda ej kan bedomas patentrattsligt innan den konkretiserats i sprak eller form.
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5 Patentskyddets omfattning

5.1 Allmant

Fragan om hur vidstrackt patentskyddet skall vara ar i grunden en fraga om hur patent i
allmanhet skall tolkas. Skall individens eller samhéllets intresse fa rada, eller uttryckt
annorlunda, skall den upphovsrattsliga eller nationalekonomiska teorin anvéndas vid

bedomandet av patentet. Nu &r det givetvis sa att teorierna sa att saga samarbetar.

Nar 39 § PL anvands for att bedoma patentskyddets omfattning maste man ocksa se till
patentlagstiftningens bakomliggande syfte, att frdmja teknisk utveckling. En uppfinning
skyddad av ett patent far bade direkta och indirekta effekter pd marknaden. Den direkta
effekten innebar en industriell uteslutanderatt och den indirekta att saval uppfinnaren eller, sa
som ar vanligast, foretaget i egenskap av patenthavare far nya idéer till fortsatt framatdrivande
av teknikens stdndpunkt pa det aktuella omradet. Aven tredje man, dvs. konkurrenterna, far
dock tillgang till den direkta effekten. Motsattningen ligger givetvis i att patenthavaren vill ha
en sa vidstrackt tolkning som mojligt medan konkurrenten helst vill att skyddet skall

begrénsas till vad som direkt kan utldsas ur patentkraven.

Patentvéasendets installning &r att nar uppfinnaren, istallet for att hemlighalla uppfinningen,
offentliggor den ar berattigad till en gratifikation i form av patentet da han drivit utvecklingen
framat pa omradet. Genom patentet tillgodoses den individuella hansynen och genom den

indirekta effekten samhaéllets vilja till teknisk utveckling.

Detta sagt kvarstar dock fragan om hur utstrackt ett patents skyddsomfang skall vara.

5.2 Teknikens standpunkt eller The state of the art

Forutom den information som beskrivningen innehaller kan &ven publikationer anforas i

patentskriften, 87 § 1 mom. PB. Dessa utgor da ytterligare fortydligande av vilket skydd

4 Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 47

12



DEN PATENTRATTSLIGA EKVIVALENSLARAN

patentet har och kan i en intrdngssituation anvandas for att bestaimma vad som var teknikens
standpunkt vid tiden for ansékan. Fragan &r emellertid om &ven i beskrivningen icke
aberopade publikationer av domstolen kan anvandas for att faststalla om patentets rackvidd ar
for stor i forhallande till vad som framgatt ur patentkravet. | Sverige och Finland verkar praxis

utvisa att sa ar fallet.

Da bade Sverige och Finland &r anslutna till EPC bor praxis vara i samstammelse med denna.
I tolkningsprotokollet till EPC art. 69, se nedan, sadgs dock ingenting om anvandandet av
teknikens standpunkt som tolkningsdata utanfor vad som angivits i beskrivningen. Har skall
endast konstateras att det finns en divergens mellan hur domstolarna i olika medlemslander

handskas med dylika, i beskrivningen icke aberopade, publikationer.

5.3 Ovriga tolkningsdata

| 39 § 2 mom. PL stadgas att: "For forstaelse av patentkraven ma ledning hamtas fran
beskrivningen.” Beskrivningen bestar av text samt eventuella ritningar. Ovriga tolkningsdata
bestar dels av den skriftvaxling med mera som kan ha skett under ansokningsforfarandet d v s
korrespondens mellan sokanden och patentmyndigheten, patentbesvarsratten eller

regeringsratten eller vid muntlig forhandling och dels teknikens standpunkt.

5.4 Ogiltighet

| intrangsrattegangar havdas mycket ofta ogiltighet av det foreliggande patentet till forsvar. |
61 § PL sdgs att "Fors talan rorande patentintrang och gor den mot vilken talan fors gallande
att patentet ar ogiltigt, far fragan om ogiltighet prévas endast sedan talan om detta har
véckts”. Domstolen har alltsa provningsratt for ogiltigheten som om den visas foreligga géller

ex tunc.

En foljd av att ogiltighetsinvandning maste provas i sarskilt mal &r att det blir tva mal att

handlagga, ett intrdngsmal och ett ogiltighetsmal. Fragor uppkommer da om malen skall

> Svea Hovrétt 2.6.1981, HD 1981 11 184
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handlaggas gemensamt, om mojlighet att ge mellandom, om mdjlighet att déma samtidigt i

bada méalen och om fordelningen av rattegangskostnaderna.’®

5.5 Skyddsomfanget internationellt
5.5.1 EPC

Jag skall har forst analysera art. 69 EPC for att sedan kort forsoka beskriva de skillnader som
tidigare férelag och som trots de olika landernas tilltrade till EPC och PCT (USA) foreligger
nér det galler lagstiftning och praxis rérande patentskyddets omfattning. Det skall redan har
papekas att den utlandska ratt som tas upp har endast skall symbolisera ytterligheterna i den
europeiska tolkningstraditionen. Efter art. 69 EPC behandlas Tyskland med sin 6ppna och
centrala tolkningstradition, i vilken skydd ges i den man patentet fortjanar det och dar
patentkraven far ses som en angivelse av det Godenhielm kallar den tekniska handlingsregeln,
eller uttryckt annorlunda, uppfinningstanken. Pa den andra sidan har vi Storbritannien med sin
perifera tolkningstradition, i vilken en mer strikt hallning intas och endast det som &r
aberopat, "what is claimed”, kan erhalla skydd. Denna perifera tolkningstradition, som alltsa
tar stor hansyn till rattssakerheten, anvander patentkraven for att ge domstolen en yttersta ram
utanfor vilken skydd ej far ges till patentet. EPC forsdker genom art. 69 och tillhrande
tolkningsprotokoll 16sa konflikten mellan de bada tolkningstraditionerna genom att skapa en
medelvdag mellan dem. Saval Tyskland som Storbritannien har ocksa genom sina respektive
hogsta domstolar medgivit en praxisandring i riktning mot EPCs medelvég, se kap. 8.5.
Tillaggas kan ocksa att &ven om inget uttryckligen namns om ekvivalens i EPC, sa innebéar

detta ej att ekvivalenstolkning skulle vara otillaten eller avradd ifran.
Art. 69 EPC

"I fraga om europeiskt patent och europeisk patentansokan bestimmes patentskyddets
omfattning av patentkravens innehall. For forstaelse av patentkraven far emellertid ledning

hamtas fran beskrivningen och ritningarna”

¢ Karnov, kommentar till 61 § PL, p& CD-Rom. 1997.
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| forarbetena till artikeln uppmarksammades skillnaderna i olika landers praxis angaende
patentskyddets omfattning. For att forsoka utjdmna dessa skillnader antogs ett

tillaggsprotokoll till artikeln.

"Artikeln 69 far ej forstas sa att ett europeiskt patents skyddsomfang skall bestimmas genom
en strikt bokstavstolkning av patentkraven och att beskrivningen och ritningar far anvandas
endast for att tolka oklarheter i patentkraven. Artikeln skall ej heller forstds sa att
patentkraven endast tjanar som riktlinjer for att faststilla skyddsomfanget och att skyddet
omfattar allt som en fackman, som studerat beskrivning och ritningar, anser att patenthavaren
avsett att skydda. Artikeln skall istéllet ges en tolkning som ligger mellan dessa ytterligheter
och som bereder patenthavaren ett skéligt skydd och samtidigt ger tredje man en rimlig

sakerhet.”

Trots tillaggsprotokollets dnskvarda tydlighet har man ansett att ytterligare konformering av
tolkningen behovts. Darfor har bade WIPO och AIPPI utarbetat riktlinjer liknande de i EPC,
se nedan kapitel 5.6.

Konstigt nog ar inte ens art. 69 sprakligt sett konform mellan férdragssprakens versioner pa
engelska, tyska, franska och den svenska versionen. De skillnader som finns ligger i ord som i
flera fall kan vara avgorande. Exemplen nedan berdr endast engelska — svenska, men liknande

skillnader finns emellan Gvriga sprak.

Nagra exempel: Svenskans innehall, motsvaras i konventionen av the terms, svenskans far
motsvaras av shall be used och, kanske mest anmarkningsvart, forstaelse som motsvaras av
interpret.

| det forsta fallet anser jag att det endast ar fraga om en nyansskillnad i spraket, men i de tva
andra fallen kan en domstol mycket val komma till olika slutsatser beroende pa vilket sprak
som anvands vid tolkningen. Fragan blir darfor om inte divergenserna outtalat, men medvetet,

inforts for att tillgodose respektive lands praxis och lagskrivartradition.
Att nationell lag divergerar mot EPC till viss del ar sjalvklart. Men de sprakliga skillnader

som faktiskt byggts in kan kanske 0Oka villigheten hos domstolarna att avgora arenden

konventionskonformt.
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5.5.2 Tyskland

Innan Tysklands tilltrade till EPC fanns inget stadgande om hur ett patents skyddsomfang
skulle bestammas med hjalp av patentkrav.” Med hansyn till detta ar det inte svart att forsta att
tidigare tysk praxis ar vag och innehaller ett flertal olika teorier for bedémande av
skyddsomfanget. Detta gav ocksa en grund for den utveckling av en ekvivalenslaran som

skedde och som kréavdes for att ge patent ett riktigt skyddsomfang.

5.5.3 Storbritannien

I likhet med Tyskland hade brittisk lagstiftning innan ratificerandet av EPC inget uttryckligt
stadgande om patentskyddets omfattning i forhallande till patentkraven. Praxis gav dock i
motsats till Tyskland klart besked om att varje del i intrangsobjektet var tvunget att motsvaras
av vad som angivits i patentkraven. For att systemet inte skulle bli helt stelt fanns dock en viss
lattnad i det att sa kallade ovasentliga element (vilka de flesta europeiska system laborerar
med) kunde bortses ifran. Detta géllde dock ej kemiska patent, vilka var strikt bundna till sin

strukturformel.

Storbritanniens har efter sitt tilltrade avfattat sin nationella lagstiftning nagot annorlunda &n
ovriga lander vilka, trots ovanstaende, forsokt na sa hog spraklig 6verensstammelse med art.
69 som mojligt. De har dven en uttrycklig hénvisning till tolkningsprotokollet vilket &r
anmarkningsvart da detta formodligen, i motsats till avfattningen, bor leda till den tolkning

som avsetts av konventionsforfattarna.

5.5.4 USA

For USAs del &r det PCT som ar av intresse. PCT syftar till att vara varldsomfattande genom
centraliserad nyhetsundersékning samt patenterbarhetsbedémning. 1 likhet med EPC
kompletteras PCT av tillampningsforeskrifter, regulations. Vidare om PCT skall endast
ndmnas att konventionen inte syftar till &ndring av medlemslénders nationella lag samt att de

nordiska landerna ar anslutna.
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I USA diskuteras patentskyddets omfattning, dess “scope”, vilket bestdms med hjélp av
patentkraven. Patentkraven i sin tur har inte behovts anges i nagon speciell form. Ett stort
antal patentkrav kan anges, vilka tillsammans ger patentets ”scope”. | princip &r endast det
som angetts i patentkravet skyddat, “what is not claimed, is disclaimed”. Detta medfér dock
inte att beskrivning och ritning kan anvandas for att tolka patentet. Patentkravet i sig ar dock

mer beskrivningsartat &n motsvarande europeiska krav, se vidare nedan.

5.6 WIPO och AIPPI

Forutom den i EPC viktiga art. 69 med tillhérande tolkningsprotokoll finns for svensk ratts
del intressanta bestammelser i bade AIPPI:s resolution och WIPO:s konvention. Speciellt
intressant ar att bade WIPO och AIPPI i sina harmoniseringsforsok anvander ekvivalens som

ett generellt vedertaget begrepp.

5.6.1 WIPO

Inom WIPO har man for att nd harmonisering inom patenttolkningen utarbetat ett forslag
kallat "Treaty on the Harmonization of Certain provisions in Laws for the Protection on

inventions” .

| artikel 21(1) (a) ges patentkravens betydelse i det att:
”The extent of protection conferred by the patent shall be determined by the claims, which are

to be interpreted in the light of the description and drawings.”

| artikel 21(2) tas sedan ekvivalenters betydelse upp:
”(2)(a) Notwithstanding paragraph (1)(b), a claim shall be considered to cover not only all the

elements as expressed in the claim but also equivalents.”

" Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 173
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Paragraf (1)(b) ovan motsvarar EPC:s tolkningsprotokoll till art. 69, se ovan kapitel 5.5.1. P&
grund av de skilda instéallningarna i olika lander till ekvivalensproblematiken, sa finns &ven

alternativa definitioner som medlemslanderna istéllet kan valja att ratificera.

5.6.2 AIPPI

Problematiken kring patents skyddsomfang har dven analyserats av AIPPI. 1980 antogs en
resolution dar bade patentkravens tolkning och méjligheten till ekvivalenstolkning behandlas.
Konventionen citeras ej har da den till stora delar 6verensstammer med WIPO:s och EPC:s.
Godenhielm h&vdar att AIPPI:s resolution stammer val 6verens med nordisk rattsuppfattning,

vilket jag &r beredd att halla med om.®

6 Patentformer inom det kemiska omradet

For att forsta hur patentskyddets omfang kan leda till ekvivalenstolkning for kemipatent kravs
en grundlaggande forstaelse for de for kemipatenten specifika patentformerna. Har skall
darfor de olika satt att patentera kemiska foreningar som finns presenteras. Aven formernas

rattsverkan anges ocksa i viss man.

6.1 Produktpatent

De kemiska produktpatenten utgdr en stor och viktig del av hela patentratten. Kemiska
foreningars séregenheter i patentobjektsavseende har skapat ett flertal problem, bland annat
nar det galler nyhetskravet, uppfinningshojden samt skyddsomfanget. Har kommer dock
endast nagra av de allmanna problemen rorande skyddsomfanget, samt i viss man

nyhetskravet, att diskuteras.

8 WIPO meetings, Paris union, The "basic proposal” for the treaty and the regulations Submitted, under rule
29(1) of the draft procedure, by the Director general of WIPO (PLT/DC/3), IP 1991, s, 118ff., art. 21: "Extent of
Protection and Interpretation of Claims”, s. 21.

% Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 200
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Det oinskrankta produktskyddet for produktpatent infordes i Sverige forst 1978. Andringen
framgar ur 8 § 2st. PL som stadgar att nagon anvandningsbundenhet for kemiska foreningar

inte behdver anges i patentkravet.

Kemi brukar delas upp i organisk och fysikalisk kemi, dér den organiska per definition arbetar
med de molekyler som innehaller kolatomer. Sdsom Koktveedgard ocksa skriver &r varje
nagorlunda kunnig kemist kapabel att pa papperet konstruera organiska foreningar som ser
verkliga ut, men ar oméjliga fantasifoster.’® Detta borde inte vara nagot problem, d& ju en
grundlaggande forutsdttning for patenterbarhet ar att uppfinningen dar en praktiskt
genomforbar realitet som kan, i kemiska foreningars fall, syntesiseras fram. | praktiken
uppfinns ofta en kemisk grundstruktur, ett kolskelett t ex, som har vissa kemiska, fysikaliska
eller, for lakemedel, terapeutiska egenskaper. Organiskt kemiska foreningar har ofta den
egenheten att substitution av endast en kemisk grupp t.ex. -OH, -NHj3, -C¢Hs eller nagon
annan av de mangder som finns, kan fa mycket stora konsekvenser for molekylens
egenskaper. Detta gor att uppfinnaren for att skapa ett sa utokat skydd som majligt, ansoker
om patent for en méngd foreningar med storre eller mindre likheter med grundstrukturen. En
del av dessa foreningar &r da ej ens vetenskapligt mojliga att framstalla. Da PRV ej provar om
varje enskild forening ar mojlig att skapa, kan saledes patent meddelas pa icke existerande
foreningar. Néar tekniken fortskrider kan en mdjlighet till tillverkning av dessa féreningar
uppkomma. Stora problem uppstar da nar uppfinnaren skall forsoka fa de gamla patenten
ogiltigforklarade.

Nya patent kan dock meddelas aven om strukturformeln ar k&nd sedan tidigare. Detta enligt
ett EPO-avgorande och, for Sveriges del, ett cirkular fran PRV. Bada éar citerade av
Godenhielm.™ Det som krévs r att det gamla patentet ej varit nyhetsskadligt i férh&llande till
det nya. Som huvudregel racker det for nyhetsskadlighet att, sdsom i Ovrig patentratt,
foreningen blivit ndmnd. Men om s6kanden gor troligt att en fackman med hjalp av namnet,
strukturen samt tillverkningsinstruktioner fortfarande inte skulle kunna framstalla och isolera

produkten, da ar materialet ej nyhetsskadligt.

Vad vi ser ar alltsa en lattnad i nyhetskravet i forhallande till icke-kemiska produkter, for att

komma till rétta med problemet beskrivet ovan.

10 Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne: Larobok i Immaterialratt. uppl. 5.1, Norstedts Juridik, 1997. s 206
! Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 62, 70
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6.2 Anvandningspatent

Denna patentform tar sikte pa ett specificerat utnyttjande av den aktuella substansen. | likhet
med metodpatenten (se nedan kapitel 6.3) sd behdver produkten ej vara ny sa lange
anvandningen &r det. Nya anvandningsomraden for véalkanda substanser "uppfinns” ofta och
det finns ett flertal exempel pa nar dessa bade drivit utvecklingen framat och haft stor

ekonomisk betydelse.

Det viktigaste omradet for anvéandningspatenten &ar inom lakemedelsindustrin.
Anvandningspatent for substanser som kan anvéandas som lakemedel maste folja PL 2 § 4st.
Har sags att "Villkoret i forsta stycket att uppfinningen skall vara ny utgor ej hinder for att
patent meddelas pa kant &mne eller kand blandning av @mnen for anvandning vid forfarande
som avses i 1 8 tredje stycket, om anvandningen av &mnet eller blandningen icke &r kand vid

forfarande av detta slag”. Paragrafen skapar problem for lakemedelspatenten.

Vid ett anvandningspatent &r substansen redan k&nd. Nar en medicinsk indikation (sjukdom,
symptom, preventiv effekt m.m.) for forsta gangen pavisas, blir frdgan hur man anger
anvandningsomradet i patentet samt hur brett skydd anvandningen far. Problemet bestar i att

direkt lagreglering for bedémning av skyddet for en medicinsk indikation saknas.

Patentkravens formulering for den forsta medicinska indikationen har nu i praxis faststéllts
genom ett EPO-fall.*® For svensk del har PRV nu &ven utgivit foreskrifter for utformningen
av patentkraven med innehall motsvarande det i EPO-fallet. | 2 kap. 15 § ségs att ”Nar patent
soks pa i och for sig kanda substanser eller blandningar med den motiveringen att en sadan
substans eller blandning for forsta gangen kommer till anvandning inom kirurgi, terapi, eller
diagnosticering (forsta medicinska indikationen), skall uppgift om anvandningen anges i
patentkravet, t.ex. “FOreningar X for anvandning som ldkemedel”. Preciserade
anvandningsuppgifter skall anges i beskrivningen, eftersom produktkrav, i motsats till andra
produktkrav, &r begransade till produkten nar den presenteras eller forpackas for den angivna

anvandningen.”*?

127 128/82, OJ EPO 1984 s. 164
13 PRVFS 1997:1, s 3
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De preciserade anvandningsuppgifterna ar nédvandiga for att begrénsa skyddets omfattning
och da speciellt med hansyn till uppfinningshdjden. Om det till den patenterade
anvandningen, for en fackman, finns néarliggande anvandningsomrade pa grund av
substansens kanda effekter, sa far detta omrade inte skyddas genom att patentkravens

ordalydelse inkluderar all terapeutisk anvandning.

6.2.1 2:a medicinska indikationen

Nar ett lakemedel visar sig ha en tidigare okand medicinsk indikation uppstar fragan huruvida
denna skall kunna patenteras. Fragan om patent pa 2:a medicinska indikationen skall
meddelas har varit kraftigt omdebatterad.'* Doktrinen kring omradet ar mycket omfattande

och hér skall endast nagra grundlaggande fakta tas upp.

1985 bestamde stora besvarskammaren i EPO, i ett domslut rérande sju parallella mal, att
dylik patentering skulle tillatas.”® | Sverige prévades fragan i juni 1986 i PBR. Malet gick till
regeringsratten som fastslog att det &r nodvandigt att beakta EPO-praxis och att EPOs

tolkning saledes var forenlig med svensk lagstiftning.

I PRFVS 16 § anges darfor att patentet skall utformas som ett “anvéndningskrav med
formuleringen ’Anvéndning av férening (eller komposition) X for framstéllning av ett

lakemedel for den terapeutiska tillampningen z’.*®
Detta gor att ett anvandningspatent pa 2:a medicinska indikationen &r mer specificerat an ett

pa forsta indikationen. Senare indikatorer (3:e, 4:e osv) kommer alltsa med storsta sannolikhet

att falla utanfor skyddsomradet.

6.3 Metodpatent

I metodpatentet (dven Kkallat tillverkningspatent eller forfarandepatent) ar det sjalva

tillverkningssattet, metoden eller processen som kan ges skydd. Den kemiska foreningen som

14 Se t.ex. Domeij, Bengt: Patent pd 2:a medicinska indikationen. 1967
5 G 1-6/83, 0J EPO 1985 s. 64
1 PRVFS 1997:1, s. 4
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syntetiseras kan ha varit kand sedan lange. Det &r snarare regel an undantag att en kemisk
forening kan tillverkas pa en rad olika satt, med olika utgangsmaterial och olika
reaktionsbetingelser. Givetvis kan de ekonomiska effekterna av en rationaliserad reaktionsvag
kombinerat med billigare utgangsprodukter vara mycket omfattande. Metodpatenten har

darfor stor betydelse inom den kemiska industrin.

En sarskild typ av metodpatent ar de sa kallade analogiforfarandena. Fére 1967 var
produktpatent pa kemiska foreningar ej tillatna i Sverige, lakemedelspatenten var forbjudna
till 1978. Detta drev fram den praxis som medgav patent pa analogiforfaranden. Ett dylikt
patent gav ett indirekt skydd for produkten. I ett analogiférfarandepatent anges redan kénda
tillverkningsmetoder i patentkraven, men patentering sker for en ny och for en fackman ej
narliggande kemisk forening. De facto ar det alltsa slutproduktens egenskaper som ar

patentmotiverande.

Da produktpatent pa kemiska foreningar och lakemedel nu for tiden ar tilldtna, och
analogipatenten bara var ett satt att kringga det tidigare forbudet, ar det varken aktuellt eller
tillatet med dylik patentkonstruktion. Patenten ar dock fortfarande intressanta da redan
meddelade patent fortfarande géller och EPO, enligt art. 64(2) EPC, i vissa fall godkanner

dem.

Intrdng i metodpatent ar svara att bevisa dd det ligger pa patenthavaren att bevisa att
intrangsgoraren anvant sig av den aktuella framstallningsmetoden. Om den presumptive
intrangsgoraren anser att det egna forfarandet ar en foretagshemlighet och inte vill avsl6ja
denna, kan det bli mycket svért for patenthavaren att bevisa intrang.'” Innan PL 1967 var
bevisbordan omkastad. Produkten av framstallningsmetoden skulle da presumeras vara

tillverkad enligt den patenterade metoden tills annat bevisats. Detta a&ndrades dock i PL 1967.

Om en uppfinnare kommer fram till en ny metod for att syntetisera en kemisk férening, och
metoden ar revolutionerande, kan patentering vara ett bra val. Vanligare ar dock en rad sma
forbattringar i en redan kand metod. Man kan sasom i fallet nedan, se kapitel 8.3 (Stockholms
TR T 7-213-83,DT 73, 1985-06-20), tdnka sig en omvand reaktionsvdg med annorlunda pH,
eller nagon annan kemisk eller fysikalisk betingelse som andras sa att framstallningen

paverkas pa ett positivt satt. Om en analys av slutprodukten inte avslojar forbattringen i
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metoden kan det alltsa, med tanke pa bevissvarigheterna i en eventuell intrangsrattegang, vara

battre att behalla metoden som foretagshemlighet.

7 Ekvivalenslaran

7.1 Inledning

Ekvivalenslarans bakgrund och uppkomst finner man i det bade forr och nu allvarliga
problemet med att bestamma skyddsomfangets omfattning. Efter patentlagens ikrafttradande
1978 och dess 39 8 med motsvarande stadganden i de nordiska patentlagarna och art. 69 EPC
har utgangspunkten varit att omfattningen bestams av patentkraven. Vad som egentligen
menas med detta ar att skyddet inte kan omfatta nagot som inte kan harledas ur

patentkraven.®

Patentmyndigheternas roll bestar i kontrollen av att det blivande patentet har erforderlig
uppfinningshojd samt att nyhetskravet ar uppfyllt. Det reella skyddsomfanget bestams dock

alltid sasom namnts in casu av domstol i en intrangsrattegang.

Om patentkraven for den patenterade uppfinningen jamfort med det konkreta
intrangsforemalet uppvisar stora likheter kan det vara mycket svart att avgora om det i
patentrattslig mening ar sa att de tva uppfinningarna & samma uppfinning. Ekvivalenslaran

visar pa de tolkningsprinciper som da kan anvéandas for att bedéma om intrang har skett.

Grunderna harvid ar fragan om problemet med vidhangande 16sning, i doktrinen ibland kallat
uppfinningstanken, &r lika. Om sa ar fallet kan skyddsomfanget utstrackas till att galla aven
ovasentliga avvikelser fran vad som angivits i patentkraven. For att bestimma eventuella
ovasentliga avvikelser gors da, av en fackman pa omradet, en teknisk bedémning av i vilken
man de tekniska element som ligger bakom de funktionella lésningarna pa problemet skiljer

fran varandra i teknisk mening. Harefter bedomer ratten om patentrattslig ekvivalens

" Hedlund, Kerstin: Metodpatent. Rattsvetenskapliga institutionen vid Goteborgs universitet, 1994
'8 Nordisk utredningsserie (NU) 1963:6. Betenkning angende nordisk patentlovgivning. Avgitt av
samarbeidende danske, finske norske og svenske komitéer. Oslo 1964. S 186 ff
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foreligger, vilket da innebar ett rattskrankande intrdng i patenthavarens ensamratt. Mer om

teknisk — patentrattslig ekvivalens se nedan kapitel 7.7.

7.2 Definitioner

Aven om det till synes finns lika ménga tolkningar och tankar om patentréttslig ekvivalens
som det finns forfattare sa verkar den grundlaggande definitionen av patentréattslig ekvivalens
vara ganska homogen. Ekvivalens foreligger i den situation, att &ven om det finns skillnader
mellan patentkrav och intrangsféremal, sa skulle en fackman pa omradet anse att den tekniska

funktionaliteten ar vasentligen lika mellan de bada.

7.3 Relevant tidpunkt for ekvivalensprovningen

| saval europeisk som svensk ratt har faststéllts att den priméara normen for bedémning av
ekvivalens ar den funktionella utbytbarheten mellan patentintrangsféremalet och patentkraven
hos det patenterade féremalet.”® Att den funktionella utbytbarheten &r central medfor ocksa att

fackmannens bedémning av densamma, samt tidpunkten fér bedémningen blir intressanta.

Skyddsomfanget for ett patent bestams prioritetsdagen. Detta medfor dock inte att ett for
uppfinningen likvardigt element kan anvandas av tredje man utan att detta innebéar intrang i
patentet. Detta géller d&ven om elementet inte & kant vid prioritetsdagen.”® Problemet

korrelerar till viss del med det om teknikens utveckling, se nedan kapitel 13.1.

Skalet till att tidpunkten har relevans ar givetvis att teknikens konstanta framatskridande gor

att vad som raknas till fackmannens genomsnittliga kunnande hela tiden okar.

Man kan ténka sig tre olika tidpunkter:
1. Prioritetsdagen for aberopat patent.

2. Dagen for offentliggorandet.

19 Se t.ex. Westlander, Olle, Tornroth, Lennarth: Patent — Allmanna domstolars praxis aren 1983-1991.
Stockholm 1995. s 284
20 Godenhielm, Berndt, 1950 aa s 237ff
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3. Dagen da det pastods att intrdng skett.

Det ar givetvis sa att om ekvivalenstidpunkten satts tidigt s Okar risken for att
teknikutvecklingen mojliggor ett kringgaende av patentet. Detta paverkar da patentets varde
negativt. Vid anvandandet av intrangstidpunkten ar det latt att se, speciellt om lang tid
forflyter innan intrang sker, en utdkning av patentets skydd till att omfatta ett omotiverat stort

antal ekvivalenter.

I Sverige och Europa har vi som sagt, och i motsats till USA, valt att anvdnda oss av
prioritetsdagen for bedémning av om ekvivalens foreligger. For att det inte skall vara alltfor
latt att kringga patentskyddet ar det alltsa sa att fackmannen vid sin beddmning dven maste
beakta sadant som ej annu ar utvecklat, men som fackmannen &nda forstar ar funktionellt
utbytbart med bestdmningarna i kraven. En ekvivalenstolkning vilken inbegriper dessa
l6sningar kan darmed goras. Godenhielm utrycker saken sa att fackmannen “maste beakta
nya medel som vid tidpunkten for patentintranget faller inom fackmannens kunskapssfar och
medfor samma tekniska resultat som de medel som anges i patentkravet” och anser att ”En
konkurrent skall inte kunna kringga patentet och undga pafoljd av patentintrang enbart pa den
grund att han utnyttjar uppfinningen med ett sadant element som inte vid prioritetsdagen var

ként. ’121

Vad som maste anses helt essentiellt i fragan ar huruvida det nya elementet, vilket
Godenhielm ocksa havdar, ar funktionellt likvardigt med det gamla. Nagon djupare analys av
detta star inte att finna, men det maste vara sa att detta ar annu ett omrade dar fackmannens
formodade kunskaper kan fa avgorande betydelse. Godenhielm ger som exempel i fragan att
man byter material i ett element, vilket inte paverkar funktionen hos elementet. | ett sa tydligt
fall &r det givet att ekvivalens kan foreligga och att fackmannen som gjort beddmningen kan
anse att han, om han vid prioritetstidpunkten ként till materialet, skulle ha ansett detta vara
ekvivalent. Det ar latt att tdnka sig en mer problematiserad tillampning. | tex. ett
forfarandepatent kan ett steg i syntesiseringen, ett element, genom ny teknologi paverka bade
utbyte och reaktionshastigheter. Detta nya element kanske nu anses ekvivalent med det gamla
sattet, men en fackman skulle vid tiden for patentering haft mycket svart att abstrahera fram

det aktuella elementet.
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Om fackmannen i intrangssituationen i sin beddomning anda har att beakta den tekniska
utveckling som skett fram till intrdngsdatumet, vilken blir d@ meningen med att sétta

prioritetsdagen som avgoérande tidsgrans?

Godenhielms utredande av fragan ar inte helt klart. Det maste vara sa att det &r fackmannens
kunnande och mojlighet att tanka sig framtida, ekvivalenta, l16sningar pa prioritetsdagen som
ar avgorande. Av Godenhielms resonemang kan man latt fa uppfattningen att aven kunskap
som fackmannen de facto tillgodogjort sig under tiden fran prioritetstidpunkten till
intréngstidpunkten skall paverka beddmningen.?? S& kan ej vara fallet d& det medfor att den

reella tidpunkten for bedomningen blir intrangstidpunkten.

7.5 Teknikens standpunkt

Narliggande till fragan om vid vilken tidpunkt fackmannens kunnande skall bestammas, ar
fragan om teknikens standpunkt vid samma tidpunkt. Godenhielm uttrycker det sa att det vid
prioritetstiden ekvivalenta medlet inte far ha anvants i just den kombination och med den
effekt som kommer till uttryck i patentkravet™®. Elementet i fraga kan till exempel under
ansokningsforfarandet genom patryckningar fran myndighet andrats for att bli godkant. Men
om inte sa ar fallet, och frdgan om bristande uppfinningshojd uppkommer forst pa
intrangsstadiet, kan ogiltighet komma ifraga. | dessa fall ar det enligt praxis prioritetsdagen

som ar bestammande.

7.6 Ansokningsforfarandets koppling till ekvivalensléran

Vilken paverkan pa frdgan om mojlig ekvivalens i en intrngsrattegang har det att den

patentsokande under handldggningen &ndrat ordalydelsen i sina patentkrav?

Det normala i handldggandet av patentkraven ar att patentmyndigheten kréver att sokanden

gar fran en allméan till en mer specificerad ordalydelse i patentkraven for att dessa skall

21 Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 307
22 Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 302
2% Se ibidem
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godkannas. Skalet till detta kan t.ex. vara nyhetshinder i forhallande till den allmanna breda

ordalydelse som patentsokanden vill fa godkand.

| denna situation kan man latt tanka sig att sokanden far sta konsekvenserna av sitt handlande
och i en rattegang acceptera att patentkraven tolkas snavt och omfangsinskrankande. Sarskilt
da om han sjalv initierat andringen av kraven. En sadan snav tolkning skulle da narma sig en
bokstavstolkning av kraven vilket skulle utesluta en ekvivalenstolkning. Stockholms TR har
dock uttalat att sa inte &r fallet. Da sdkanden under den administrativa handlaggningen “pa
eget initiativ &ndrat ordalydelsen i patentkravet 1 till att gélla ett visst utférande av [det
aktuella funktionella elementet] ... medfor enligt tingsrattens mening inte — sdsom svarandena
velat gora gallande — utan vidare att skyddsomfanget begrénsas till att galla enbart en
anordning med det utforande som anges i patentkravet”® En forandring av kraven for att f&
patent godkant innebar alltsd inte att patentet automatiskt far ett skyddsomfang precis i
enlighet med kraven. Tvartom finns fortfarande samma mdojlighet till ekvivalens som for ett

icke andrat patent.

7.7 Teknisk eller patentréttslig ekvivalens

Da ekvivalenslaran inte ar fullt accepterad sasom en rattslig princip, vilken domstolarna utan
tvekan kan hanvisa till, ar det inte heller konstigt att viss begreppsforvirring rader. Teknisk
ekvivalens, eller snarare tva tekniskt ekvivalenta element, har den sprakliga innebérd man
forvantar sig. Det vill séga, att de tva elementen ar likvardiga eller fullt motsvarande varandra.
Patentréattslig ekvivalens daremot kan ha manga olika innebdrder. Redan av det ovanstaende
nar man slutsatsen att det ar viktigt att skilja mellan teknisk och patentrattslig ekvivalens.
Dérigenom é&r inte sagt att tekniskt och patentréttslig ekvivalens i det enskilda fallet aldrig kan
vara detsamma. Det &r snarare tvartom, det vill sdga att ndr teknisk ekvivalens mellan det
forkroppsligande av patentkraven man da maste abstrahera fram, och det verkliga
intrangsforemalet foreligger, da ar ocksa sannolikheten stor att dven patentrattslig ekvivalens

foreligger.

24 Svea Hovrétt 7.10.1988 nr DT 23 (T 356/87)
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Skillnaden &r dock viktig, framforallt for bevisfragor. Det gar inte att havda att intrang
foreligger enbart for att ekvivalens foreligger (teknisk eller patentrattslig!). Daremot kan
patentrattslig ekvivalens foreligga da att intrang foreligger, vilket ej med sékerhet kan sagas
om teknisk ekvivalens. Skillnaden bestar givetvis av att tva tekniskt lika element kan

anvandas pa helt olika satt i 16sningen av det problem en uppfinning alltid innehaller.

Vad &r det da som praktiskt sett uttrycker vad i patenten som skapar teknisk- och
patentrattslig ekvivalens? | mekaniska patent skapar denna fragestallning inte nagra storre
problem. Hér finns tydliga ritningar och forklaringar som uttrycker funktionen och syftet med
den tekniska detaljen (se t ex nedan under 7.10 S&nkbrunnefallet). | de mekaniska patenten
blir alltsa den tekniska bedomningen av den funktionella utbytbarheten av element inte nagot
storre problem. Héar blir istéllet den patentrattsliga bedémningen den dominerande. |
kemipatenten daremot &r den patentskyddade detaljen oftast en molekyl eller grupp av
molekyler som beskrivs med hjalp av en kemisk formel. Skyddet kan som namnts ocksa galla
for en produkt, metod eller anvandning av den aktuella kemiska strukturen. Om man tar
metodpatenten som exempel kan sasom beskrivs nedan dven en kemiskt till synes likartad
process ha parametrar som gor att den tekniska ekvivalensen blir svarbedémd. | fallet Hoechst
( se nedan 7.11) var dessa kemiska parametrar reaktionstid och utbyte. Dessa parametrar ar
endast tva av ett mycket stort antal som kan varieras i odandlighet i en kemisk process. Att ge
ett generellt svar pa fragan om vad skapar teknisk ekvivalens ar alltsa enbart detta en mycket
svar fraga. Detta leder ocksa till att den patentrattsliga ekvivalensbedémningen blir svar (se
aven nedan kapitel 7.9 — 7.13 och 11.1).

Problemet med att avgora om patentréattslig ekvivalens foreligger for kemipatenten &r alltsa en
foljd av de stora svarigheterna med att bedéma om teknisk ekvivalens &ar for handen. Detta
beror i sin tur pa att komplexiteten i dagens kemi ar sa stor och att antalet satt att variera den

kemiska bakgrunden till patenten &r i stort sett obegrénsad.

Om man anlagger ett pragmatiskt synsitt pa det hela och tar domstolarnas faktiska
anvandning av uttrycket till grund for en definition, tror jag att man hamnar i narheten av den
Godenhielm staller upp. Han anfor att "for att [patentrattslig] ekvivalens skall beddmas
foreligga kravs att det ersattande elementet hos intrangsforemalet i uppfinningens kontext

uppfyller vasentligen samma funktion i samma syfte som motsvarande element hos den
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patentskyddade uppfinningen”.? Detta ger dock ingen hjalp vid faststallandet av den tekniska

ekvivalensen.

Genom de patentrattsliga konventionerna maste uttrycket patentrattslig ekvivalens sagas ha
fatt fotfaste. Detta dock utan att en konventionsdefinition av uttrycket éverhuvudtaget finns
uttryckt i nagon konvention. Vad som finns uttryckt &r att en bokstavstolkning ej skall ske.
Detta tillsammans med tolkningsprotokoll skall tydligen medféra att ekvivalenstolkning ar

mojlig.

7.8 Ekvivalenslaran som fasadlegitimation

Sasom tidigare namnts finns i doktrinen en avvisande installning till att erkénna eller upphdja
ekvivalenslaran till en rattslig princip. De facto anvénds dock argumentationen, om &n i olika
hog grad, i saval de nordiska som europeiska domstolarna. Om ekvivalensldrans
argumentationsmodeller faktiskt anvénds av domstolarna kan man se detta som ett slags
fasadlegitimation, da domstolarna utan att uttryckligen ge bestamningen ekvivalenslaran anda

tillampar dess principer.

Svaret pd fragan om, nar och hur ekvivalenslaran anvands som fasadlegitimation i
domsmotiveringar maste sokas i hur frekvent, och pa vilket satt, den anvands av domstolarna.
Bruun konstaterar att “Standardpastaendet i svensk rattslitteratur” ar “att domstolarna har

"2 och staller darefter fragan om

accepterat en beddmning enligt ekvivalenslaran
ekvivalenslarans verkliga roll i domsmotiveringar. Dock utan att diskutera eventuell

fasadlegitimation.

Ar ekvivalenslaran endast en terminologi i hela den begreppsapparat som bestar av
bestimmandet av om intrang foreligger, och framst da man befinner sig pa gransen av
skyddets omfang? Eller innebéar domstolarnas anvandande av ekvivalensléaran att de verkligen
anammat de tolkningsprinciper som ekvivalenslaran ger. Bruun verkar anse att de svenska

domstolarna i hogre grad an de finska anammat laran. Om fragan pekar pa det ratta svaret kan

% Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 314
26 Bruun, Niklas: Teori och praktik i patentratten — ekvivalenslaran i fokus. I: NIR 1990 s 166 ff.
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man mycket vél tala om fasadlegitimation. Om daremot tolkningsprinciperna de facto

anvénds av domstolarna skulle man kunna se ekvivalenslaran som en rattslig princip.

Bruun anser att man genom en ingaende analys av rattspraxis kan fa svar pa fragan om vilken
roll ekvivalenslaran har idag. Bruun uppstaller fragan huruvida "domstolarnas godkannande
av ekvivalenslaran ocksa innebar att de tillagnat sig vissa tolkningsprinciper for hur
patentskyddets omfang skall bestammas enligt gallande ratt?”?’ Han anfor sedan att det i
artikeln inte finns plats for en dylik analys. Konstigt nog redog6r han nagra sidor senare for
en opublicerad analys av patentskyddets omfattning hos domstolarna i enskilda fall.?® Denna
analys av Stahlros borde enligt min mening kunna utgéra ett gott underlag for den analys
Bruun foresprakar. Sedan kan man i och for sig ifrdgasatta om en sadan analys i enskilda fall
har s& manga parametrar som paverkar, att fragan om pa vilket satt domstolen anvant sig av
ekvivalenslaran kan ga forlorad i méangden. Det kan atminstone konstateras att, om domstolen
anvander sig av ekvivalenslaran som fasadlegitimation, sa ar det inte nagot som ar latt att

utlasa.

Ett satt att utrona vad som krévs for att fasadlegitimation skall aktualiseras kan vara att
studera fall dar argumentationen &r lik den man hittar i ekvivalensfall men dar domstolen valt
att inte anvénda sig av terminologin. Ett exempel kan vara det finska fallet (NIR 1993 s. 328)
dar Godenhielm anser att ekvivalenslaran “spokar i bakgrunden”.?® Resultatet var dar att

svarandens uppfinning ansags falla inom skyddsomfanget for karandens patentskydd.

De skal man pa ett allmant plan kan ténka sig, maste vara de som normalt anvands om nagot
skall motiveras utan att domstolen har “tillrackligt pa fotterna” och inte kan motivera sitt
beslut med tillrackligt rattsligt stringent argumentation. Utan att ga in djupare pa
fasadlegitimation i sig, kan ekonomiska rattviseskél, politiska motiveringar och bristande
teknisk forstaelse vara nagot av det som orsakar fenomenet. Bristande teknisk forstaelse &r

formodligen specifikt for ekvivalensléran i detta hanseende och tas upp nedan kapitel 11.1.

2" Bruun, Niklas, 1990 aa s 166
28 Bryun, Niklas, 1990 aa s 173
2 Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 299
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7.9 Kemipatentens osdkra skyddsomfang

Framstallningen av patenterbara kemiska produkter innehaller oftast ett stort antal
reaktionssteg med mellanprodukter och slaggprodukter som resultat i varje enskilt steg.
Speciellt grundstegen i en sadan process kan oftast utféras pa en mangd olika sétt med olika
utgangsprodukter, katalysatorer och varierande fysikaliska betingelser. For en fackman pa
omradet ar det i dessa fall ofta mycket enkelt att hitta alternativa syntesvéagar for uppnaende
av for patentprodukten nddvéandiga element. Detta leder givetvis till att skyddsomradet pa det
kemiska omradet maste utstrackas till att omfatta dven dessa alternativa handlingssatt for att
produkt-, anvandnings- och forfarandepatent pa det kemiska omradet 6verhuvudtaget skall ha
nagon mening. Problemet blir att ovanstaende ofta leder till ett osékert skyddsomfang, vilket i
sin tur leder till att ekvivalenslaran ofta aberopas och anvénds i tvister av kemisk natur. For
att forsta ekvivalenslarans funktion i dessa tvister skall darfor nu praxis, bade generell och

specifik for kemi, analyseras.

7.10 Praxis

Praxis rorande ekvivalensldran ar ovanlig. Det finns tva sammanstéllningar utgivna rorande
patentpraxis i Sverige.® Tillsammans behandlar de, om jag uppfattat det ratt, alla avgéranden
fran 1957 till och med 1991. Fran och med 1992 till dags dato har jag inte kunnat finna nagra
fall frin HD eller Hovratterna.® Har skall dock tillaggas att jag inte tagit del av de
tingsrattsfall som mojligen kan ha meddelats fran 1992. Klart &r atminstone att HD inte
bedémt nagot relevant mal sedan NJA 1972 s. 462. De fall dar domstol har haft att ta stallning
till ekvivalens uppgar till endast 14 stycken (ett flertal interimistiska beslut har dock givits).
Utav dessa 14 mal har ett fall gatt till HD, se nedan. Sex fall gick till Hovratten och fullfoljdes

medan det i sju fall fordes talan som ej fullfoljdes.

Da tolkning av patent och bedomande av skyddsomfangets rackvidd har manga

beréringspunkter med ekvivalensléaran skall inte alltfor stor tyngd l&aggas vid det ringa antalet

% Gillfors, Jan Ola & Tegman, Eva: Svensk patentréattspraxis 1957-1980. Stockholm 1982. samt Westlander
m.fl. 1995
®! Sekning gjord i databasen Rattsbanken.
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mal, da slutsatser dven kan dras ur rattsfall rérande skyddsomfang m.m. Klart ar dock att den

svenska praxis som finns inte kan ge nagon fullstandig bild av ekvivalenslarans tillampning.

I malet Svea HovR 1970-07-31 (Séankbrunnefallet) var fragan om patentréattslig ekvivalens
skulle anses foreligga mellan det pastadda intrangsforemalet, en gravskopa, och den
patentskyddade gravskopan.** Apparaten medgav, att med tidsbesparing, mojlighet att grava
brunnar med erforderligt djup samtidigt som tomning av skopan kunde ske direkt pa t.ex. ett
lastbilsflak.

Uppfinningen var alltsa av mekanisk art och ovanligt nog ger den ritning som visas i referatet
en mycket tydlig och forstaelig bild av intrangsféremalet kontra patenterat féremal, aven for

en lekman.*®

Kéranden Sankbrunnar AB anforde att “vissa obestridligen foreliggande skillnader i
geometrisk utformning mellan Ahlgrens-skopan och foremalet enligt Sankbrunnars patent
saknar betydelse i forevarande sammanhang, enér det vésentliga ar skopans utformning med
hénsyn till dess grévfunktion.”, och h&vdade att svarandens Ahlgrens-skopa foll under
patentanspraket (patentkraven) vilket skulle medféra patentintrang. Svaranden bestred
yrkandet och havdade att vissa kdnnetecken i patentkraven “vilka avse skopans geometriska
utformning och som maste vara uppfyllda for att patentintrang skall kunna foreligga finns ej
hos Ahlgrens-skopan.”

Radhusratten anforde att ritningar och fotografier visade att utférandet av Ahlgrens-skopan i
vissa delar "patagligt avviker fran patentansprakets geometriskt uttryckta krav pa raka linjer”
och fortsatte med att “’skillnaden ar sa betydande, att Ahlgrens-skopans gravkanter icke kan
sagas vara anordnade pa ett for uppnaende av forut namnda syfte med raka linjer — tackandet
vid varje skoptag av storsta mojliga del av haltvarsnittet — likvardigt sett. Den patalade

anvandningen av Ahlgrens-skopan innefattar darfor icke ndgot intrang i patentanspraket”.

Séankbrunnar AB begarde av Godenhielm ett utlatande. Jag citerar delar av citatet i domen.
”Den tolkningsprincip domstolen tillampat betrdffande skopdelarnas dvre kanter i skopans

stangda lage borde domstolen [radhusratten] salunda jamval ha tillampat betraffande Gvriga

32 Malet refererat i NIR 1971 s. 453
3 NIR 1971 s. 454

32



DEN PATENTRATTSLIGA EKVIVALENSLARAN

kannetecken hos uppfinningen och analyserat dem i relation till uppfinningstanken.” Han
fortsatter ”den kannetecknande delen av huvudkravet, varom numera endast ar fraga, utvisar
analysen av de dari ingaende elementen och motsvarande element hos intrangsforemalet, att
de patentrattsligt svarar mot varandra och att huvudproblemet i uppfinningstanken enligt
patentet l0sts pa vasentligen samma satt hos Ahlgrens-skopan som hos patentet. Ahlgrens-

skopan faller salunda enligt min uppfattning inom skyddsomradet for patentet”

Hovratten anforde att for forstielse av olika tekniska bestamningar “maste dessa stallas i
relation till det tekniska problem som uppfinningen loser.”, och papekar sedan vikten av dessa
bestamningar for forverkligandet av syftet med uppfinningen. HovR gar sedan in pa en
teknisk diskussion for att bedéma om en ekvivalenstolkning kan ske. Denna diskussion leder
fram till att "Mot bakgrunden av uppfinningens syfte och den uppfinningstanke som ovan
narmare berorts framstar den nu ifrdgavarande skillnaden mellan patentféremalet och
Ahlgrens-skopan tekniskt och idémassigt sa ringa, att Ahlgrens-skopan jamval i detta
hanseende maste anses vara ekvivalent med den patentskyddade skopan”. Samt att da
"bestdmningarna i huvudansprakets kannetecknande del har sin motsvarighet i Ahlgrens-
skopan och att denna skopa 16st huvudproblemet i uppfinningstanken i enlighet med patentet,

[hovréatten] finner att Ahlgrens-skopan faller under ifragavarande patents huvudansprak.”

Av intresse i malet & ocksa den skiljaktiga mening som ett hovrattsrad anférde. Skyddet
borde enligt denne vara sa pass inskrankt att en ekvivalensbedémning aldrig skulle bli aktuell.
Detta da patentet i verkligheten avsag en gravskopa, med brett skydd, medan patentkraven
enbart talade om en brunnsgravningsapparat. Hade i patentkraven ordet gravskopa anvants
skulle enligt hovréattsradet inget patent meddelats, vilket i sin tur leder till att ingen ekvivalens

skulle kunna foreligga.

Det &r utan tvekan sa att Godenhielms inlagg pa hela 55 sidor gjort stort intryck pa hovratten®
Man far nastan intrycket att Godenhielm utbildat hovratten i ekvivalenslaran, dess
tolkningsprinciper samt dess i hans tycke givna plats i forevarande fall. Sjalv anser han att
fallet har stor principiell betydelse, da han anser att det kan jamféras med ett HD-fall. HD
avslog namligen den ans6kan om resning som gjordes. Relevansen visas ocksa genom

”domstolens klara stallningstagande till vilket material som &r relevant vid patenttolkningen

3 NIR 1971 s. 458
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och hur tolkningen sker med hénsynstagande till syftet med uppfinningen och innebdrden av

de olika elementen i uppfinningen for att na detta syfte.”®

Pa grund av hovrattens behandling av ekvivalenslaran i fallet vackte fallet debatt. For att
bedéma om det var ratt att anvanda en sadan extensiv ekvivalenstolkning som gjordes kravs
storre teknisk forstaelse av patentkrav, och uppfinningen i sig, an jag har. Daremot ar det latt
att bli forvanad over hur lite i plats i domskélen som agnas at ordalydelsen i patenkraven i

forhallande till fragan om majlig ekvivalens.

7.10.1 Svensk kemipraxis

Rattspraxis for forstaelse av domstols behandling av kemiska patent i kombination med
ekvivalenslaran ar extremt ovanlig i Sverige. Jag kommer har att redogora for tva fall som
avgjorts i Sverige, for att sedan Overga till den utlandska ratt som i enlighet med det
samnordiska betdnkandet®® och EPC bér ha stort inflytande 6ver framtida avgéranden. Ej
heller utlandsk praxis ar sarskilt omfattande, da stora delar av det kemiska omradet ar sa nytt
att lite eller ingen praxis finns att tillgd. Som avslutning kommer jag att kort behandla

ekvivalens inom amerikansk ratt.

Patent inom den kemiska sfaren kan som ovan angivits numera meddelas pa tre olika typer,
Produkt-, metod- och anvéndningspatent, se ovan kapitel 6. Den svenska rattspraxis som finns
ger uttryck for maéjligheten till ekvivalenstolkning vid sa kallade analogiforfaranden, se ovan
kapitel 6.3.

I malet Hoechst gjorde karanden Hoechst géllande att svaranden Dumex, genom att importera
och sélja amnet furosemid, gjort sig skyldiga till intrdng.>” Detta d& furosemid framstallts
genom ett forfarande som var funktionellt likvérdigt och darmed ekvivalent med Hoechsts
patenterade furosemid. Svaranden hade ett forfarandepatent pa ett lakemedel i vilket

furosemid ingick, och havdade darfor att ekvivalens var uteslutet. Kéranden hdvdade dock,

® Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 294
% Nordisk utredningsserie (NU) 1963:6
%" Svea Hovratt 18.6.1980 nr DT 16 (T 507/77)
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vilket domstolen utan uttrycklig diskussion godtog, att patentskyddet inte i sig forhindrade

intrang.

HovR gjorde ett, for ekvivalenslarans vara eller icke vara, intressant uttalade i det att skydd
foreligger "mot intrang inte endast gentemot den som utnyttjar vad som omedelbart framgar
av patentanspraken utan aven mot den som med ekvivalenta medel tillgodogor sig
uppfinningstanken sadan denna framgar av ordalydelsen i anspraken eller genom tolkning av
desamma”. Harefter gér HovR det generella uttalandet om forfarandepatent som nu ar
gallande svensk ratt. Det sags att ekvivalens endast foreligger om utgangsmaterialen vid de
bada forfarandena reagerar sa, att reaktionerna ar likartade och leder till kemiskt likvardiga
resultat. Detta uttalande har for Ovrigt, i ekvivalensavseende, mycket stora likheter med

amerikansk géllande rétt, se nedan kapitel 7.14.

Efter en kemisk analys av de tva olika forfarandena kommer HovR fram till att
reaktionsforloppen skiljer sig och att "Dumex-forfarandet inte anses kemiskt likartat och
darmed ekvivalent med forfarandet enligt Hoechsts patent. Ej heller kan det for en fackman
anses ha varit narliggande att kringga det patenterade forfarandet genom att ersatta detta med

Dumex-forfarandet.” Hoechsts talan ogillades alltsa pa grund av differenser av kemisk natur.

Det andra fallet ar ett TR-fall som ocksda detta rorde ett analogiférfarande for en
lakemedelssubstans.® | malet gjorde Smith Kline&French Laboratories Ltd (SK) gallande att
Orions tillverkning av substansen Cimetidine utgjorde ett ekvivalent utnyttjande av SK:s

patent.

I den kemiska syntesen av det aktuella ldkemedlet anvéndes tre olika substanser som
utgangsmaterial. 1 domen kallade A, B och C. | patentkraven savél som i intrangsforfarandet
anvéandes de tre amnena. Skillnaden var ordningsféljden i vilken utgangsamnena bringades att
reagera med varandra till slutprodukten ABC, alltsd Cimetidine. | patentkraven angavs som
reaktion endast AB => C medan intrangsreaktionerna var B + C => BC + A => ABC. SK
havdade att dven reaktionen A + B, vilken alltsa inte angivits i patentkraven, skulle beaktas
vid jamforelsen. TR ansag att "trots patentkravens centrala roll enligt svensk ratt vid
bestimmande av patentskyddet det inte ar rimligt annat an att vid beddmningen av

ekvivalensfragan vdga in aven reaktionen A + B i det patenterade forfarandet.” TR ansag
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vidare att da samma kemiska substanser kopplas till varandra pa samma sétt, sa ar de kemiskt

likvardiga. Ekvivalenslarans tillampning i fallet gav alltsa:

1. Ett forfarande som utnyttjade samma substanser som det patenterade.
2. De kemiska reaktionerna var likvardiga.
3. Det for en fackman skulle vara néarliggande att ABC kunde erhallas dven genom

intrangsforfarandet.
Dar 1-3 alltsa ger skyddet for det patenterade forfarandet.

Pa Orions invandning att reaktionsbetingelserna innehdll skillnader och att deras forfarande
gav vasentligt hogre utbyte (mangd slutprodukt) svarade TR att ”"Sadana skillnader saknar
emellertid enligt tingsrattens mening betydelse vid beddmning av ekvivalensfragan, eftersom
de héanfor sig till fackmannens arbete med att inom det principiella forfarande som angivits i

ett patentkrav finna optimala férutsattningar for framstélining av produkten”.

Fallet har med ratta blivit kritiserat. Till och med Westlander som satt med i malet verkar nu
vara tveksam till om domstolens tolkning av “kemiskt likvardigt resultat” var riktig.* Fér mig
verkar det ganska klart att domstolen genom tillampningen av ekvivalenslaran utstrackt
skyddet alltfor langt. Det finns ett flertal kemiska differenser som maste anses betydelsefulla.
Bland annat var reaktionstiden for SKs forfarande 24 timmar och Orions ndstan momentant.
Utbytet var 70 % hogre for Orions forfarande. Orions forfarande gav en ren slutprodukt nar
SKs innehdll ett antal biprodukter som var tvungna att separeras, vilket medfor ytterligare
processteg. Dessa differenser kan inte hanforas till det tingsratten kallar en optimering av

forfarandet, vilket gor att domslutet &r tvivelaktigt.

7.10.2 Dansk praxis

Ett fall med stora likheter med TR-fallet ovan, ar det danska hojesteret-fallet fran 1993 08
27.%% | fallet, som ocksa ror ett analogiférfarande, kom domstolen fram till att intrdng inte

% Stockholms Tingsratt 20.6.1985 nr DT 73, (T 7-213-83)

% Westlander m.fl. aa s 213

0 Analys i Domeij, Bengt: Lakemedelspatent — patent pa lakemedel i europa ur ett rattsvetenskapligt och
rattsekonomiskt perspektiv. Stockholm 1998. s 508
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forelag. Nagot ekvivalensresonemang fors ej, troligen pa grund av Koktvedgaards, i
ekvivalensavseende, negativa instéllning och uttalanden. Pa grund av Westlanders uttalande
om TR-malet anser Domeij att "det danska avgorandet, som dessutom ar fran hogre instans,
bor tillmatas mer betydelse, dvs. att ett intrangsforfarande som har vésentliga praktiska
fordelar i forhallande till de i kraven angivna analogiforfarandena inte skall anse utgora

ekvivalent intrdng”.**

Domeij har uttalat att “Utrymmet for ekvivalenstolkning av patent pa kemiska
tillverkningsforfaranden kan antas vara ett mellanlage mellan & ena sidan de sarskilt
begransade mojligheter som finns vid produktpatent och & andra sidan de sarskilt stora
méjligheter till ekvivalenstolkning som finns vid patent p& analogiférfaranden.”*? Westlander
daremot bekraftar forst Hoechst-malet utgang sasom géallande praxis for analogiforfaranden,
men anser sedan att han "emellertid inte [kan] se nagon anledning till att inte tillampa denna

praxis aven nar det galler andra forfaranden i kemimal.”*

7.10.3 EPC praxis

Mal rorande patents skyddsomfang eller ekvivalens frdn besvarskamrarna eller stora
besvarskammaren i EPO verkar vara mycket ovanliga. | OJ EPO refereras dock vardefulla
mal rérande EPC-praxis fran de anslutna landerna. Bland annat finns det for Tyskland, i
ekvivalensavseende, nu vagledande malet refererat har, se nedan. Pa grund av Tysklands
redan tidigare sa att saga valvilliga installning till ekvivalenstolkning har jag istallet valt att

har kort belysa det viktigaste malet rérande ekvivalens fran brittiska House of Lords™.

Pa grund av den brittiska perifera tolkningsmetoden, se ovan kap. 5.5.1, anges i domen att vad
det ar fraga om &r en tolkning av patentkrav. Likvél avvisas en helt rent spraklig bestamning
av patentkraven i en senare del av domen. | likhet med dvriga europeiska lander och i

Overensstdimmelse med EPC diskuteras den viktiga “funktionella 6verensstammelsen” mellan

*' Domeij, Bengt, aa s 513

*2 Domeij, Bengt, aa s 517

3 Westlander m.fl. aa s 213

* House of Lords, Catnic v. Hill and Smith, Reports on Patent and Trademark Cases 1982 s 183, GRUR Int
1982 s 136 och 11C 1981 s 699
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de viktiga elementen i uppfinningen samt vad som for fackmannen &r likvérdigt och

naraliggande 16sning av problemet i uppfinningen.

Slutsatserna ur malet ar att ekvivalenstolkning ej far anvandas om det aktuella elementet har
materiell betydelse for uppfinningens funktion eller om skillnaden mellan elementet i
intrangsuppfinningen och motsvarande del i patentkraven hos uppfinningen anses

néraliggande for en fackman.

| Tyskland ledde ett fall fran 1986 till att samma rekvisit som refererats ovan i det brittiska
malet numera aven i Tyskland skall anses vara avgorande for om ekvivalenstolkning kan ske

eller ej*.

7.10.4 Amerikansk praxis

| USA é&r det avgorande kriteriet for om intrang, genom ett ekvivalent utnyttjande av det
funktionella elementet, foreligger om substitutet: ”performs substantially the same function in
substantially the same way to obtain the same result”.*® Ar dessa tre rekvisit samtidigt
uppfyllda foreligger intrang dven om patentintrangsforemalet ligger utanfor de i patentkraven
uppstallda rekvisiten. Detta da det alltsa foreligger ekvivalens. Domslutet har analyserats av

Supreme Court i ett senare fall och uppehdll d& principen med vissa begransningar.*’

7.11 Doktrin

Inom den nordiska doktrinen &ar fragan om skyddsomfangets omfattning den kanske mest
diskuterade. Patentkravlarans manga problem har avhandlats av atskilliga forfattare med stor
juridisk insikt. FOr att inte materialet skall svalla alltfor mycket skall jag hér forsoka utrona
nagra forfattares uppfattningar angaende den grupp av tolkningsregler som vid faststallande

av skyddsomfanget alltsa benamnes ekvivalenslaran.

** Bundesgerichthof, 1986 04 29, 11C 1987 s 795 och OJ EPO 1987 s 551

*® Graver Tank and Mfg. Co v. Linde Air Prods. Co, 339 U.S. s. 605, 1950, i Koktvedgaard, Mogens & Levin,
Marianne: Larobok i Immaterialratt. 1997, s 247

47 Jenkinson Co. V. Hilton Davis Chemicals Co., 1.3.1997, 117 S.Ct. s. 1040, 1997 i Koktvedgaard, Mogens &
Levin, Marianne: Larobok i Immaterialrétt. 1997, s 247
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Uppfattningarna om ekvivalenslaran ar ganska skilda. Fran ena hallet finns de som anser att
ekvivalenslaran inte alls borde existera och kategoriskt motsatter sig allt anvédndande av den.
Fran andra hallet finner man uppfattningen att ekvivalenslaran bor ses som en fastlagd rattslig
princip vilken patentratten inte klarar sig utan. Ur europeiskt perspektiv kan denna uppdelning
till viss del s&gas korrelera med den brittiska mer bokstavstroende instéllningen till
patentkraven, i forhallande till den mer 6ppna och ekvivalensbejakande tyska installningen.
De forfattare jag redovisar har far sagas vara de mest framstaende pa omradet inom den

nordiska doktrinen och bor vara de som haft storst inflytande for svensk rétts del.

7.11.1 Koktvedgaard

Fran Dansk sida ar den klara forgrundsgestalten inom omradet Mogens Koktvedgaard.
Genom sina alster har han gett en utférlig och intrangande bild av sin uppfattning.*®
Koktvedgaard anser att informationen i patentskriften endast kan ge upplysningar om
uppfinningen i sig och inte om ensamréttens omfattning. Uppfinningen existerar inte forrén
den finns som en verklig skapelse och kan aldrig existera sasom en tankeskapelse av
immateriell natur, vilket Godenhielm tidigare havdat, se nedan kapitel 7.17. Koktvedgaard
koncentrerar sig alltsa pa faktiska, istallet for immateriella, foreteelser vilket gor att
patentbeskrivningen hamnar i centrum. Patentbeskrivningens stora roll kommer ur
rattsutvecklingens vilja att koncentreras mot patentkraven. Dessa maste ju, har det visat sig,
tolkas med hjalp av nagonting, da det ej har varit mojligt att bestamma deras exakta roll. Vid
denna tolkning anser Koktvedgaard att en ndrmare analys av beskrivningen ar nédvandig. |
senare framstallningar verkar Koktvedgaard sasom Godenhielm beskriver det, till viss del,
forandrat sin uppfattning till forman for en tolkning knuten till art. 69 EPC med tillhdrande
tolkningsprotokoll. Slutsatsen av detta blir att Koktvedgaard numera anser att patentkraven
har storre betydelse an innan, vilket skulle innebéra att Koktvedgaards uppfattning korrelerar
mer med Godenhielms &n tidigare. Domeij anser déremot inte att Koktvedgaard skiftat
uppfattning utan anser att den annorlunda framstallningen beror pa att framstallningen riktar

sig till en annorlunda malgrupp och ej mot ett nytt rattslage.*

*8 Koktvedgaard, Mogens: Patentloven. 1971, Konkurrensepraegede immaterialretspositioner. 1965 samt
Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne: Larobok i Immaterialratt. 1997.
* Domeij, Bengt, aa s 494
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Hela den teoribyggnad som kallas ekvivalensldran skall enligt Koktvedgaard forkastas. Den
egentliga vagledningen for att bestimma skyddsomfanget fas istallet ur ”den nationella och
internationella patentréattsliga traditionen, sadan som den kommit till uttryck i konkreta
rattsfall”™ (kursivering i citatet). Skalet till den totala forkastelsen verkar vara att "det inte
kan uppstéllas nagra bestamda regler eller principer for den helt centrala fragan om
patentintrdng”.>! Detta dd en helhetsbedémning skall goras, men de regler som finns for
faststallande av skyddsomfanget ofta verkar utmynna i fragan om, den for Koktvedgaard sa
viktiga jamforelsen. Det vill saga om skillnaden mellan intrangsféremal och patentkrav &r
vasentlig eller ej.%? Detta ar den enda vasentliga frdgan och Koktvedgaard anser att

ekvivalenstolkning endast &r en omskrivning av svaret pa denna fraga.

Ur ett mer rattsvetenskapligt perspektiv anser Bruun att Koktvedgaard &r en empirist som
beskriver rattspraxis.®> Bruun anser vidare att skillnaden mellan Koktvedgaard och hans
kritiker ar att Koktvedgaards tolkningspropositioner skall uppfattas som prognoser, medan
kritikerna har ett normativistiskt synsétt dar tolkningsprognoserna ar rekommendationer.
Koktvedgaard har alltsa enligt Bruun ett storre intresse av vad som de facto sker, i motsats till

sina mer laginriktade kritiker.

7.11.2 Godenhielm

Redan 1950 kom Godenhielm med sin doktorsavhandling Patentskyddets omfang pa basen
av patentansprakets funktionella innehdll”. Denna avhandling tillsammans med hans senare
omarbetade utgava Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk ratt” far sagas vara de
mest omfattande och intrangande avhandlingarna rérande patentskyddets omfattning fran
nordiskt hall.

D4 begreppets omfattning genom tiderna forandrats finner Godenhielm att en allmangiltig

definition inte gér att ge.>* Godenhielms férsok att ge en allmangiltig definition leder honom

%0 Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne aa s 247
*! Ibidem

>2 Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne aa s 240
>3 Bruun, Niklas aa s 175

> Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 45
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fram till att uppfinningsbegreppet innefattar en i praktiskt hanseende anvéndbar anvisning.
Denna anvisning ar en regel for tekniskt handlande som innefattar 16sningen av en teknisk
uppgift, ett problem. Ur ett samhéallsmassigt perspektiv &r &ven ekonomiska och sociala
andamal paverkande. Uppfinningen innehaller alltsa ett problem och en 16sning, dar dessa

sammantagna utgdr uppfinningen.®

| jamforelse med Koktvedgaard har Godenhielm den asikten att patentratten och utévandet av
densamma har en immateriell pragel. Det patentrattsliga utévandet av uppfinningen kraver en
abstrahering, en ren tankeverksamhet som sa att sdga inte existerar i verkligheten. Denna asikt
har dock ingen annan betydelse an rent réattsvetenskapligt. Godenhielms innebdrd av
immateriell ger endast “ett satt att ge uttryck at att uppfinningen ar nagonting annat an den

2156

skrivna texten i patentdokumentet, ndrmast patentkravet”® och inga slutledningar om

patentskyddet for en enskild uppfinning kan utldsas harur.

Godenhielm utgar, i motsats till Koktvedgaard, fran att patentkraven skall utgéra den centrala
biten i tolkningen av ett patents skyddsomfang. Efter diskussion kring patentkraven och dess
lara, skriver Godenhielm i en artikel att ”Det anforda torde utvisa, att den omstandigheten att
patentkravet i enlighet med stadgandet i 39 § av de nordiska patentlagarna ges en central roll
vid beddmandet av patentskyddets omfang.”.>” Nar man i en intrngsrattegang gor en tolkning
skall man utga fran kraven, men beakta dven annat sasom beskrivningen och teknikens
standpunkt. Godenhielm anser att Koktvedgaard uppfattar patentkravslaran alltfor rigorost
och papekar att dven en tolkning av kraven kan, med hénsyn till de andra omstandigheterna,

leda till ett mer begransat skydd &n vad en tolkning av enbart kraven skulle lett till.>®

7.11.3 Bruun

Niklas Bruun, som ar professor i handelsratt vid Stockholms universitet, verkar ha arbetsrétt

som dominerande inriktning och inom arbetsratten har han ocksa skrivit ett flertal verk. Trots

> Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 44 ff.

*® Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 113

> Godenhielm, Berndt, Patentkrav och skyddsomféng. NIR 1971 s 8, jfr Koktvedgaard, Mogens, Patentkravets
betydning. I: NIR 1967 s. 71 ff.

%8 Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 161
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detta ar hans inlagg i debatten kring patentskydd och ekvivalenslaran mycket intressanta och

uppskattade.

Bruuns viktigaste artikel, vilken fatt Oversvallande god kritik, & “Teori och praktik i
patentratten — ekvivalenslaran i fokus™.>® Bruun anfor i denna artikel att ekvivalenslaran &r en
intressant faktor att ta i bedémning vid tolkningen av 39 § PL och alltsa i avgoérandet av
skyddsomfangets omfattning. Han anser att man maste utga fran vilken linje man valjer vid
beddmandet av 39 §, en utvidgande eller inskrdnkande. Den inskrankande linjen kombineras
ofta med ekvivalenslaran medan den utvidgande sa att séga inte kraver en tolkningsmetod
sasom ekvivalenslaran, utan endast en helhetsbeddmning dar beskrivningen, sdsom enligt

Koktvedgaard, far storre utrymme.®

Bruun identifierar flera problem med ekvivalenslaran.®* Likt Godenhielm varnar han for en in
casu diskussion, dar ett tautologiskt resonemang i fragan om ekvivalens direkt far avgora

intrangsfragan. Detta leder till begreppsjurisprudens som ju inte har nagot gott rykte.

Bruuns viktigaste poang ligger for mig i att han ser en fara i att ekvivalenslaran far alltfor
stort utrymme i tolkningsprocessen. Bruun foresprakar likt de flesta andra en
helhetsbeddmning och anfor att ”"En dppen diskussion ar kanske att foredra. Inom ramen for
den kunde man beakta tredje mans (konkurrenternas) skyddsbehov, olika fakta-argument till
vilka naturligtvis hor bl a en teknisk jamforelse mellan pastadd intrangsverksamhet och
patentdokumenten.”. Likheterna med Koktvedgaards asikter ar pafallande, framforallt i

accentuerandet av jamforelsen som avgdorande Kriterium.

Vidare anser han att ekvivalenslérans internationella karaktar kan goéra densamma mystisk och
forsvara intrangsbedémningen om man inte knyter bedomningen till nationell lagstiftning och
tolkningstradition. Denna sista punkt far anses ganska tveksam, da man kan héavda att
patentlagstiftningen i sig da skulle ha denna “mystiska” karaktar genom Okad
internationalisering. Patentratten &r ju ett av de juridiska omraden som har storst chans att na
néstan global harmonisering. Detta kan ju lika gdrna vara en styrka som en svaghet, i det att

svara bedomningsfragor analyseras med olika tolkningstraditioner och med storre frekvens.

% Bruun, Niklas, 1990 aa s 164
% Bryun, Niklas, 1990 aa s 176
81 Bryun, Niklas, 1990 aa s 177
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Analysen utmynnar i konklusionen att det finns en central asiktsdivergens i fragan om den
utvidgande eller inskrankande linjen skall foljas. Sjalv tar han stéllning i enlighet med
ordalydelsen i 39 8§, vilket medfér en inskrankande tolkning dér patentkraven ar helt
dominerande. In casu kan dock vid ratt omstandigheter och argumentation en utvidgande

tolkning ske.

Ekvivalenslaran skall enligt Bruun endast inga som en del i helhetsbedomningen och skall
forkastas som rattslig princip. Den ar dock en sa viktig del i den patentrattsliga traditionen,
vilket sdvédl Koktvedgaard som Godenhielm anser, att vi varken kan eller vill skrota det

argumentationsmassiga innehallet i den.

8 Kopplingen uppfinningshdjd — ekvivalenslara

Patenterbarhetskriteriet uppfinningshdjd &r centralt vid bedémningen av huruvida ett patent
skall meddelas pa ett for uppfinning sokt patent. Detta ar intressant i forhallande till
ekvivalenslaran da  uppfinningshojden  bedéms i ansokningsforfarandet medan

ekvivalenslarans tolkningsprinciper inte anvands forran i intrangsskedet.

| bada fallen sker en kvalitativ uppskattning av huruvida den tekniska funktionaliteten
vasentligen skiljer sig fran, i fallet med uppfinningshéjd, vad som tidigare var kant och i

ekvivalensfallet, fran intrangsforemalets tekniska funktion.

Fragan blir om det gar att hamta ledning fran bedémningen som fackmannen gor vid
kontrollen av uppfinningshéjden da man skall bedéma huruvida intrdng kan foreligga pa
ekvivalensgrund. Om man jamfor patenterbarhetskriterierna nyhet och uppfinningshéjd med
deras motsvarigheter i det senare intrangsskedet finner man att nyhetskravet har stora likheter
med patentkravens tekniska innebord. Uppfinningshojden korrelerar pa samma satt med

ekvivalensbedémningen.
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Godenhielm verkar anse att PL 2 § 1mom., som ger uppfinningshdjdskravet, &ven som
tumregel har betydelse framét i tiden, alltsd dven vid ett eventuellt intr&ng.®* Aven om
likheterna i beddmningarna &r givna verkar domstolarna inte vara bendgna att uttryckligen
koppla bedémningarna till varandra. Godenhielm namner ur svensk praxis endast ett fall.% |
fallet ségs dock endast i domslutet att det for vissa andringar som skett i patentkraven "tyder
pa att det for bifall till ansokningen ansags nodvandigt, att droppmottagaren vasentligen skilde

1,64

sig fran [karandens] droppmottagare”®* (min kursivering). Skyddsomfanget bestamdes sedan i

enlighet med patentkraven, vilket kanske kan ge en icke uttalad koppling.

Intressantare an detta mal maste dock motsvarande situation inom mansterratten vara. Har
finns i forarbetena en uttalad koppling i det att "vid bedomandet av fragor om
skyddsomfanget bor anvandas samma normer som foreslas galla for skillnadskravet sasom

skyddsférutsattning™.®®

Har uppstar ytterligare en tanke. Det verkar osannolikt att kopplingen inte uppmarksammats i
forarbetena till PL. Darfor blir slutsatsen att, da det inte namns i forarbetena, lagstiftaren

medvetet valt att lamna fragan till praxisavgorande.

Det verkar vara sa att Godenhielms tumregel ovan ar det enda som med nagon sakerhet gar att
fastsld i frdgan. Aven om domstol vid ekvivalensbedémning sakerligen kontrollerar
bedémningen av uppfinningshojden i ansokningsforfarandet bor man alltsa vara forsiktig med

att dra for stora slutsatser angaende skyddsomfanget pa denna grund.

Domeij anser att avsaknaden av utredning i fragan beror pa att beroendepatentens existens blir
svara att forklara med en langtgaende parallellitet i bedémningarna. Fragan som kan stallas ar:
Kan en beroendeuppfinning vara patenterbar utan att samtidigt vara ekvivalent med

huvuduppfinningen?

%2 Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 263

%3 Fallet refererat i NIR 1972 s. 430 samt kommenterat av Godenhielm, Berndt, 1994 aa s 96, 263
% NIR 1972 s. 440

% SOU 1965:61. Ménsterskydd. Betankande med forslag till lag om monster m.m. avgivet av
monsterskyddsutredningen s 159
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8.1 Beroendeuppfinningar

Ett beroendeférhallande mellan tva patent féreligger om beroendepatentets huvudkrav kunnat
upptas i det forsta patentet sasom underkrav. Alltsa skulle man kunna se beroendepatentet

som en sérskild utforingsform av det forsta patentet.

Patentskyddets omfattning for beroendeuppfinningar ar foga utrett. | patentlagstiftnings-
kommentaren sags ingenting om detta i avsnittet om skyddsomféng.®® Overhuvudtaget namns
endast beroendepatent som kommentar till 10 § (enhetskravet) och da att beroendepatent kan
meddelas och i kommentar till 46 § (tvangslicens) att beroendepatent vanligen avser

forbattring eller vidareutveckling av tidigare patent.®’

Godenhielm anser att man med sjalvklarhet kan utlasa tva fall dar beroendeférhallande mellan

tva patent foreligger:®

1. “da kannetecken [forverkligas] i det tidigare patentets patentkrav sasom sadana i det
senare patentet pa sa satt, att dartill tillfogats nagot kannetecken, varigenom astadkommes

en ny teknisk effekt eller en forbattrad effekt, som medfor grund for patenterbarhet.”

2. DA “ett element i det tidigare patentets patentkrav forbattrats salunda att en ny teknisk

effekt astadkommes och motiverar patentskydd”

Givetvis maste det vara sa att vid tydliga fall av beroendeuppfinningar, kan dessa existera
samtidigt som den forsta uppfinningen utan att vara ekvivalenta. Som exempel pa detta ger de
medicinska patenten en god illustration. Vid patentering av en andra medicinsk indikation hos
en redan patenterad kemisk substans hade knappast uppfinnaren, da kraven formulerades,
varken mdojlighet eller vilja att fa en fackman pa omradet att identifiera den nya
anvandningsmojligheten for substansen som en ny indikation innebdr. Darfor kan denna
existera som beroendepatent utan att for den skull vara ekvivalent med den forsta

uppfinningen.

6 Jacobsson, Mans, Tersmeden, Erik, Térnroth, Lennart: Patentlagstiftningen — en kommentar, Norstedts Gula
Bibliotek, P A Norstedt & Soners forlag, 1980 s 255-264
%7 Jacobsson, Tersmeden, m.fl. 1980 s 166, 289
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Domeij verkar anse att kopplingen till ekvivalensléaran &r given och att det ar den funktionella
Overensstammelsen mellan huvud- och beroendepatent som &r avgorande. Ensamratten skall
utstrackas till det som ar ekvivalent till patentkraven da “avsikten med kravformuleringen [&r]
att ensamrattens utstrackning skall Overensstimma med vad en fackman kan utldsa av
patentskriften.”®® Detta skulle leda till en tolkning dar det med ett beroendepatent ar svart att
kringga ett befintligt patent, dd man for att komma utanfor det som ar ekvivalent sjalv maste

lamna “ett bidrag av viss betydelse till den tekniska utvecklingen”"

Fragan om beroendeférhallanden avgérs numera i intrangsrattegang och ej sasom forr av
ansokningsmyndigheten. Svaranden anvander ofta till sitt forsvar att patentet som anvants ar
hans eget, medan karanden da havdar att beroendeforhallande foreligger. Beroendeforhallande
medfor alltsa intrang om ej samtycke finnes. Godenhielm har i en Gversikt av nordisk ratt
funnit att i de fall som finns sa har domstolen avgjort fragan oberoende av svarandens
patent.”! Istéllet ser de p& saken s& att om svarandens handlande inneburit ett utnyttjande av

kdrandens patent, sa foreligger ocksa i sjalva verket ett beroendeforhallande.

9 Speciella benamningar pa vissa uppfinningar och patent

Har skall de bendmningar pa patent och uppfinningar, vilka anvands inom doktrinen
behandlas, samt deras koppling till ekvivalenslaran,. Beroendepatenten, som har sin plats har,

har pa grund av sin nara koppling till problematiken med uppfinningshéjd behandlats ovan.

9.1 Pionjaruppfinningar

| motsats till beroendeuppfinningarna, vars existens atminstone kan utlasas ur lagen, sa har de

sa kallade pionjaruppfinningarna inget uttryckligt lagstod.

% Godenhielm, Berndt, Nar foreligger beroendeférhallande mellan patent? I: NIR 1988 s 9
% Domeij, Bengt, aa s 488

" |bidem

"t Godenhielm, Berndt, 1988 aa s 9 ff.
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En pionjaruppfinning har i enlighet med sin lydelse nagon form av extraordinart skapande
inom sig. Uppfinningen bryter sa att sdga "ny mark” inom den aktuella tekniska sfaren.
Koktvedgaard beskriver den som epokgdrande, vilket kanske &r att ta i for mycket.”? Klart ar
dock att uppfinningen medfor ett sarskilt stort bidrag till befintlig state of the art och alltsa har
mycket hog uppfinningshéjd. Uppfinningen &r for en fackman vid beddmningen éverraskande

i sin tekniska effekt.

Aven om pionjaruppfinningen inte har ndgon fastlagd patentrattslig innebord sa verkar termen

anvandas for att beskriva vad som namnts ovan.

I och med hittills sagda maste kopplingen till ekvivalenslaran vara given. Koktvedgaard som
forkastar ekvivalenslaran anser p& grund av helhetsbedémningen, "att det féljer naturligt”’ att
en pionjaruppfinning ges ett mer utstrackt skydd &n en normal uppfinning.
Pionjaruppfinningarnas stora uppfinningshéjd kan alltsa ge stort utrymme for ett
skyddsomfang som stracker sig vasentligt langre an vad ordalydelsen i patentkraven ger

besked om.

Oberoende av vilken installning man har till ekvivalenslaran sasom teoribyggnad, ar det klart
att pionjaruppfinningarna bade fortjanar och har ett vidare skydd an “normala” uppfinningar.
Enligt min uppfattning kravs dock, for att folja svensk ratt, nagot slags argumentering for att
rattfardiga det klara avsteget fran den sndva formuleringen i 39 § PL. | dessa fall kan

ekvivalenslaran anvandas for att ge patentet dess valfortjanta och utstrackta skydd.

10 Overbestamning

Overbestamning kallas det fenomen nar ett patentkrav innehaller ndgot kannetecken som inte
ar nodvandigt och alltsa saknar betydelse for problemet, I6sningen och uppnatt resultat genom
utnyttjande av uppfinningen. Lattast forstds inneborden av Overbestamning genom ett
exempel. Ett patent som i patentkraven anger en speciell utformning av ett par skidor i bjork,
men dar andra material lika gérna kan anvdndas och ger samma resultat skulle med sékerhet

bedémas som Overbestamning och skall i princip bortses ifran (givetvis med den

72 Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne, 1997 aa s 241
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forutsattningen att det inte ar tréslaget bjork som konstituerar den speciella utformningen). |
patentlagstiftningskommentaren behandlas dven andra fall av 6verbestdmning’®. Dels tekniska
overbestamningar, exempel: metallcylinder av koppar, dar alltsa koppar kan bortses ifran,

samt sa kallade logiska 6verbestamningar dar samma sak uttrycks tva ganger pa olika sétt.

Givetvis har Overbestamningen en klar koppling till skyddsomfanget. Att bortse fran en
bestamning som inte &r en dverbestamning eller en tveksam sadan ger formodligen patentet
ett vidare skyddsomfang da en precisering av patentkravet faller bort. Westlander som enbart
utgar fradn praxis anser att Overbestamningen ar ett specialfall av ekvivalenstolkning.
"Foreligger samtidigt ett pastdende dels om Gverbestamning, dels om ekvivalens, skall darfor
dverbestamningsprovningen ingd som ett led i ekvivalensbeddmningen”’. Detta da
overbestamningsprévningen dr en av de omstandigheter som maste beaktas vid

ekvivalensproévningen.

Att handlaggningen av 6verbestdmningsbeddémningen av ett fall har stora likheter med
ekvivalensbeddmningen &r klart och Westlanders vidare argumentation kanns overtygande.
Om domstolen forst provar om en dverbestdmning i tekniskt avseende foéreligger och kommer
fram till att sa ar fallet, sa blir det sedan mycket svart att pa ett logiskt riktigt satt argumentera
for en icke ovasentlig skillnad i tekniskt avseende, vilket da skulle ge intrang genom
ekvivalens. Det sagda talar for att 6verbestdmningsbeddémningen snarare ar en del i, an ett

specialfall av, ekvivalensbedémningen. Skillnaden verkar dock endast vara semantisk.

11 Slutsatser

Problemet med att kombinera teknisk och rattslig kunskap pa det satt som maste ske vid
bedémande av om ekvivalens foreligger, om uppfinningshéjd finns och kanske aven med den
intrangsrattsliga patentratten overhuvudtaget identifierades redan 1924 av en amerikansk

domare som uttryckte sig:

3 Se ibidem
" Jacobsson, Tersmeden, m.fl. 1980 s 183
> Westlander m.fl. aa s 22
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”After all that has been written, and will be, of any tests of invention, there must always
remain some latitude which is not susceptible of rational analysis. The standard is too
impalpable to permit of stricktly deductive application; in the end, a judge in this as many
other fields will to some extent reach his conclusions for reasons of which he may not be

wholly aware, and which may depend on his unconsious preference”.

11.1 Fackmannens kunskaper

Det &r i intrdngsrattegangar som problemet stills pa sin spets. Framforallt da en
ekvivalensinvandning skall bedémas. De tekniskt sakkunniga ratten, enligt 6 § PL, har till sitt
forfogande skall agera som fackman p& omradet. Aven om dessa har den kunskap, vilket
speciellt vid avancerade kemisk-tekniska bedomningar, inte &r sakert, sa har de garanterat inte
den juridiska kunskap som kravs for att beddma vilka av de tekniska elementen i
uppfinningen som ar rattsligt relevanta. De har ej heller den kunskap som kravs for att forsta
hur dessa tekniska element genom ansokningsforfarandet manifesterat sig i

patentdokumenten. Atminstone inte nar det galler den icke-tekniskt verbala delen av dessa.

Det ar da upp till domstolen att genom tillrackligt juridiskt och tekniskt specificerade fragor
extrahera denna kunskap ur fackmannen. Men da domarna inte besitter den tekniska
kannedom som behdvs och alltsd helt enkelt inte har tillracklig teknisk forstaelse for
skillnaderna mellan patentdokumentering och intrangsforemal kommer rattens bedémning

alltid att vara en till viss del skdnsméassig bedémning.

Orsakerna till att detta till synes ol6sliga problem (speciellt vid tvister som roér hogteknologi)
inte diskuterats utforligare inom doktrinen anser jag vara att auktoriteterna pa omradet till viss
del forringar den tekniska delen av patentprocessen och anser att problemet kan l6sas, sa att

sé&ga, inom juridiken.

Pa den positiva sidan kan man dock ndmna att det verkar vara sa att desto hogre instans ett
mal nar, desto stérre utrymme och uppmarksamhet far fackmannen. Ett gammalt men
belysande exempel pa detta ar det finska rattsfallet HD 1936 11 228, dar de lagre instanserna

ansag att patentintrang forelag. HD verkar daremot ha tagit starkare intryck av fackmannen i
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dennes uppfattning att de bada patenten var att hanfora till olika tekniska kategorier vilket

medforde att intrdng inte var for handen.

Jag anser att slutsatsen av det ovanstdende ar att den tekniska utvecklingen kan ha den
effekten att den omojliggor en stringent, rattvis och rattsaker intrangsrattslig patentratt. Mer

om detta nedan i kapitel 11.9.

Vad har da detta resonemang for relevans nar det galler att beddma om ekvivalens in casu

foreligger?

Awven i den utopiska situation att fackmannen har total kunskap och forstéelse samt kunde
formedla denna till ratten sa att dven dessa forstod, sa skulle ekvivalensproblemet kvarsta.
Detta da en skyddsomfangsgrans alltid maste sattas for att domstolen skall kunna na ett
avgorande. Vad som kréavs dr en medvetenhet hos domarna rdrande problemet. Detta
kombinerat med fackman som har ytterst goda tekniska kunskaper, och helst &ven juridisk
forstaelse, skulle i det enskilda fallet oka rattssakerheten och framférallt forutsagbarheten i

intrangsbeddmningarna.

11.2 Ekvivalenslaran som réttslig tolkningsprincip

Kan da ekvivalenslaran anses vara en princip som haller vid rattsligt beslutsfattande?

Detta ar fragan som pa ett rattsvetenskapligt plan engagerar doktrinen. De facto argumenteras
patentrattslig ekvivalens i domstolarna och da domarna i sina domskal anvander sig av
vokabularen maste detta tyda pa att ekvivalenslaran har stort inflytande i intrangsmal. Att
sedan ga sa langt att man havdar att en princip foreligger verkar de flesta forfattare motsatta
sig.”® Bruun motsatter sig ekvivalenslaran som doktrin och argumenterar for en &ppen
diskussion. Karnan skall dock behallas och i den éppna diskussionen kommer det enligt

Bruun alltid att finnas inslag av tolkningsprinciper tagna ur ekvivalensléran.

76 Se t.ex. Godenhielm, Berndt, 1994 samt Bruun, Niklas, 1990
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I och med den internationella harmoniseringen konventionsfasts ekvivalensresonemangen och
blir en naturlig del i intrangsbedémningen. Harifran anser jag att steget inte kan var langt till
att acceptera ekvivalenslaran fullt som en rattslig tolkningsprincip. Fragan blir vad ett
fullstdndigt accepterande de facto skulle innebdra i det enskilda fallet. Givetvis skall som

huvudregel tolkningen fortfarande utga fran 39 § PL och vara en helhetsbedémning.

Min bedomning &r att i och med Sveriges konventionsanslutningar och deras effekter sa
skulle domstolsbedémningen in casu endast fordndras marginellt nar det galler
skyddsomfangsbestamningen med hjélp av ekvivalenstolkning. Resultatet skulle med storsta

sannolikhet inte forandras alls fran idag.

11.3 Harmonisering

Sasom namnts ovan verkar de ledande pd omradet alltmer narma sig varandra i
uppfattningarna kring skyddsomfanget, och nér det galler ekvivalenslaran, atminstone dess
grundlaggande végledning for hur skyddet skall bestdammas. Godenhielm har t.ex. till viss del
frangatt sin ekvivalenslarebejakande installning och Koktvedgaard verkar numera inte lika
kraftfullt havda beskrivningens foretrade framfor patentkraven. En fraga blir huruvida det &r
doktrinen, lagstiftning och konventioner som drivit fram denna utveckling hos férfattarna,

eller om den har andra orsaker.

Klart ar att den harmoniseringsvag som pagatt i cirka 20 ar snarare verkar accelerera an
avstanna. EPO verkar genom EPC vara vagledande da bade WIPO:s och AIPPI:s texter
uttryckligen har anpassats for att inte sta i strid med denna.

Bruun har som namnts pekat pa en fara i ekvivalensldrans internationella karaktar.”” Vad
Bruun nog egentligen menar &r att en harmonisering, som sa att séaga sker for fort, riskerar att
lamna stora hal i tillampningen av nationell lagstiftning om den internationella praxisen for
snabbt drivits sa langt att den i jamférelse med ett land pa efterkdlken, anvander

tolkningsmetoder som radikalt skiljer sig fran nationell tolkning. Detta kan mahanda lata

" Bruun, Niklas, 1990 aa s 177
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drastiskt, men teknikens utvecklingen skulle enligt min mening kunna driva fram denna
effekt.

11.4 Réttspraxis

Rattspraxis pa omradet ar sasom redan namnts ratt sa skral. Manga tvister som kunnat ge
intressanta resultat forlikas langt innan de ens natt en tingsratt, och i de fall de nar process,
innan de nar hogre instans. Aven om detta fenomen inte ar specifikt for amnet kan det nog
vara sa att vi ser en ond cirkel. Bristen pa in casu bedémningar av patents skyddsomfang och
darmed ocksa bristen pa hallbara tolkningsprinciper skapar problem med forutsebarheten for
eventuella parter i en rattegang. Denna rattsosakerhet i kombination med langa
handlaggningstider genom flera instanser gor att patentinnehavare, vilka oftast ar foretag,
hellre véljer den ekonomiska forutsebarheten i forlikning. Detta i sin tur ger saledes brist pa

praxis, vilket sluter cirkeln. Allt detta medans tekniken "springer ifran” juridiken.

11.5 Kemi

Vad kan man da dra for slutsatser nar det géller det kemiska omradet? Liksom jag tidigare
anfort anser jag att den patentrattsliga utvecklingen borde vara ndarmare knuten till den
tekniska. Kemi ar tillsammans med biokemi och elektronik de omraden dar utvecklingen gatt
i en rasande fart pa senare tid. Detta har medfort att dessa omraden halkat efter pa det
patentrattsliga planet. | inledningen till denna uppsats stillde jag fragan huruvida
kemipatenten kan urskiljas som ett speciellt rattsomrade. Sa &r inte fallet. Samma
patentrattsliga regler och tolkningsprinciper géller for kemi som for Ovriga omraden.
Visserligen har utvecklingen kring framforallt lakemedelspatenten paverkats av en del
moraliska h&nsyn vilket medfort vissa lagstiftningsskillnader, men dessa &r marginella. Den
enda reella skillnaden som kan orsaka tolkningskillnader ar de kemiska patentens stora bredd
och komplexitet i forhallande till andra omraden. Detta ar dock snarare ett tekniskt &n ett

juridiskt problem.
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Om problemet som utg6r grunden och skalet for uppkomsten av ekvivalenslaran alltsa ar
olosligt sa galler att in casu soka den rackvidd som patentet i enlighet med sina patentkrav,
mojlig pionjarkaraktar, ekvivalens m.m. ar berattigad till. Koktvedgaard & Levin havdar att
skyddet for kemiska patent ofta ar osakert. Detta haller jag till fullo med om, och skalet &r att

teknikens forsprang i forhallande till patentratten ar alltfor stort.

11.6 Processuellt

Min uppfattningen &r att vare sig man utgar fran patentkravet, sasom Godenhielm, eller
beskrivningen, sasom Koktvedgaard, verkar det processuella resultatet bli detsamma. Det
finns i dansk ratt exempel pa att domstol i kemimal, utan att anvénda sig av uttrycket
ekvivalensléra, avgjort frdgan om en mer utvidgad tolkning patentkraven kan ske.”® Skalet till
att domstolen inte anvande sig av ekvivalenslare vokabuléren &r troligen Koktvedgaards stora

inflytande pa dansk ratt, framforallt genom sin patentlagskommentar.

Det verkar finnas en klart likriktad asikt i det att sdval Godenhielm, Koktvedgaard som Bruun
anser att den ekvivalensrattsliga traditionen innehaller delar som vid faststillande av
patentskyddets omfang, maste tas hansyn till, for att uppna en riktig och rattvis bedémning.
Slutsatsen maste darfor bli att ekvivalenslaran har en given roll i den nordiska samtida och
framtida tolkningstraditionen. Det ar aldrig latt att sia om framtiden. Men i fragan om
ekvivalenslarans vara eller icke vara pa det processuella planet verkar svaret vara givet. Sa
lange en enhetlig definition av uppfinningsbegreppet med tillhérande klara regler for
skyddsomfanget inte kan utrénas, sa kommer ekvivalenslaran att spela en viktig roll vid
bedomningen av skyddsomfanget i intrangssituationer. Denna asikt accentueras av det faktum
att, sasom namnts ovan, den tekniska utvecklingens fart pa en del omraden ar sa stor att gapet

mellan patentratt och verklighet skapar problem.

"8 Hojesteret, 1993 08 27, Ugeskrift for retsvasen 1993
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11.7 Intrangsparternas strategier

Ur ekvivalensmassig synpunkt &r svarandens position mest intressant. Aven om det borde
framgatt ur uppsatsen vilka argument parterna i en intrangsrattegang bor anvanda kan det vara
av intresse att tydliggora dem. For att utesluta mojligheten till ekvivalenstolkning bor
svaranden havda att det aktuella intrangselementet i uppfinningen ej ar néaraliggande i
forhallande till karandens uppfinnings patentkrav. Svaranden kan dven argumentera for att
den egna intrangsuppfinningen var naraliggande till teknikens standpunkt for den pa patentet

aberopade prioritetsdagen. Ar ndgon av ovanstaende rekvisit uppfyllda ar intréng uteslutet.

Kérandens utgangslage har mindre intresse ur ekvivalenshanseende. Kérandens basta
mojlighet till framgang ar givetvis att fa ett sa starkt utgangslage som mojligt. Detta sker
genom att fa patentkrav samt beskrivningar och 6vrig korrespondens i ansékningsforfarandet
att ge en sa preciserad bild som mgjligt av uppfinningen. Detta inbegriper att utnyttja de

kanaler som finns for att sékerstélla att uppfinningshojd och nyhet ar uppfylida.

11.8 Fasadlegitimation

Det &r givetvis inte enbart ur ett teoretiskt rattsligt perspektiv det kan vara intressant att utrona
de faktorer som domstolarna och domarna att anvdnda sig av ekvivalensldrans
tolkningsprinciper. Storre hogteknologiska foretags patentportfoljer vérderas ofta till
svindlande belopp och &r ofta den Gvervagande delen av ett foretags totala tillgangar. Vid
eventuella intrang ar det da givetvis livsviktigt att foretaget sdsom karande, utformar sina
grunder sa, och anvander argumentationen sa, att om ett skyddsomfangsgransfall ar for
handen, domstolen anvénder sig av ekvivalenslarans tolkningsprinciper. Foretaget har ju
formodligen vinst i malet som enda intresse och ar sakert inte sarskilt intresserade av vagen
dit. Att for den som foretrader foretaget infor domstol, ha klart for sig vad som far domstolen
att anvanda ekvivalensresonemang eller annat fasadlegitimerande resonemang blir d&rfor

givetvis mycket viktigt.
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11.9 Framtidsperspektiv

Det &r inte specifikt for patentratten att den legislativa och doktrinella utvecklingen foljer den

tekniska och samhalleliga. Detta ar en sedan lange vedertagen princip.

| det rattsligt utopiska samhallet ar tidsdifferensen mellan ratt och 6vrig utveckling sa liten att
rattsutovandet vid varje given tidpunkt ger ett, i forhallande till 6vrig utveckling, ratt och

rattvist resultat.

Verkligheten ar dock en annan. Patentratten, och speciellt fragan om patentskyddets omfang
med tillhorande ekvivalenslara, maste vara ett av de rattsomraden dar teknologisk utveckling
har flest beréringspunkter i forhallande till juridiken,. Detta medfor att nar utvecklingen har
sadan snabbhet som idag, kan juridiken latt hamna pa efterkélken. Har aktualiseras fragan om
harmonisering, se ovan kapitel 11.3, men ocksa den om hur rattsomradet kommer att gestalta

sig i framtiden.

Den explosiva utvecklingen, idag inom framforallt elektronik, kemi, bioteknik och lakemedel
kraver stora forskningsresurser. Det stora resursbehovet maste vara en av de faktorer som
framtvingat vagen av fusioner mellan foretag och skapandet av multinationella konglomerat.
De forskningsintensiva foretagens formogenheter bestar ofta av nastan enbart immateriella

tillgangar samt kunskapskapital hos de anstallda.

Med detta i atanke ar det inte svart att se hur viktigt ett patents skyddsomfang ar och kommer
att forbli. Det &r inte svart att tanka sig att riktigt stora foretag i framtiden kommer att spela en
stor roll, inte bara i den tekniska utvecklingen utan &ven i den juridiska. Mojligheten till att
skapa ett starkt och sakert skydd for patenten i patentportféljen kommer att ha hdg prioritet
och ges stort finansiellt stod, framforallt da patenten i framtiden formodligen kommer att

kunna ha globalt skydd

Den harmonisering vi ser genom nordiska sambetédnkande, EPC och WIPO med flera &r
formodligen symptomatisk for hur framtiden kommer att se ut. Inom nagra ar kommer i stort
sett hela varlden inom sekunder att kunna nas med den information som kravs for att utféra en

uppfinning. Detta i kombination med att materialet, eller hardvaran om man sa vill, blir allt
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billigare och mer automatiserad, skapar ett behov for globaliserad harmonisering. De lander
som ligger utanfor denna harmoniserade réttstillampning kommer, tror jag, att hamna
hjalplost efter i den tekniska utvecklingen, med alla de effekter pd samhéllsekonomi med

mera som detta innebér.

12 Avslutande kommentarer

Aven om doktrinen har en om inte negativ, s& atminstone forsiktig hallning till att anvanda
ekvivalenslaran i domstol sa verkar steget inte vara langt fran anvandandet av dess principer
till ett fullt accepterande. | de fall d&r domstol anvént sig av laran eller en del av dess
principer gors detta med en sjalvklarhet som far mig att tro att ett accepterande av
ekvivalenslaran de facto redan skett i praxis. Oavsett om detta ar sant sa bor man alltsa alltid

vara medveten om den nar intrang i patent kan vara aktuellt.

Resonemangen under kapitlet slutsatser ovan tenderar kanske till att upphdja patentratten till
en hogre status an vad den egentligen har. Detta & dock medvetet da det ar min fasta
Overtygelse att immaterialratternas betydelse avsevart kommer att 6ka i framtiden. 1 6vrigt
kan sagas att det forhoppningsvis framgatt ur uppsatsen att ingen av de fragestallningar som
aktualiserats har nagon storre chans att fa en l6sning inom den narmaste tiden. Detta da den
patentrattsliga utvecklingen pa ett genomgripande satt maste forandras om fragestéllningar av
ekvivalenstyp skall kunna undvikas. Pa ett mer materiellt plan & det dock mojligt att
problemen genom Okad internationell harmonisering med mera, kommer att Oka

rattssakerheten i bedomningarna.
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