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Patent — andras ensamratt ar din skyldighet

Som uppfinnare viljer du sjalv
om du vill séka patent pa din
uppfinning. Det ar dock din
skyldighet att alltid respektera
andras patent.

Inkraktar du pa andras patentrattig-
heter begar du patentintrang. Intrdng
behodver inte vara avsiktligt, men det
ar din skyldighet att kanna till beviljade
patent som paverkar den kommersi-
ella anvandningen av din uppfinning.
Med andra ord, du har en skyldighet att
kénna till och sakerstélla din frihet att
agera, dvs din Freedom-To-Operate
(FTO). Har du inte koll pa detta riskerar
du att bli stamd for patentintrang eller
tvingasinidyra licensavtal. | varsta fall
kan du till och med blitvingad attlagga
ner din affarsverksamhet.

Gor en Freedom-To-Operate-
analys

For att sakerstélla din frihet att age-
ra och kommersialisera din uppfin-
ning bor du géra en FTO-analys. Med
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FTO-analys kan andras hindrande
patent upptdackas och hanteras i tid.
En FTO-analys ar en sokning bland
relevanta patentdokument och en ana-
lys for att avgora hur allvarliga hinder
eventuella soktraffar utgor. Resultatet
blir en beddmning av din mojlighet att
kommersialisera din uppfinning utan
att bega intrang i andras patent.

Nar ska du gora en FTO-analys?
Fordelen med att gora en FTO-analys
tidigt &r att du kan identifiera eventuel-
la och direkta hinderinnan du har gjort
alltfor stora investeringar i forskning
och utveckling. Du har da mojlighet att
vélja alternativa tekniska I6sningar och
om du behdver teckna en licens har du
ett battre forhandlingslage tidigt i din
utvecklingsprocess.

Det kan dock vara svart att definiera
en produkt innan utvecklingsarbetet
ar klart. | sddana fall kan det vara battre
att géra en FTO-analys nar produkten

ar mer valdefinierad.

Vi rekommenderar att du gor en
FTO-analys i samband med att du pa-
borjar en ny utvecklingsprocess, nar
du star infor ett viktigt tekniskt vagval
samt en uppfoljning i samband med
lanseringen av din produkt.

Infor ett nytt tekniskt samarbete, ut-
licensiering av eller inkop av patent-
rattigheter &r det ocksa viktigt att un-
dersoka FTO-situationen. Du har ett
betydligt battre forhandlingslage om
du kénner dig trygg med att det inte
finns nagra tredjepartspatentrattig-
heter som stor den planerade processen.

Hur gar en FTO-analys till?

Nar du har beslutat dig for att gora
en FTO-analys behover du definiera
din produkt eller process, och vilka
marknader du &r intresserad av. Det
ar viktigt att komma ihag att din FTO-
situation kan se olika ut pa olika mark-
nader eftersom patent ar geografiskt
begrénsade rattigheter.



Vi rekommenderar att du utgar fran
en bred sokning bland patentlittera-
turen for att darefter fortsatta med en
iterativ process dar man gar igenom
sokresultaten och identifierar de rele-
vanta soktraffarna. Nasta steg ar att
analysera vad som egentligen skyd-
das av patentkraven i konkurrenternas
ansokningar och patent, och jamfora
det med din uppfinning samt att av-
gora om hindrande patent ar i kraft.
Skyddsomfang kan vara svart att tolka
och vi rekommenderar att du anlitar
ett patentombud for att hjdlpa dig med
analysen.

Glom inte att patentlandskapet &r for-
anderligt och en FTO-analys ger dig
bara en dgonblicksbild. Att halla koll
pa din FTO &r ett kontinuerligt arbete.

Vad kan du goéra om du stoter
pa hinder?

Om du upptacker pagaende patent-
ansokningar som kan bli hinder for din
affarsverksamhet rekommenderar vi
att bevaka hur ansokningarna utvecklas.
Om kraven begransas under ansok-
ningsprocessen pa ett satt som inte
hindrar din tankta affarsverksamhet
blir inte patentet ett hinder for dig om
det beviljas. Du kan aktivt férsoka pa-

verka handlaggningen av konkurren-
tens patentansdkan genom att t ex
lamna in erinran till patentverket.

Om du hittar patentansokningar och/
eller beviljade patent som ar hindran-
de, finns olika alternativ att ogiltigfor-
klara konkurrentens rattighet beroen-
de pa vilket land det handlar om och
vilken fas patentansdkan/patentet be-
finner sigi. | Europa har du t ex majlig-
het att férsoka upphava konkurrentens
patent under en period av nio manader
fran beviljandedagen genom attlamna
in en invandning. Om patentet ar dldre
an nio manader maste du vacka ogiltig-
hetstalan i nationell domstol.

Du kan ocksa aktivt kontakta patent-
innehavaren for att diskutera ett even-
tuellt licensavtal eller samarbete.

FTO ar en del av din patent-
strategi

Genom att kombinera FTO med en
aktiv strategi for egen patentering,
eventuell defensiv publicering och
hantering av foretagshemligheter, kan
dven risken for att FTO-hinder uppstar
minskas. Kontakta oss garna om du har
fragor eller funderingar.

Lycka till!

Tipsruta

Din skyldighet

Enligt lag maste du
respektera andras patent.
Du maste darfor ha koll pa
din frihet att agera.

Du bor darfor gora
freedom-to-operate-analys.

Gor en FTO-analys

Infor utveckling av en

ny produkt.

Infor ett tekniskt vagval.
Infor lansering av en produkt.
| samband med kop av
patentrattigheter.

Infor ett nytt tekniskt
samarbete.

| samband med en storre
investering i bolaget.
Som forberedelse infor
due diligence.

Vara rekommendationer

FTO bor vara en del avdin
interna process och strategi.
Kontakta ett professionellt
patentombud for hjalp med
s6kning och analys.

Hall din analys uppdaterad
genom bevakningar.

Var samarbets-
partner

Groth & Co

For mer information,
vdnligen kontakta:
Joanna Applequist
European Patent Attorney
T.+46 87299144

M: +46 70 104 54 05

Vi utdkar ditt

affarsnatverk

Vipa Groth & Co arbetar med
affarsmassig radgivning kring
patent, varumérken och annan
immaterialratt. Vi har sarskilt
stark expertis inom Life Science
och hjélper dagligen foretag
inom denna bransch. Hos oss
kan du fa kvalificerad radgivning
kring patent, varumarken, ny-
hetsgranskning, Due Diligence,
Freedom-to-Operate, tvistlos-

ning, vardering, borsintroduktion,

namnskapande med mera.

© SwedenBIO och Groth & Co 2018

joanna.applequist@groth.eu

Ovrig kontakt

Groth & Co KB

Box 6107, 102 32 Stockholm
Besoksadress:

Birger Jarlsgatan 57B
Telefon: +46 (0)8 729 9100
www.groth.eu
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