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Vad ar ett patent?

o teknisk redogo0relse - forklarar i detalj hur uppfinningen ar
avsedd att fungera och vilka tekniska férdelar den ger.

e juridiskt dokument - Innehavaren kan férbjuda andra att

tillverka, kdpa, sélja eller importera produkter som skyddas av
patentet.

e kontrakt - mellan uppfinnaren och staten. Staten énskar att ny
teknologi publiceras. | utbyte mot det beviljas uppfinnaren ett

monopol i upp till 20 ar.

M AWAPATENT valea _

TECHNOLOGY & LAW



Vad ar en patenterbar uppfinning?

En uppfinning skall:

e varany
e ha uppfinningshojd

e vara industriellt tillampbar
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Det fjarde patenterbarhetskriteriet

Beskrivningen ar viktig...

Uppfinningen skall beskrivas pa ett satt sa att fackmannen kan
utfora uppfinningen.

Kravens hela omfang skall ha stéd i beskrivningen.
Biokemi/teknik ar ofdérutsagbart
Uppfinningen skall vara reproducerbar

En dalig/otydlig beskrivning & mycket svar att radda

M AWAPATENT valea .



Nar skall jag sOka patent?

Tidigt. ..

e Tidsaspekten ar Viktig —inom manga teknikomraden &r det
kapplopning

..men inte for tidigt...
 uppfinningen maste kunna beskrivas tillrackligt val
e experimentdata maste finnas
e Innan externa kontakter tas

- men definitivt innan all form av publicering, eller
marknadsforing

M AWAPATENT valea .



Jag har en idé —vad gor jag nu?

Ar uppfinningen patenterbar?
 Tillhor den ett patenterbart omrade?
e GOr en nyhetsunderstkning

- bedom nyhet, uppfinningshojd etc.
- definiera uppfinningen

Ar uppfinningen kommersialiserbar?
e Gar det att beivra intrang?

e Finns det en marknad?
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Att du har ett patent innebar inte att du
fritt kan utnyttja din uppfinning!
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Vilken ensamratt ger ett patent?

38 PL: “Den genom patent forvarvade ensamréatten
innebar att ingen far utan patenthavarens samtycke
utnyttja uppfinningen.”

« Patenthavarens rattighet:
— Att hindra andra fran att utéva uppfinningen

* Inte patenthavarens rattighet:
— Att fritt utéva uppfinningen

* Andras rattigheter kan hindra ditt utnyttjande
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Overlappande IP-rattigheter
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Freedom To Operate

Produktfokuserad analys:

Vilka tidigare IP-rattigheter har baring pa din produkt?
Vem &ager dessa rattigheter?

Hur starka ar dessa rattigheter?

| vilka lander finns dessa rattigheter?

Vilka rattigheter kan potentiellt trada 1 kraft?
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Freedom To Operate

Svar fran analysen

e Ejinmutade omraden

 Behov att forhandla om licenser

« Geografiska skillnader

« Hitta potentiella samarbetspartners

& AWAPATENT



Patenterbarhet
VS
Freedom To Operate

« Patenterbarhetsundersokning
— Allt publicerat material, patent- och ickepatent-litteratur
— Hela publiceringen analyseras i sin helhet
— Oberoende av i vilka lander som publiceringen skett
— Konceptfokus

 Freedom to operate
— Beviljade och potentiellt kommande patentskydd
— Enbart beviljade patentkrav
— Styrka/omfattning av beviljade patentkrav
— Varje land hanteras for sig
— Produktfokus
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Konsekvenser vid patentintrang

Rattighetsinnehavaren IntrangsgoOraren

e Stamning vid domstol o Mogjlighet till

« Krav pa licensavgift korslicensiering
« Beslagtagande av * Ogiltighetstalan
intrangsforemal
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GOr din Freedom-to-operate-analys

Undvik obehagliga 6verraskningar vid
produktlansering
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Vad skall jag ha mitt patent till?

o Skydda mitt eget

o Skapa handlingsutrymme

« Licensiera till andra

* Hindra andras handlingsutrymme

« Oka bolagets varde
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Utvardering/ vardering av patentrattigheter

Giltighetstid kvar? _
Vilka lander?

A
v

| kraft?

Vad finns inuti? Att bara undersoka legal status for
patenten/ansokningarna ger ingen insikt om det sanna potentiella vardet
av portféljen. Ladan maste dppnas och innehallet undersokas...

M AWAPATENT valea .



Patent Due Diligence

* Relationen produkt/ patent = Skyddas “brandingegenskaper” hos produkten?

» Freedom to operate = Kan produkten kommersialiseras utan att bega
patentintrang?

e Skyddets kvalitet = Ar skyddet brett eller smalt/ |att eller svart att
havda?

 Kravutformning = Hindras konkurrenterna (och inte t ex kunderna)?

* Internationell standard = Passar tekniken med standarder/ kan den forma
ny standard?

 Existerande avtal = Analys av avtalssituationen?

 Uppfinnarna = Ligger uppfinnarna bakom andra uppfinningar for
andra bolag?

« Lander = | vilka l&ander ar patenten validerade?

o lkraft = Ar patenten i kraft/ finns invandningar, tvister ?

« Agarskap = Vem ager patentrattigheterna?
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Case-exempel

e (Casel:

— | januari 2004, steg Tripeps aktie med 85% pa Stockholmsbdrsen
pa en dag efter nyheten om att en amerikansk patentansoken
godkants.

e (Caselll:

— 2002 stalldes Personal Chemistrys boérsintroduktion in pga en i
sista minuten upptéackt risk for intrang i.€tt konkurrerande bolags
patent. FOretaget noterades sedan aldrig utan koptes av en
konkurrent.
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Personal Chemistry

di.se

Bioteknikbolag sldss

om miljarder
2000-06-08
Thamas Dietl

Uppsalafiretagan Pyrosequencing och
Parsonal Chemistry siiss om biotekniska
riskpengar genom att samtidigt noteras pd
Stockholms Fondbérs.

Bolagen ska vara noterade pd O-listan den 21
juni. Pyrosequencing hoppas f3 In minst 850 Mkr i
nyemissionen som r noteringen medan
Persanal Chemistry ndjer sig med mellan 375 och
525 Mkr.

Bida féretagen har férdiga produkter fir en
lovande marknad, men ocksd ett par &r till kvar till
den majliga vinsten,

Men ledningarna | bagge firetagen ar overtygade
om att deras produkter kommer att bli mycket
tramgingsrika eftersom de effektiviserar
forskningsforetagens arbete ménga ginger om,
Pyrosequencing tillverkar en ny typ av Instrument
for enklare, snabbare och billigare DNA-analys.

Hiir rér det sig om an ny och unik teknik som
skyddas av en riktig bormbmatta med patent,
Personal Chemistry utvecklar och séljer den s8
kallade Coherent Synthesisteknalogin som
underittar utvecklingen av nya
likemedelssubstanser, Ocksa den tekniken har ett
bra patentskydd.

& AWAPATENT

Topp | Fireg. | N&sta | 00-06-21 Kalla:
Personal Chemistry skjuter upp birsintroduktion

Dklarheter om bolagets patent. Slarv kan ligga bakom frvirringen. Det
Uppsala-baserade bioteknikftretaget Personal Chemistry skrinligger
sina planer pi bérsintroduktion. Anledningen ir trassel kring att av
firetagets patent som nu ska undersBkas nirmare,

"1 tredags kom det upp en Erdga om att etk av vara patent skulle krocka
med ett patent 1 USA, men sannolikheten for ate det ac ett problem dr
minlmal, Det Sr mer an teoretisk risk™, siger personal CI'bEI'I‘l!'I.I“]I’: VD Hans
Johansson.

Tills igir var milat fir Personal Chemistry att dntra bbcsen i nista
vecka = 8n plan som no alltaa maste sKToTas,

personal Chemistry her inte wvarit i kontakt med det amerikanska bolaget
in. Mu vicks interna fzdgor am det &r slarvy som ligger bakom den avbrutna
noteringen. Den granaknlng av Personal {:I'|¢I'I‘|$trr som gjorks infér
barsintroduktionen av fdretagets bank, URS Warbueg, gav upphov till wissa
Erigeteckern.

*mokimentel ¥ar inte genomlist ordentligt och kunde inte tecknas med
due-dilligence underskrifver”, sager Hans Johansson,

Fti: Varfar war det inte gencmlist ordeatligt?

"Det Ar en bra frdga. Det hir hag gAct Enabbt och vl har inte prisritarat
att hitta felet an®.

Fti: hr det bBels pnoteripgearbeter aom har gatt for fort?

"Jag mAste fd kommantera det senare, tillsammans med de vi hat hyet in
for att lads processan®.

Noteringsarbetet skots av Warburg tillsammans med Aros, som har hand om
Svarige.

¥u ska anslysen av det dokument acm £Hf Jet amerikanska patentet
analyseras av Personal Chemistrys danska patentbyrd Ploughman Vingtoft.
DAz rdknat man mad att vara klara om tvi till fyra veckor

personal Chemistry ar en underleverantdr till likemedels- och
bioteknikindustein, Pécetaget utvecklar produkter som underlattar
framtagandet av nya likemedsl. Patentet 1 friga zde en teknik som kallas
far Coberent Syntheais, dir mikrowigor skyndar pd oliks kemiska
reaktioner.

m det trote allt akulle bli en patenttvist med det amerikanska bolaget,
ar det enligt Hans Johansscon inte ndgon aket fara Ior Personal Chemistrys
del.

*whr bedémning Br att dek akulle g4 att hantera pd lite olika sstt™,
Sager han utan att gA nirmare in pd detaljer.

*¢id nasta borgintroduktion kemmer vi att drabbas att en del
extrakostnader, till exempel att skriva ett nytt prospekt.”
Teckningstiden for den planerade integsduktionan gick wt den 1€ juni ach
da var aktien Gwvertecknad.

FER LORENTI

valea
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Varde beror pa sammanhang

Varde &r alltid ett internt matt: "fér oss ar vardet X kr”
- passform med existerande produkt/teknik-portfdl;

- foretagets strategi och vision

- pagaende tvist

- produkternas livscykel

- Kundrelationer

- tillganglighet av tekniska alternativ

- kapitaltillgang

- marknadsaccess...

- andra sammanhang...

M AWAPATENT valea .



Varderingskoncept

« Kostnadsbas
- Investeringskostnaden for tekniken
- Koncept: reproduktions-/ ersattningskostnad
- Lampligt for helt ny teknik

» Intaktsbas
- Baseras pa en affarsplan och intaktsprognos
- Vilken intakt kan vi férvanta oss tack vare tekniken?
- Lamplig for teknik som ar redo att marknadslanseras

 Marknadsbas
- "Liknande tillgangar ska ha samma pris” (supply/demand)
- Jamforelse med konkurrerande teknik
- Lamplig for mogen teknik

M AWAPATENT valea .



Tack for uppmarksamheten!

Katrin Lindberg Dahlin
Lars Radbo
Niclas Davidsson
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Vad är ett patent? 

		teknisk redogörelse - förklarar i detalj hur uppfinningen är avsedd att fungera och vilka tekniska fördelar den ger. 

		juridiskt dokument - Innehavaren kan förbjuda andra att tillverka, köpa, sälja eller importera produkter som skyddas av patentet.

		kontrakt - mellan uppfinnaren och staten. Staten önskar att ny teknologi publiceras. I utbyte mot det beviljas uppfinnaren ett monopol i upp till 20 år.
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Vad är en patenterbar uppfinning?

En uppfinning skall:

		vara ny 

		ha uppfinningshöjd

		vara industriellt tillämpbar





Detta gäller för uppfinningar överallt i världen.
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Det fjärde patenterbarhetskriteriet

Beskrivningen är viktig…

		Uppfinningen skall beskrivas på ett sätt så att fackmannen kan utföra uppfinningen.

		Kravens hela omfång skall ha stöd i beskrivningen.

		Biokemi/teknik är oförutsägbart

		Uppfinningen skall vara reproducerbar

		En dålig/otydlig beskrivning är mycket svår att rädda





Fackmannen är en figur som ofta omnämns i patentvärlden, eng ”person skilled in the art”. 

Han kan vara en person (men kan även vara en grupp) med normal kunskap inom området. Han är ingen expert (senior forskare) men har tillgång till allt tillgängligt publicerat material. 

Fackmannen är inte speciellt kreativ men har tillräckliga kunskaper för att utföra rutinarbete

Uppfinningshöjden hos en uppfinning bedöms alltså utifrån vad man skulle kunna förvänta sig att fackmannen skulle kunna åstadkomma med kännedom i teknikområdet. 



Saknar uppfinningshöjd: känt att använda skruvar för att fästa ihop två träbitar – ingen uppfinningshöjd i en metod som limmar ihop bitarna.



Nytt problem - ny lösning

Gammalt problem - ny lösning

Teknisk effekt - nytt läkemedel som har färre biverkningar än ett tidigare använt läkemedel 

Överraskning – Uppfinningen är blandning av en smärtlindrare och ett lugnande medel, där det lugnande medlet inte hade någon som helst smärtlindrande effekt och det visar sig att kombinationen förstärker den smärtlindrande effekten så att den blir starkare än för det ursprungliga smärtlindraren ensamt.



Uppfinningshöjd är en subjektiv parameter.
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När skall jag söka patent?



Tidigt…

		Tidsaspekten är viktig – inom många teknikområden är det kapplöpning





…men inte för tidigt…

		uppfinningen måste kunna beskrivas tillräckligt väl

		experimentdata måste finnas

		innan externa kontakter tas





- men definitivt innan all form av publicering, eller marknadsföring
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Jag har en idé – vad gör jag nu?

Är uppfinningen patenterbar? 

		Tillhör den ett patenterbart område?

		Gör en nyhetsundersökning



		- bedöm nyhet, uppfinningshöjd etc.

	- definiera uppfinningen

Är uppfinningen kommersialiserbar?

		Går det att beivra intrång?

		Finns det en marknad?





Nyhetsundersökning har vi diskuterat tidigare – kan man göra själv



Mycket viktigt att tänka på – varför vill jag söka patent, vad skall jag göra med det?

Patent skall ingå i en affärsstrategi!

Kostar mycket pengar



Man bör också tänka på FTO - situationen - även om det inte alltid är aktuellt

Speciellt inom tekniktäta områden kan det hända din nya produkt inkluderar en komponent som någon annan har patent på. 

Det uppstår då en beroendesituation då du blir beroende av detta patent för att utöva ditt eget.
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Att du har ett patent innebär inte att du fritt kan utnyttja din uppfinning!
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Vilken ensamrätt ger ett patent?

3§ PL: “Den genom patent förvärvade ensamrätten innebär att ingen får utan patenthavarens samtycke utnyttja uppfinningen.”



		 Patenthavarens rättighet:

		Att hindra andra från att utöva uppfinningen



		 Inte patenthavarens rättighet:

		Att fritt utöva uppfinningen



		 Andras rättigheter kan hindra ditt utnyttjande
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Överlappande IP-rättigheter

Skyddad DNA-sekvens

Skyddad

 analysmetod

Skyddat enzym



Din Uppfinning!
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Freedom To Operate

Produktfokuserad analys:



		Vilka tidigare IP-rättigheter har bäring på din produkt?

		Vem äger dessa rättigheter?

		Hur starka är dessa rättigheter? 

		I vilka länder finns dessa rättigheter?

		Vilka rättigheter kan potentiellt träda i kraft?
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Freedom To Operate

Svar från analysen



		Ej inmutade områden

		Behov att förhandla om licenser

		Geografiska skillnader

		Hitta potentiella samarbetspartners
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Patenterbarhet

vs 

Freedom To Operate

		Patenterbarhetsundersökning

		Allt publicerat material, patent- och ickepatent-litteratur

		Hela publiceringen analyseras i sin helhet

		Oberoende av i vilka länder som publiceringen skett

		Konceptfokus



		Freedom to operate

		Beviljade och potentiellt kommande patentskydd

		Enbart beviljade patentkrav

		Styrka/omfattning av beviljade patentkrav

		Varje land hanteras för sig

		Produktfokus
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Konsekvenser vid patentintrång

Rättighetsinnehavaren



		Stämning vid domstol

		Krav på licensavgift

		Beslagtagande av intrångsföremål







Intrångsgöraren



		Möjlighet till korslicensiering

		Ogiltighetstalan
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Gör din Freedom-to-operate-analys



Undvik obehagliga överraskningar vid produktlansering
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Vad skall jag ha mitt patent till?



		Skydda mitt eget

		Skapa handlingsutrymme

		Licensiera till andra

		Hindra andras handlingsutrymme

		Öka bolagets värde
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Utvärdering/ värdering av patenträttigheter

	Vad finns inuti? Att bara undersöka legal status för patenten/ansökningarna ger ingen insikt om det sanna potentiella värdet av portföljen. Lådan måste öppnas och innehållet undersökas…

I kraft?

Giltighetstid kvar?

Vilka länder?
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 Patent Due Diligence





		Relationen produkt/ patent 	 Skyddas “brandingegenskaper” hos produkten?

		Freedom to operate	 Kan produkten kommersialiseras utan att begå 				      patentintrång?

		Skyddets kvalitet	 	 Är skyddet brett eller smalt/ lått eller svårt att 				      hävda?

		Kravutformning		 Hindras konkurrenterna (och inte t ex kunderna)?

		Internationell  standard	 Passar tekniken med standarder/ kan den forma 				      ny standard?

		Existerande avtal		 Analys av avtalssituationen?

		Uppfinnarna		 Ligger uppfinnarna bakom andra uppfinningar för 				      andra bolag?

		Länder		 I vilka länder är patenten validerade?

		I kraft			 Är patenten i kraft/ finns invändningar, tvister ? 

		Ägarskap		 Vem äger patenträttigheterna? 
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Case-exempel

		Case I:

		I januari 2004, steg Tripeps aktie med 85% på Stockholmsbörsen på en dag efter nyheten om att en amerikansk patentansöken godkänts.





		Case II:

		2002 ställdes Personal Chemistrys börsintroduktion in pga en i sista minuten upptäckt risk för intrång i ett konkurrerande bolags patent. Företaget noterades sedan aldrig utan köptes av en konkurrent. 
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Personal Chemistry
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Värde beror på sammanhang







Värde är alltid ett internt mått: ”för oss är värdet X kr”

- passform med existerande produkt/teknik-portfölj

- företagets strategi och vision

- pågående tvist

- produkternas livscykel

- Kundrelationer

- tillgänglighet av tekniska alternativ

- kapitaltillgång

- marknadsaccess…

- andra sammanhang…
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Värderingskoncept

		Kostnadsbas



		- Investeringskostnaden för tekniken

		- Koncept: reproduktions-/ ersättningskostnad

		- Lämpligt för helt ny teknik



		Intäktsbas



		- Baseras på en affärsplan och intäktsprognos

		- Vilken intäkt kan vi förvänta oss tack vare tekniken?

		- Lämplig för teknik som är redo att marknadslanseras



		Marknadsbas



		- ”Liknande tillgångar ska ha samma pris” (supply/demand)

		- Jämförelse med konkurrerande teknik

		- Lämplig för mogen teknik



Hypothetically, what would be the loss of future profits in each of trhe following scenarios:



		The abandonment of the patent in question: (We and others lose future profits, while yet other might be in a position where there profits may rise.)

		The sale of your patent to a third party: (We lose future profits, someone else gains an opportunity to increase profits.)
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Tack för uppmärksamheten!

Katrin Lindberg Dahlin katrin.lindberg@valea.se

Lars Rådbo lars.radbo@awapatent.com

Niclas Davidsson niclas.davidsson@awapatent.com
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Bioteknikbolag sldss

om miljarder

2000-06-08
Thomas Diet

Uppsaiafbratagen Pyrosequencing och
Parsonal Chemistry sikss om biotekniska
riakpengar ganom att samtidigt noteras 4
‘Stockholme Fondbars.

‘Bolagen ska vara noterade pb O-lstan den 21
Juni Pyrosequencig noppas f In minst 850 Mir
Dyemisionen som foresth noteringen medan
Parsonal Chemistry ndjer sig med mellan 375 och
525 M.

Bida fEratagen har firdiga produlder f6r en
lovande marknad, men ocksh et pa dr tl kvar tl
den mafiga vinsten.

Men iedhingarna | Bigge foretagen ar overtygade
om att Geras produiter kommer att bl mycket
Framaingsrika erersom de effetiisers
forskningsforetagens arbete minga ginger om.
Pyroseduencing Giverkar &n ny yp av Instroment
for enidare, snabbare och biligare DNA-anaiys.

Hile rBr det sig om en ny och unik teknik som
skyddas av en ritig bombmatta med patent
Personal Chemistry utveckiar och saler den s8
alade Caherent Synthesiseknologin som
underlattar utveckiingen av nye
akemedelssubstanser. Ocksh den tekalken har ett
bra patentskydd.






