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RAPPORT MED REKOMMENDATIONER

Problemstéillningar inom omradet immaterialradtt och tillgéangliggorande av
forskningsinfrastrukturer vid svenska ldrosaten.
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1. Bakgrund

SESAM &r ett VINNOVA-finansierat samverkansprojekt inriktat pd laboratoriebaserad
infrastruktur for material-, ingenjors- och livsvetenskaper. Projektet leds av Uppsala
universitet (UU) Samverkan och koordineras tillsammans med Stockholms universitet
(SU), Lunds universitet (LU) och RISE, med stéd av andra ldrosdten. Malet &r att
tillgangliggéra Sveriges hdgklassiga laboratorieinfrastrukturer och géra det lattare for
aktorer utanfér vardorganisationen att nyttja dem.! Tillgéngliggérandet kan t.ex. ske
mellan olika statliga larosaten eller mellan statliga léarosaten och privata aktérer.

Ett av_malen med projektet &r att ta fram en praxis med rekommendationer om hur
fragor som sekretess och fragor som rér immateriella rattigheter ska hanteras. Ansvaret
for den delen har lagts pa SU.

Rapporten inleds med forklaring av begrepp och férkortningar, har listas aven bilagorna
till rapporten. Darefter foljer rekommendationer inom 1. Sekretess, 2. Bestdmning av
uppfinnare och dgande av uppfinningen, 3. Anvdndande av kunskap genererad fran en
bestadllning samt 4. Konsekvenser av lag (2022:818) om den offentliga sektorns
tillgéngliggérande av data. Dessa omraden utvecklas sedan vidare i rapporten med
bilagor.

Forkortningar

EUIPO European Union Intellectual Property Office
EPC European Patent Convention

EPO European Patent Office

LAU Lag om ratten till arbetstagares uppfinningar
OSL Offentlighets- och sekretesslagen

PCT Patent Cooperation Treaty

Prop. Proposition

PRV  Patent och registreringsverket

SOU  Statens offentliga utredningar

TA Teknisk administrativ

TF Tryckfrihetsférordningen

USPTO United States Patent and Trademark Office
YGL Yttrandefrihetsgrundlagen

WIPO World Intellectual Property Organization

! https://www.uu.se/nyheter/arkiv/2022-02-18-battre-nyttjande-av-hogklassig-
laboratorieinfrastruktur



https://www.uu.se/nyheter/arkiv/2022-02-18-battre-nyttjande-av-hogklassig-laboratorieinfrastruktur
https://www.uu.se/nyheter/arkiv/2022-02-18-battre-nyttjande-av-hogklassig-laboratorieinfrastruktur

Bilagor

Bilaga 1. Problemstéliningar inom omradet immaterialratt och tillgangliggérandet av
forskningsinfrastruktur vid svenska larosaten

Bilaga 2. Principer for immaterialrattslig hantering i forskningsavtal, SUHF,

Dnr 0067-16, REK 2016:3, 2016-10-19

Bilaga 3. KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2023/499 av den 1 mars 2023
om en uppférandekod for forvaltning av immateriella tillgdngar for
kunskapsutnyttjande inom det europeiska forskningsomradet

Bilaga 4. Patenteringsprocessen och sekretess samt lankar till dokument och websidor
inom omradet IPR



REKOMMENDATIONER I PUNKTFORM

Sekretess géllande patent

Las PM om offentlighet och sekretess2 och behall dokumentet som ett
uppslagsverk.

Definiera individerna i projektgruppen tidigt och informera om eventuell
sekretess gentemot kund och hur arbetet ska skdtas rent administrativt (delade
mappar, mailkontakt m.m.). Informera ocksa om eventuella avtal som maste gas
igenom av individerna i teamet, se avsnitt 6 i den har rapporten.

Det finns inget i tryckfrihetsforordningen (TF) som heter "arbetsmaterial” och
begreppet har darfor ingen réattslig innebord. Har ar det viktigt att forsta nar en
handling blir allméan och nar den omfattas av sekretess och darfér inte blir
offentlig. For arbete med uppdragsverksamhet for enskilds3 rakning eller
forskningssamverkan med enskild galler sekretess enligt 31 kap. 12-13 88
respektive 24 kap. 5-6 88 OSL. Se avsnitt 3.3 i PM om offentlighet och
sekretess.*

Initialt kan sekretessavtal eller sekretessklausuler i avtal mellan
forskningsinfrastruktur och kund anvandas. Dessa kan dock aldrig ga utdver vad
OSL tillater. For snabbhet i processen ar det bra att ha universitetets avtalsmall
redo att presentera for kunden. Ett larosate bor ocksa genom
sekretessforbindelser uppméarksamma sina anstallda pa de
sekretessbestammelser som galler for dem.

Ta reda pa vem som ska signera sekretessavtalet enligt delegationsordningen
vid det larosate som ar huvudman for forskningsinfrastrukturen.

Gemensamma web-baserade mappar ska bara delas med den projektgrupp
som jobbar inom forskningssamverkan med enskild eller uppdragsverksamhet
for enskilds rékning. Detta for att skydda nyhetskravet vid en patentansdkan.

Gemensamma web-baserade mappar ar allmanna handlingar pa samma sétt
som t.ex. ett email. Utan gallande sekretessbestammelse ar dessa alltsa aven
offentliga handlingar.

En myndighet eller en anstalld (eller liknande) kan inte anvéanda sig av privata e-
postadresser for myndighetskorrespondens for att komma undan TF:s krav pa
handlingsoffentlighet. Se avsnitt 3.3.5 i PM om offentlighet och sekretess.>

2 En promemoria om offentlighet och sekretess, framtagen i SESAM-projektet.
3 S3val en fysisk person som en juridisk person. Prop. 1979/80:2 s. 329.

4 Ibid.
5 Ibid.




e FOr att uppmarksamma att de dokument som kan omfattas av sekretess (t.ex. i
uppdragsverksamhet for enskilds rékning) inte behandlas som allménna och
offentliga handlingar bor de sekretessmarkeras och da ska bl.a. den tillampliga
sekretessbestammelsen anges. En sekretessmarkering ar enbart en paminnelse
om att en sekretessprovning maste goras noggrant i varje sarskilt fall om en
handling begars utlamnad. Se vidare avsnitt 3.5.8 i PM om offentlighet och
sekretess.®

e FOr vidare lasning om patenteringsprocessen och sekretess, samt lankar till
dokument och websidor inom omradet IPR se Bilaga 4 till den hér rapporten.Z2

Bestamning av uppfinnare

o | forskningsprojekt (uppdragsforskning, forskningssamverkan eller annat) bor det
finnas en tydlig beskrivning av deltagarnas medverkan och bidrag till
uppfinningen, med datum och anstéllningssituation, som bér uppdateras
I6pande under projektets gang.

e Formella uppfinningsanmalningar ("Invention Disclosure Form”)® bor anvandas
med forsiktighet och endast nar sekretess kan galla. Uppfinningsanmalningar
bor darfor inte delas mellan myndigheter.

e Patentombud eller radgivare vid innovationskontor bor konsulteras for hjalp med
bestdmning av uppfinnare.

o Olika uppfattningar om bidrag till uppfinningen bor redas ut snarast genom
enskilda moéten, i syfte att komma fram till en gemensam uppfattning.

Overltelse och férdelning av réttigheter

o Klargor tidigt for externa kunder/deltagare att &ganderatten till
forskningsresultaten dels maste forvarvas fran deltagande larare, dels att
agandet inte ar utan begransningar. Framforallt maste ratten till publicering
garanteras.

6 En promemoria om offentlighet och sekretess, framtagen i SESAM-projektet.

7 Jesper Sellin, Potter Clarkson AB, Fabian Carson, Potter Clarkson AB, och Anna-Karin Tidén,
Stockholms universitet; RAPPORT MED REKOMMENDATIONER, Problemstallningar inom omradet
immaterialratt och tillgangliggérande av forskningsinfrastrukturer vid svenska larosaten.

8 Uppfinningsanmalan (Invention Disclosure Form): En detaljerad beskrivning av individuella
bidrag till uppfinningen med datum for nar bidraget gjordes.



e Komplettera forskarmedgivanden med en uttrycklig utfastelse fran lararen om att
overlata framtida rattigheter, alt. en separat dverlatelse, i de fall sddan
overlatelse forvantas.

e Avtalet med lararen maste vara skaligt och minst innebara kompensation och
villkor som atminstone motsvarar uppfinnarlagen.

e Undvik samagande som huvudregel och utvardera alternativ, t.ex. 6verlatelse av
aganderatt till ett aktiebolag, licensiering eller en Field of Use (FoU) uppdelning
dar resultaten i forvag delas upp for olika tillampningsomraden.

e Vid fordelningen av andelar kan det respektive intellektuella bidraget utgéra en
utgdngspunkt, men fordelning kan ocksa goras pa annan grund, t ex finansiellt
bidrag.

e Vid avtal om Gverlatelse ar det viktigt att ha med bestammelser om att
dverlatande part ska medverka till att signera och uppratta nédvandiga
handlingar for att 6verlatelsen ska fa full effekt.

Faststéllande och hantering av s k “bakgrundsinformation” (information med ansprdk
p8 dganderétt som delas vid utférande av bestéllningen).

e Vid forskningssamarbeten bor avtal utan definition av bakgrundsinformation
undvikas.

o Riktlinjer bor utarbetas for hur bakgrundsinformation ska identifieras och
beskrivas i avtal

Foljande punkter kan utgéra stomme for sadana riktlinjer:

o Deltagare bor i detalj presentera sin bakgrundsinformation, vilket kan goéras i ett
sarskilt dokument eller mote, med mdjlighet till granskning och uppfdéljning.

e Deltagare bor sarskilt redovisa eventuellt samagande till bakgrundsinformation
eller andra belastningar som kan paverka mojligheten att licensiera eller
anvanda bakgrundsinformationen.

o Generella definitioner av bakgrundsinformation bér undvikas, men i de fall
specificering inte ar maojlig kan en generell definition kombineras med en
avtalsutfastelse av parterna att inte stamma varandra fér anvandning av
bakgrundsinformation i samband med exploatering av resultat.

e Licensiering av bakgrundsinformation bor ske restriktivt nar bakgrunds-
informationen inte har tydligt specificerats.




Vid uppdrag mot kund som vill anvanda forskningsinfrastrukturer kan kraven pa
beskrivning av bakgrundsinformation vara mindre viktiga, men
bedomning/reflektion bor anda goras i varje enskilt fall.

Rétt till publicering av resultat

Larosatena bor ta fram gemensamma policys for hur lang fordrojning som kan
accepteras i avtal for att utvardera resultaten och mdjliggdra ansékan om
immaterialrattsligt skydd.

Forslagsvis antas en princip som innebar att publicering av resultat boér kunna
fordrojas med maximalt en manad for att ge 6vriga avtalsparter mojlighet att
sakerstélla att publiceringen inte innehaller information som dverenskommits
ska vara hemlig, och med ytterligare tre manader for att majliggéra ansékan om
immaterialrattsligt skydd.

Avtal avseende anvdndning av uppfinningen

Framfor onskemal om forskningslicens i de initiala avtalsdiskussionerna med
deltagande parter inklusive larare. Kan utgora krav for forskningssamverkan.

Krav pa forskningslicens kan efterges vid uppdrag utan forskningssamverkan.

Det bor fortydligas i policys och riktlinjer att avtal kravs for nyttjanderatt till
uppfinningar, bade for larare och andra anstallda.

Kunds énskemél att beh8lla uppfinningen som en féretagshemlighet

En diskussion med kunden bor alltid tas innan projektet pabdrjas, for att utrona
om kunden avser att skydda eventuella uppfinningar genom patent eller
hemlighallande.

Kunden bor upplysas om att for uppgift i en allman handling hos universitet och
hogskolor galler sekretessen i hogst tio ar.

Om kunden avser att halla uppfinningarna hemliga &r det sarskilt viktigt att
utreda om sekretess kan galla samt att reflektera dver konsekvenserna och
nyttan for larosatet med att delta i projektet.




e | den utstrackning det ar mdjligt bor det anges i avtalet om uppdragsforskning,
eller forskningssamverkan om resultaten ska utgéra foretagshemligheter.

Sekretess av kunds data nédr kund ar enskild

e Se Sekretess gallande patent ovan.

2. Vart uppdrag

Inom SESAM, Arbetspaket 3, togs ett dokument med fyra huvudsakliga
problemstéllningar fram; 1. Sekretess, 2. Bestdmning av uppfinnare och &gande av
uppfinningen, 3. Anvandande av kunskap genererad fran en bestéllning samt 4. Lag
(2022:818) om den offentliga sektorns tillgangliggérande av data®, se Bilaga 1.

Av namnda problemstéliningar har Potter Clarkson ombetts underséka och ge
rekommendationer avseende punkterna 2 och 3, samt ge specifik input till punkterna 1
och 4. En promemoria om offentlighet och sekretess har ocksa tagits fram inom ramen
for SESAM vilken utgdr ett viktigt faktaunderlag fér rekommendationerna som tar sikte
pa sekretess.

Bilaga 1 delades ocksd med representanter, ofta forestandare, for olika
forskningsinfrastrukturer inom forskningsomradena material och hélsa. Dessa personer
representerar foljande larosaten: KI, SU, UU, LU (MAX IV), Chalmers och KTH. Samtliga
har fatt aterkoppling. Problemstéliningarna har hjélpt till att fokusera arbetet med
rapporten. Enké&tsvaren fr@n Arbetspaket 2 som berdr immaterialrdtt har ocksd
beaktats.

Uppdraget redovisas i form av denna skriftliga rapport.1°

3. Granskat material

Som underlag foér utredningen har vi granskat ett antal policydokument och avtal som
anvands inom befintliga forskningsinfrastrukturer, inklusive:

Fran SU:

- Policy om hantering av immateriella rattigheter vid Stockholms universitet
(2021)

9 I Bilaga 1 kallas detta avsnitt Data som genereras vid bestallning som tillh6r kunden gentemot
Oppna data.

10 Uppdragets ramar har paverkat rapportens djup och omfang. Vad géller immateriella rattigheter
har arbetet till exempel fokuserats mot patenterbara uppfinningar, med uteslutande av bland
annat fr%gor kring upphovsratt.



- Rutiner for externfinansierad forskning: ansékningar och avtal. Vem gor vad?

- EXSELENT - Agreement for Berzelii Excellence Centre at Stockholm University
(2011)

- Tilldgg i mall fr&n Horizon Europe géllande "Right to Project Results -
Ownership”

Fran UU:
Avtalet "Overenskommelse om kanslifunktion” med underliggande avtal fér
ScilLifeLab Drug Discovery and Development (DDD) Platform (2021)

Fran KI:

- Riktlinjer foér forskningsrelaterade avtal (2021)

- Riktlinjer for forskning (2021)

- Riktlinjer om immateriella tillgangar och naringslivssamverkan (2018)
- CBCS User Agreement (2024)

Fran LU:

-  MAX 1V General Terms and Conditions for Proprietary Access (2017)

- Framework Agreement for Proprietary Access to MAX IV Laboratory (template)

- MAX 1V - Enter a Purchase Agreement, https://www.maxiv.lu.se/industry/step-
by-step-guide/enter-a-purchase-agreement/

De aktuella fragorna har varit foremal for ett antal statliga utredningar och
propositioner eller liknande, vilka ocksd har beaktats, till exempel:

- SO0U 1996:70, Samverkan mellan hégskolan och naringslivet

- SOU 2005:95, Nyttiggérande av hdgskoleuppfinningar

- SOU 2015:16, Okat vardeskapande ur immateriella tillgdngar

- SOU 2021:65, Starkt fokus pa framtidens forskningsinfrastruktur

- Prop. 2006/07:91, Sekretess vid forskningssamverkan

- Prop. 2008/09:50, Ett lyft fér forskning och innovation

- Prop. 2012/13:30, Forskning och innovation

- Prop. 2016/17:50, Kunskap i samverkan - foér samhéllets utmaningar och
starkt konkurrenskraft

- Prop. 2020/21:60, Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation for
Sverige

- Prop. 2021/22:225, Den offentliga sektorns tillgéangliggérande av data

- ESV Rapport: Uttag av avgifter for forskningsinfrastruktur (2020)

Relevant lagstiftning fér uppdraget (ej uttémmande):

- Kommissionens férordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 (angdende
statsstdd och definition av forskningsinfrastruktur)

- Tryckfrihetsforordningen (1949:105)

- Lagen om ratten till arbetstagares uppfinningar (LAU 1949:345)

- Patentlag (1967:837)

- Hoégskolelag (1992:1434)



- Hogskoleférordning (1993:100)

- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

- Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgangliggérande av data
- Lag (2018:558) om foéretagshemligheter

- Foérordning (2022:1378) om avgifter for forskningsinfrastruktur

Vidare har det d@ven tagits hénsyn till EU-kommissionens rekommendation om en
uppférandekod for forvaltning av immateriella tillgdngar fér kunskapsutnyttjande inom
det europeiska forskningsomradet (EU, 2023/499, 1 mars 2023).

4. Inledning

Samtliga problemstéliningar inom uppdraget och inte minst fragorna kring dgande och
anvandning av forskningsresultat leder direkt till frAgor om avtal. Frégor att stalla &r till
exempel vilka avtal som behdvs och vilka avtal som kan ingds eller bér ingas. Uppdraget
tar sin utgdngspunkt i att det finns vissa policys och strukturer pa plats pa larosatena,
men att det finns behov att fortydliga och komplettera dessa med handfasta
rekommendationer, fér att forenkla och ge storre forutsebarhet i samband med
tillgangliggérande av forskningsinfrastrukturer.

De situationer dar tillgangliggérandet av forskningsinfrastruktur behandlas i rapporten
ar uppdragsverksamhet for enskilds!! rékning dar bdde uppdragsforskning och uppdrag
ingdr, samt forskningssamverkan med enskild eller mellan myndigheter.

De flesta utredningar som gjorts tidigare inom det har omradet har utmynnat i att det
bor arbetas vidare med fragorna. Det har gjorts till exempel genom SUHF:s expertgrupp
for forskningsadministrativa fr&gor, som 2016 tog fram grundldggande principer for
immaterialrattslig hantering i forskningsavtal, Bilaga 2.2 Ar 2023 publicerades "en
uppférandekod for forvaltning av immateriella tillgdngar for kunskapsutnyttjande inom
det europeiska forskningsomradet”13, Bilaga 3, fran EU. Principerna aterspeglas i stora
drag, om &n med vissa skillnader, i de policys och riktlinjer som sedan dess tagits fram
vid larosatena. Vart uppdrag tar avstamp i principerna, med syfte att fortydliga dessa
och férenkla den praktiska tillampningen.

5. Immateriella tillgdngar

Det finns olika typer av immateriella tillgdngar som patent, féretagshemlighet,
varumarke, designskydd (@ven kallat ménsterskydd) och upphovsratt. Fér patent kravs
en ansbkan hos den behériga myndigheten i landet dar skydd o©nskas, medan
upphovsratt uppkommer automatiskt nar ett verk har skapats. Varumarke och design
skyddas vanligtvis genom registrering medan skydd under vissa férutsattningar ocksa
kan aberopas utan registrering.

11 53val en fysisk person som en juridisk person. Prop. 1979/80:2 s. 329.
12 SUHF, Dnr 0067-16, REK 2016:3, 2016-10-19
13 KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2023/499 av den 1 mars 2023
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Patent skyddar tekniska aspekter eller sardrag av en uppfinning och ger innehavaren
ensamratt att hindra andra fran att utnyttja den patenterade idén. Designskydd skyddar
formen och utseendet av en produkt. Ett varumarke ar ett kdnnetecken, till exempel ett
namn, logotyp, distinkt farg eller ljud som anvéands i naringsverksamhet for att sarskilja
produkter och tjénster fran varandra och for att identifiera det kommersiella ursprunget.
Féretagshemligheter &r vardefull information om teknik eller ndgon annan aspekt av ett
foretag som foretaget haller hemlig.

Inom SESAM behandlas endast forskningsinfrastrukturer som  benamns
"labinfrastrukturer” och fér dessa &r patent den viktigaste immateriella tillgdngen. Med
"labinfrastruktur” avses infrastruktur av relevans for eller som delvis relaterar till
material-, ingenjérs- och livsvetenskaper, vilket aven inkluderar s.k. "technology
infrastructures". Det som tas upp i rapporten har aven allman giltighet for universitetens
arbete inom omradet patent for t.ex. forskningssamverkan och uppdragsforskning.

5.1 Patenterbara uppfinningar

Det ar viktigt att notera att frdgan om patenterbarhet &r separat fran fragan om
utdvandefrihet. Det kan vara méjligt att f& ett patent men det kan fortfarande krévas
en licens fran en tidigare rattighetshavare for att kunna anvanda den patenterade idén.
Patent ar en s.k. negativ rattighet som ger réatt att hindra andra, men inte nédvandigtvis
ratt att utéva den skyddade uppfinningen.

Kraven for patentering ar att uppfinningen ska vara ny, ha uppfinningshéjd och vara
industriellt tillampbar, vilket betyder att den ska lésa ett problem med hjalp av
teknik. Dessutom finns det ocksa omraden som ar undantagna méjligheten till patent
enligt patentlagstiftningen dar patentet soks.

Patent ges pa nya tekniska I6sningar pa problem. Patent kan skydda uppfinningar som
handlar om till exempel en process, metod, produkt, artikel eller specifik molekyl.
Genom patentet far uppfinnaren en tidsbegréansad ensamrétt i utbyte mot att staten far
offentliggéra uppfinningen.

Med uppfinningshéjd menas att uppfinningen ska skilja sig vésentligt fran allt som &r
kant sedan tidigare. Lésningen far inte ligga nara till hands fér den som &r kunnig inom
uppfinningens teknikomrade, den s.k. "fackmannen”. Det kan innebara att nya satt for
att kombinera kénda metoder eller foremal inte nédvandigtvis har uppfinningshsijd.

Med industriellt tillampbar menas att uppfinningen ska kunna tillverkas eller utféras
inom industri i vid bemarkelse. Andamalet ar inte avgérande utan om uppfinningen
skulle kunna anvéndas for industriella &ndamal.

Det ar patentkraven i ett patent som definierar uppfinningen som ska skyddas.
Patentkraven kan tillhdra olika kategorier, till exempel produkt, process, anordning eller
anvandning, och det ar oftast nédvandigt att ha patentkrav med fler an en kategori for
att skydda en uppfinning.
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Exempel 1: Ett patent som beskriver en kemisk sammansattning fér en elektrod som
ska anvéndas i ett batteri pa ett fordon kan innehdlla patentkrav som beskriver
sammanséattningen, en elektrod som innehdller sammanséttningen, ett batteri som
innehaller elektroden, ett fordon som innehaller batteriet och en metod for att tillverka
sammansattningen.

Exempel 2: Ett patent som beskriver en mekanisk anordning kan ha patentkrav som
beskriver anordningen i sig, en metod for att tillverka anordningen och en process som
beskriver anvandningen av anordningen.

Exempel 3: Ett patent som beskriver ett farmaceutiskt |dkemedel kan innehalla
patentkrav inriktade pd en kemisk produkt, en sammansattning som innehdller den
kemiska produkten, en formulering som innehaller sammanséattningen, en packning som
innehadller formuleringen, en process fér att tillverka den kemiska produkten och
anvandningen av ett lakemedel mot en specifik sjukdom.

5.2 Patentlagstiftning

Patent ar en territoriell ratt. Det betyder att det kravs ett svenskt patent for patentskydd
i Sverige, men ett svenskt patent har inte ndgon verkan utomlands. Lagar kring patent
ser olika ut i olika lander och regioner. Det finns inget internationellt patent, daremot
en internationell ansdkningsprocess genom Patent Cooperation Treaty ("PCT"). For att
fa patent i Sverige och i andra europeiska ldnder |&mnas ansdkan forst ofta in till den
europeiska patentmyndigheten EPO, vilket ger mdjlighet till regionalt skydd. Nar
ansodkan sedan blir beviljad kan patenthavaren begdra att patentet blir giltigt i Sverige
och i de andra europeiska landerna som deltar i samarbetet. Det finns numer aven ett
enhetligt patent ("Unitary Patent”) som ger patentskydd i de anslutna EU landerna.

Det finns olika nationella begransningar avseende vad som kan patenteras. I USA ar det
t.ex. mojligt att patentera behandlingsmetoder och affarsmetoder, medan det enligt den
europeiska patentkonventionen ("EPC”) inte gar att patentera sddana metoder i sig.
Patentlagstiftningen i Sverige foljer ganska ndra Europas patentlagstiftning enligt EPC.

En annan viktig skillnad mellan USA och Europa avseende offentlig information, &r sa
kallade “grace periods”. Oftast vill man ansdka om patent innan man publicerar en
handling om innehdllet. Om publicering sker fére patentansdkningsdagen, och darmed
blir offentlig, anses den som nyhetshindrande. I vissa lander som t.ex. USA finns det
daremot en grace period som inneb&r att om ndgon anséker om ett patent inom 12
manader efter att en handling har blivit offentlig, anses den offentliga handlingen inte
nyhetshindrande. I Europa finns ingen grace period fér sadana offentliga handlingar.
Oavsett s& rekommenderas att inte forlita sig pa grace periods.

5.3 Nyhetshinder

For att ndgot ska rdknas som allmént ként och dérmed utgéra del av teknikens
stdndpunkt (“state of the art” pa engelska), maste beskrivningen innehdlla tillrackligt
med information sa att fackmannen kan utféra uppfinningen vid ansdkningstillféllet, en
sa kallad “enabling disclosure” pa engelska. En tillrdcklig beskrivning maste tilldta att

12



fackmannen, med hanvisning till fackmannens allmanna tekniska kunskap, kan upprepa
uppfinningen. Fackmannen har betyder en fiktiv person med en specialists kompetens
inom ett visst omrade. Beskrivningen maste ocksa vara en offentlig handling, direkt och
otvetydigt beskriva uppfinningen samt aterfinnas i en och samma kalla for att anses
nyhetshindrande.

Det kan vara svart att argumentera att en beskrivning inte &r nyhetshindrande baserat
endast pa att beskrivningen inte &r tillrdcklig. Detta eftersom det kan bero pa
komplexiteten av uppfinningen, teknikens standpunkt och kunskapen som fackmannen
skulle férvantas ha eller férvarva utan orimlig bérda. Dessutom kan patentmyndigheter
och domstolar i olika lander och regioner ha olika tolkningar géllande om en beskrivning
ar tillracklig.

Exempel 1: Om ett offentligt dokument beskriver en kemisk produkt sd att det inte &r
mojligt att identifiera den kemiska produkten i sig, till exempel med en beteckning som
“"Produkt X", anses inte dokumentet som en tillrdcklig beskrivning.

Exempel 2: Om ett offentligt dokument beskriver en kemisk produkt med namn eller
kemisk formel och anger att produkten kan vara producerad med en process, men
dokumentet inte beskriver tillverkningen av reaktanten eller startprodukten och
fackmannen inte kan tillverka dessa baserat pa allmanna kunskaper, &r beskrivningen
inte tillracklig med hansyn till den kemiska produkten. Det betyder att den kemiska
produkten inte &r en del av teknikens stdndpunkt. Daremot, om tillverkningen av
reaktanten eller startprodukten ar allmant kand ar dokumentet en tillracklig beskrivning
av den kemiska produkten och saledes en del av teknikens standpunkt.

Exempel 3: Om man vid en screening av substanser med kanda strukturer publicerar
screeningresultat med en beskrivning av vad screeningen testar, kan publikationen
anses som nyhetshindrande till en senare patentansékan om uppfinningen handlar om
screeningresultat (till exempel den terapeutiska effekten av substansen). Daremot, om
uppfinningen handlar om en formulering av substansen till ett Iakemedel eller ytterligare
forandringar av den kemiska strukturen, ar det mojligt att de publicerade
screeningresultaten inte anses som nyhetshindrande (men kommer férmodligen anses
relevanta for fragan om uppfinningshéjd, beroende pa t.ex. om formuleringen eller de
kemiska forandringarna har visat en dverraskande teknisk effekt).

Exempel 4: Idag forekommer anvandning av s.k. uppfinningsanmalningar (“Invention
Disclosure Forms”)4 vid larosdatena, men inkonsekvent. Syftet med en
uppfinningsanmalan ar att beskriva uppfinningen och vilka som bidragit till den, som
bevis for dess tillkomst och fér att underlatta patentering. En uppfinningsanmalan
innehdller darfér ofta information som kan vara nyhetshindrande. I de fall
uppfinningsanmalningar forekommer vid larosatena ar det avgdrande att de anses som
en mellanprodukt, ett utkast, som inte ar en allmén handling och alltsd inte kan bli en
offentlig handling. Se PM om offentlighet och sekretess?s, avsnitt 3.3.10.

14 Uppfinningsanmalan (Invention Disclosure Form): En detaljerad beskrivning av individuella
bidrag till uppfinningen med datum fér nar bidraget gjordes.
15 En promemoria om offentlighet och sekretess, framtagen i SESAM-projektet.
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5.4 Sekretess géllande patent

For att fa ett patent p@ en uppfinning finns det ett krav att uppfinningen ska vara ny.
Nyhet betyder har att uppfinningen & ny om den skiljer sig fran det som pa
patentansdkningsdagen var allmant kant.

For att inte g& miste om mdjligheter att patentera och behalla resultat med ensamrétt
ar det darfor nédvandigt med kunskap dels om vad som utgdr en patenterbar uppfinning
och dels vad som galler ifrdga om hemlighdllande, for att undvika att uppfinningen anses
allmant kand, undvika s.k. nyhetshinder.

Nar patentansdkan val ar inlamnad tilldmpas for information som finns i ett drende OSL
31 kap. 20 §. Dar regleras att sekretess galler i arende om ansékan om patent for
uppgift om uppfinning eller foretagshemlighet, om inte annat féljer av patentlagen. Av
patentlagen féljer nar handlingarna i ett patentarende blir offentliga. Ett beviljat patent
blir alltid offentligt.

En patentansékan halls hemlig till dess att den publicerats (offentliggjorts).i6
Patentlagens bestammelser om nar handlingarna i ett patentarende blir offentliga ar
endast tilldampliga nér Patent-och registreringsverket handldgger en patentansékan.

Innan patentansdkan ar inlamnad kravs varsamhet och reflektion kring hur uppgifter
relaterade till arbetet ska skyddas. En grund ar OSL 24 kap. 5 § som mdjliggér sekretess
till skydd for enskildas intressen vid forskningssamverkan. Med enskild avses savél en
fysisk som en juridisk person.'” Uppgiften skall ha tydlig koppling till samverkan.
Daremot finns det inget krav pa att det &r just den enskilde eller larosatet som pa ett
omedelbart satt skall ha bidragit med uppgiften. En tredje part i samverkan, t.ex. ett
deltagande utldndskt universitet, kan darmed bidra med uppgifter som &r féremal for
sekretess enligt bestémmelsen.!® Fér uppdragsverksamhet for enskilds rakning galler
OSL 31 kap. 12 § dar sekretess géller fér uppgift som avser “provning, bestamning av
egenskaper eller myckenhet, vardering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk
undersokning eller annat sddant uppdrag som myndigheten utfér for en enskilds
rakning”. Se PM om offentlighet och sekretess?®, avsnitt 5.3, 5.3.1 och 5.3.2.

Om det inte finns ndgon tillamplig sekretessbestammelse, bor forsiktighet iakttas sd att
en uppfinning inte forekommer i en allman och offentlig handling hos en myndighet. I
fall dar det inte &r fraga om forskningssamverkan med enskild eller uppdragsverksamhet
for enskilds rakning ar det avgdrande att det handlar om ett utkast till en patentansdkan
som &r en &nnu inte upprattad handling och som alltsa inte utgér en allman och offentlig
handling. Med andra ord bér forsiktighet iakttas sa att en uppfinning inte férekommer i
en allman och offentlig handling hos en myndighet. Se PM om offentlighet och
sekretess??, avsnitt 3.3.10.

16 Huvudregeln i 2 kap. 22 § patentlagen innebér att om patent dd &nnu inte meddelats,
handlingarna i arendet blir offentliga nar 18 manader férflutit fran ansékningsdagen eller, om
prioritet begérts, prioritetsdagen, sdvitt sékanden inte begar tidigare offentliggérande (3 st.)
Patentverken i de flesta l&nder publicerar patentansdkan 18 manader efter ansékningsdagen.

17 Prop. 1979/80:2, s. 329

18 prop. 2006/07:91, s. 20

19 En promemoria om offentlighet och sekretess, framtagen i SESAM-projektet.

20 Tbid.
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Regler om sekretess for ansdkan finns dven hos utlandska patentmyndigheter och det
ar lagstiftningen dar man ansdéker om patent som galler. Till exempel, en europeisk
patentansdkan finns inte allmant tillganglig utan sdékandens godkannande innan
publicering enligt Art. 128 EPC. Patentverken i de flesta lander publicerar patentansdkan
18 manader efter prioritetsdatumet.

5.5 Rekommendationer

e L&s PM om offentlighet och sekretess?! och behdll dokumentet som ett uppslagsverk.

e Definiera individerna i projektgruppen tidigt och informera om eventuell sekretess
gentemot kund och hur arbetet ska skdétas rent administrativt (delade mappar,
mailkontakt m.m.). Informera ocksd om eventuella avtal som maste gas igenom av
individerna i teamet, se avsnitt 6 nedan.

III

e Det finns inget i tryckfrihetsféorordningen (TF) som heter "arbetsmaterial” och
begreppet har darfér ingen rattslig innebérd. Har ar det viktigt att forstd nar en
handling blir allman och nar den omfattas av sekretess och darfor inte blir offentlig.
For arbete med uppdragsverksamhet fér enskilds rakning eller forskningssamverkan
med enskild galler sekretess enligt 31 kap. 12 § respektive 24 kap. 5-6 §§ OSL. Se
avsnitt 3.3 i PM om offentlighet och sekretess?2.

e Initialt kan  sekretessavtal eller sekretessklausuler i avtal mellan
forskningsinfrastruktur och kund anvéndas. Dessa kan dock aldrig g3 utéver vad
OSL tilldter. Fér snabbhet i processen ar det bra att ha universitetets avtalsmall redo
att presentera for kunden. Ett larosdte bér ocksa genom sekretessforbindelser
uppmarksamma sina anstallda pd de sekretessbestammelser som géller fér dem.

e Ta reda pad vem som ska signera sekretessavtalet enligt delegationsordningen vid
det larosate som ar huvudman for forskningsinfrastrukturen.

e Gemensamma web-baserade mappar ska bara delas med den projektgrupp som
jobbar inom forskningssamverkan med enskild eller uppdragsverksamhet foér
enskilds rakning. Detta for att skydda nyhetskravet vid en patentansékan.

e Gemensamma web-baserade mappar &r allménna handlingar pad samma sé&tt som
t.ex. ett email. Utan géllande sekretessbestdmmelse &r dessa alltsd &ven offentliga
handlingar.

e En myndighet eller en anstalld (eller liknande) kan inte anvanda sig av privata e-
postadresser for myndighetskorrespondens foér att komma undan TF:s krav pa
handlingsoffentlighet. Se avsnitt 3.3.5 i PM om offentlighet och sekretess.?3

e FOr att uppmarksamma att de dokument som kan omfattas av sekretess (t.ex. i
uppdragsverksamhet for enskilds rakning) inte behandlas som allmd@nna och
offentliga handlingar bér de sekretessmarkeras och da ska bl.a. den tillampliga
sekretessbestammelsen anges. En sekretessmarkering &r enbart en pdminnelse om

21 En promemoria om offentlighet och sekretess, framtagen i SESAM-projektet.
22 1bid.
23 Ibid.
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att en sekretessprévning maste géras noggrant i varje sarskilt fall om en handling
begars utlamnad. Se vidare avsnitt 3.5.8. i PM om offentlighet och sekretess.2*

e FOr vidare lasning om patenteringsprocessen och sekretess, samt lankar till
dokument och websidor inom omradet IPR se Bilaga 4.

6. Agande av uppfinningen och bestimning av uppfinnare

Som beskrivs i Problemstélliningen s& finns det alltid en méjlighet att en bestélining fran
en kund till en forskningsinfrastruktur leder till att ny kunskap genereras dar de som
arbetar vid forskningsinfrastrukturen kan beddmas vara uppfinnare. I de fall som
personal vid forskningsinfrastrukturen &r anstidllda med ett kontrakt sa att
lararundantaget galler ar det viktigt att den informationen kommer bestallaren till del
och att det finns policys och rutiner for hur uppfinnare ska identifieras samt hur fragor
kring &gande och ratt till patentering ska ldsas. Fragor som berérs i denna del avser till
exempel:

e Avtal avseende aganderatt till uppfinningen.

e Ra&tt till patentering.

e Betydelsen av lararundantaget

e Faststdllande och hantering av s.k. "bakgrundsinformation” (information med
ansprak pa dganderitt som delas vid utférande av bestallningen).

6.1 Nuldge

6.1.1 Bestdgmning av uppfinnare

Att bestamma uppfinnarskap for en patentansdkan ar en ndédvandig process. Om det
vid granskningen hos patentmyndigheten eller vid prévning i domstol patréffas
felaktigheter kring angivna uppfinnare, antingen att angivna personer inte ar uppfinnare
eller att uppfinnare uteldmnats, kan en patentansékan eller ett godkant patent
ogiltigforklaras. Detta sagt, om en bestamning av uppfinnarskap visar sig vara felaktig,
pa sa vis att det felaktiga inkluderandet eller uteldmnandet kan ha varit ett &rligt misstag
snarare an en avsiktlig férfalskning, kan detta vanligtvis korrigeras utan skada for
patenthavaren. Patentombud kan anlitas for hjalp med att bestdmma uppfinnare genom
dialog mellan deltagarna i projektet.

Det kan vara sarskilt viktigt om ett utlandskt tillstand krévs fér patentansdkan. Ett
utldndskt tillstand kan krévas i vissa lander om en patentansokan ska sokas utanfor det
land som en uppfinnare ar medborgare i, eller utanfor ett land dar uppfinningen gjordes.
Om en uppfinnare saknas pa patentansokan, kan det leda till att ett utlandskt tillstand
inte beviljas, och déarmed kan ett patent i det landet férklaras ogiltigt.

Vem &ar dd uppfinnare till en specifik patentansékan? I manga lander finns det ingen
uttrycklig beskrivhing av uppfinnarskap i patentlagstiftningen, t.ex. under den
europeiska patentkonventionen (EPC) eller i svensk patentlag. Daremot brukar

24 En promemoria om offentlighet och sekretess, framtagen i SESAM-projektet.
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uppfinnarskap betraktas relativt lika i hela varlden. Uppfinnarskap ar ett faktum baserat
pa de tekniska bidragen som lett till uppfinningen, inte bara det som star i patentkraven
men ocksa det som finns i beskrivningen. Under brittisk lagstiftning &r en uppfinnare
definierad som en person som har kommit pd& uppfinningen?s, och darmed
uppfinningsidén som framgar av patentkraven.? Under amerikansk lagstiftning &r en
uppfinnare definierad som en person som har bidragit till patentkraven av en
patenterbar uppfinning?’, specifikt den som har kommit p% uppfinningen och har haft
intellektuell kontroll éver uppfinningsprocessen.28

Vasentligt ar att det ar det materiella (intellektuella) bidraget till uppfinningen i
patentansdkan som bestémmer vem och/eller vilka som ar uppfinnare. Uppfinnarna ar
noédvandigtvis inte alla som har samarbetat i projektet. Personer kan vara ansvariga for
att initiera, hantera eller finansiera projektet, st& med som forfattare till en vetenskaplig
artikel, eller till och med delta i forskningen utan att fér den skull vara uppfinnare. Fér
att vara uppfinnare ska man ha bidragit materiellt och kommit p& uppfinningen nar den
togs fram. En uppfinnare kan vara ndgon som har lamnat bidrag och ténkt ut de tekniska
sardragen som definierar uppfinningen, utdver att endast utféra osjalvstandiga analyser
pa uppdrag av uppfinnarna. Detta inkluderar exempelvis en speciell framstaliningsmetod
som ingar i uppfinningen fér att méjliggodra den.

Det ar inte noédvandigt att en uppfinnares bidrag reflekteras i alla kraven av
patentansdkan, men felaktig beteckning av uppfinnare baserad pa uppfinnares bidrag
till innehallet i kraven kan vara mer allvarligt i vissa lander. Det &r till exempel inte
vanligt att en uppfinnares bidrag behdver representeras i innehallet av de slutliga kraven
i ett beviljat brittiskt patent, dar en uppfinnares bidrag kan ha ett minimalt varde. I USA
daremot, om det finns flera uppfinnare ska en uppfinnare har bidragit till innehallet av
minst ett krav, med foljd att listan 6ver uppfinnarna kan behéva korrigeras under
handlaggningstiden.

Uppfinnare och férfattare till en vetenskaplig artikel inom samma omrade kan vara olika
personer da anvisningarna for att bestamma uppfinnare skiljer sig fran att bestamma
forfattare. Vid publicering i en vetenskaplig tidskrift anvénds en vidare definition pa
bidrag &n endast de intellektuella bidragen till uppfinningen i en patentansdkan.
Dessutom kan ju en vetenskaplig publikation och en patentansékan inom samma projekt
behandla olika omrdden inom projektet, badde vad géller &mne men ocksa vad galler
omfang.

6.1.2 Avtal avseende dganderétt till uppfinningen - betydelse av ldrarundantaget

En uppfinning kan mycket val vara ett resultat av flera personers anstrangningar och
bidrag, vilket ofta ar fallet i forskningsprojekt. I avsaknad av avtal anses uppfinningarna
vara samagda, med foljd att alla typer av férfoganden éver gemensamma uppfinningar
och patent som utgdngspunkt kraver enighet av samtliga parter. Det finns inga
bestammelser i patentlagen eller ndgon tydlig praxis som reglerar férhallandet med flera

25 Section 7(3) UK Patents Act 1977

26 Henry Brothers (Margherafelt) v. Ministry of Defence and the Northern Ireland Office, RPC 114
(1997), 693-720.

27 35 USC §100

28 Fiers v. Revel, 984 F.2d 1164, 1168, 25 ESPQ2d 1601, 1604-05 (Fed. Cir. 1993).
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rattighetsinnehavare till uppfinningar. Avtal mellan deltagande parter dar darfér en
forutsattning for ett effektivt utnyttjande av forskningsuppfinningar.

Vad avser deltagande parter ar det ndédvandigt att beakta det for Sverige unika
ldrarundantaget, enligt vilket forskare vid svenska universitet, hégskolor eller andra
inrattningar som tillhér undervisningsvésendet &ger ratten till sina uppfinningar.?®
Larosdtena kan inte ingd avtal som begrénsar forskarnas rétt enligt ldrarundantaget
utan forskarnas uttryckliga medgivande.

Det har i ett flertal utredningar konstaterats att tillampningen av lararundantaget skiljer
sig i vasentliga avseenden mellan lérosatena. Det &r viktigt att identifiera och adressera
skillnaderna eftersom en mer enhetlig tillampning ar efterstravansvard av flera skal,
inte minst for att kunna ta fram hallfasta gemensamma rekommendationer for de fragor
som stallts inom SESAM kring dgande av uppfinningar och ratt till patentering. Eftersom
en sadan genomlysning av ldrarundantagets tillampning inte ryms inom detta uppdrag
kan en senare eventuell implementering av rekommendationerna behdva anpassas for
respektive larosate.

6.1.3 Omfattningen av lararundantaget

Vilka arbetstagare som omfattas av lararundantaget &r inte tydligt i lagen. I SOU
2005:95 konstaterades att “det inte dr méjligt att i detalj ange vilka kriterier som skall
vara uppfyllda foér att en viss arbetstagare skall anses utféra forskningsuppgifter”° och
att frdgan “f8r o6verlémnas till réttstillimpningen”. Utredningen konkluderade att
“[sJammanfattningsvis r8der det oklarhet om vilka som skall anses vara ldrare i
uppfinnarlagens mening och ddrmed omfattas av ldrarundantaget. ”>!

I utredningen 2005 angavs ocksa att “[v]isserligen skall endast “ldrare” omfattas av
bestdmmelsen, men i praktiken tycks hégskolorna tilldmpa undantagsbestdmmelsen p§
samtliga arbetstagare.??

Senare utredningar och lagférslag bekraftar uppfattningen att definitionen av larare ar
oklar och vagledande praxis saknas fortfarande. Idag galler enligt 3 kap. 2 §
hogskolelagen att tva slag av larare ska finnas vid universitet och hogskolor, vilka
regleras i lagen, namligen professorer och lektorer. Dessa larare bildar karnan i
lararkaren. Vilka kategorier av larare utdver professorer och lektorer som skall anstéllas,
far larosatet sjalvt bestdamma.33

Déaremot visar den utredning som gjorts inom férevarande uppdrag att det som tidigare
uppfattades galla, att lararundantaget tilldmpas pa samtliga arbetstagare, inte ldngre
stdmmer. Tvartom gor flera larosaten en tydlig distinktion mellan ldrare och &vriga
arbetstagare, i vissa fall med tydlig medvetenhet om och hanvisning till Iararundantaget.
Till exempel anges i SU:s Policy om hantering av immateriella rattigheter att
“Stockholms universitet har ratt till uppfinningar som tas fram av anstélld som inte &r

2% Lag (1949:345) om ratten till arbetstagares uppfinningar (uppfinnarlagen), 1 § 2 st.
30 SOU 2005:95, s. 190

31 Ibid. s. 187

32 1bid. s. 190

33 Prop. 2009/10:149 s. 55 f. och 111
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ldrare och som kan anvdndas inom universitetets verksamhetsomr8de.?* Vidare anges
att “[dJet som séarskilt anges om ldrare géller dven fér doktorander samt for
postdoktorer och évriga anstéllda forskare.” Enligt KI:s Riktlinjer om immateriella
tillgdngar och néringslivssamverkan definieras ldrare med avseende p& lararundantaget
som “alla ldrare och forskare enligt Kl:s anstallningsordning samt inskrivna
doktorander”.®

Det finns ocksd exempel pa att ldrarundantaget ges en vidare omfattning &n vad som
framgar av lagen. Till exempel anges i KI:s Riktlinjer om IP och naringslivssamverkan
att det till foljd av sedvana inom KI finns en vidgad tolkning av lararens rattigheter till
att omfatta mer an enbart patenterbara uppfinningar.3¢ Vad som inryms i den vidgade
tolkningen framgar inte, men det &r ként att det finns skillnader mellan ldrosatena
gallande inte minst om upphovsratt till presentationsmaterial och laromedel ska
omfattas.

For teknisk och administrativ personal, s.k. TA-personal, galler de allmanna rattsliga
regleringarna fér uppfinningar som kommit till i anstallningsférhallanden, dvs.
uppfinnarlagen.3” Fér personal som lyder under lararundantaget se 6.1.5.

6.1.4 Férh8llandet mellan ldrosétet och larare

Lararundantagets innebdrd aterspeglas i SU:s Policy: “Fér en s8dan patentbar
uppfinning som en lérare tar fram géller att denne har ensamrétt till den i forhdllande
till universitetet. Detta géller dock inte om ldraren 6verenskommit med universitetet om
annat eller om lararen genom séarskild 6verenskommelse godként avtalsvillkor mellan
universitetet och tredje part som innebdér att réttigheterna férdelas p§ annat sétt. ”38

Vad galler samverkan anges att “Om avtal om samverkans- eller uppdragsforskning
innebdr en férdelning av immateriella réttigheter ska alla ldrare som deltar i forskningen
godkénna avtalet i sérskild handling. ”3°

6.1.5 Réttigheter vid forskningssamverkan och uppdragsforskning

For forskningssamarbeten klargdrs i KI:s Riktlinjer att skriftligt avtal ska upprattas
mellan parterna innan samarbetet, samt att dverlatelse eller licens till IP &gd av
upphovsman vid KI ska ske efter separat dverenskommelse mot marknadsmassig
ersattning. Samtliga forskare som ingdr i samarbetet ska Idmna sitt medgivande till
avtalsinnehdllet genom att teckna ett separat s.k. "forskarmedgivande” med KI.
Medgivandet utgér inte i sig en rattighetsdéverldtelse utan &r utformat for att binda
forskaren vid avtalet som reglerar forskningssamarbetet. I KI:s Riktlinjer fér
forskningsrelaterade avtal anges:

34Dnr SU FV-3946-11, s. 3 - Skrivningen kan knappast kategoriskt hdvdas eftersom uppfinnar-
lagen géller for de anstéllda som inte &r larare, med rétt for arbetsgivaren att forvarva rétten
under vissa forutsattningar.

35 Dnr 1-610/2017, s. 2

36 Ibid.

37.50U 2005:95, s. 118

38 Dnr SU FV-3946-11,s. 3

39 Dnr SU FV-3946-11, s. 4
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"Né&r forskningsavtal inneh8ller villkor om sekretess eller férdelning av immateriella
réttigheter (IP) maste varje deltagande forskare, som réattighetsinnehavare, intyga att
hon eller han godkdnner den férdelning av réttigheterna som framgdr av avtalet. Det
gors genom att underteckna ett dokument kallat forskarmedgivande d&r forskaren
intygar att man har l&st, férst8tt och godként innehéllet i avtalet.”

SU har en liknande process som den vid KI. Enligt Handldaggningsordning foér
avtalsarbete ska det bland annat kontrolleras att “agande- och nyttjanderatt till resultat
och bakgrund, som avtalet galler, regleras tydligt”, samt att

“forskargodkdnnande géallande &ganderatt och nyttjanderétt till dennes resultat Idmnas
i sérskild handling. Detta bér vara specifikt s§ att det tydligt framgdr vilka villkor det
géller och att forskaren aktivt tagit stallning till dessa och godkdnt dem”.

En tveksam, men inte helt ovanlig ordning @r en som exemplifieras i ett avtalstemplat
frdn en forskningsinfrastruktur nedan, att larosatet i forskningsavtalet avtalar om
rattigheterna for forskarnas rakning (betoning tillagd):

“"The Parties (and/or the Party’s researchers, where applicable) hereby grant each other
a non-exclusive, gratuitous licence, without the right to sublicense, to use results.”

Om deltagande forskare &r larare kan larosétet inte genom avtalet bevilja licens 8 deras
végnar, utan ldrarna maste i sa fall skriva under avtalet. Skrivningen &r inte heller helt
oproblematisk vad galler deltagare som inte ar larare, eftersom uppfinningar enligt
uppfinnarlagen forst maste forvarvas fran arbetstagaren, vilket ska ske enligt viss
tidsfrist och mot ersattning. Fér TA-personal se avsnitt 6.1.3.

6.1.6 Ratt till patentering

Endast uppfinnaren eller den till vilken uppfinnaren har dverlatit sin ratt, r beréattigad
att s6ka patent. De inblandades formella stallning, yrke eller titel har ingen betydelse
for bedomningen av vem som ar uppfinnare.40

Patent tillfaller som huvudregel uppfinnaren men enligt Lag (1949:345) om ratten till
arbetstagares uppfinningar har arbetsgivaren rétt till sddan patenterbar 16sning som
tagits fram av en anstdlld vars arbetsuppgifter bestdr av forsknings- eller
uppfinnarverksamhet och uppfinningen har tagits fram fér att 16sa en alagd uppgift. Vid
ldrosatena galler lagen for de anstallda som inte omfattas av lararundantaget. For dessa
anstallda har larosatena vanligtvis riktlinjer om att den anstdllde ska informera
arbetsgivaren om uppfinningar samt att den anstallde har ratt till skalig ersattning vid
forvarv, i enlighet med uppfinnarlagens krav. I SU:s Policy* anges tydligt att
“Stockholms universitet har rétt till uppfinningar som tas fram av anstélld som inte ar
ldrare och som kan anvéndas inom universitetets verksamhetsomréde”.

D3 en betydande del av forsknings- eller uppfinnarverksamheten &nd& utférs av larare,
for vilka en mer utférlig lagreglering saknas, forutom att de ar undantagna, ar det
sarskilt viktigt med riktlinjer om hur fragor kring patentering ska hanteras med

40 Domeij, Bengt, Patentavtalsratt, v. 2 2010, s. 104.
4 Dnr SU FV-3946-11, s. 3.
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avseende pa larare. Det galler i synnerhet for samverkans- och uppdragsforskning déar
ratten till patentering kan vara en férutsattning sarskilt for deltagande kommersiella
aktorer.

I KI:s Riktlinjer om IP och naringslivssamverkan erkanns lararnas ratt att soka patent
pa sina uppfinningar (4.7 - “Forskare som avser att séka patent...”). I SU:s Policy anges
som konstaterats tidigare [Férhallandet mellan ldrosatet och ldrare] att en larare har
ensamratt till patenterbara uppfinningar.

6.1.7 Fordelning av réttigheter

En praktiskt mycket viktig fraga ar fordelningen av dganderatten till resultat, vilket vid
samverkans- och uppdragsforskning vanligtvis regleras genom skriftligt avtal.

Mycket vanligt i sddana avtal &r skrivningar som innebér att de deltagande parterna ska
aga de resultat som de sjalva genererat, men att gemensamt genererade resultat ska
dgas gemensamt. En sadan |&sning framstar som logisk och sympatisk men &r i de flesta
fall olamplig, atminstone om syftet med avtalet &r att ge férutsebarhet och undvika
konflikter. For det forsta far syftet, atminstone vid forskningssamverkan, antas vara att
deltagarna gemensamt ska bidra till resultaten. Det ar darfér endast undantagsvis som
deltagarna sjalva kommer att generera och &ga resultat. Huvudregeln blir darfor
samagande, vilket ar komplicerat. Eftersom det saknas sarskild lagstiftning i Sverige om
samagande till immateriella rattigheter far analogier goéras, till exempel till
samaganderattslagen+? och lagstiftningen kring enkla bolag.43 Utifran
samaganderattslagen anses galla en presumtion, som dock ar ganska svag, att dgandet
ska fordelas i lika stora andelar. Stéd for férdelning i ett enskilt fall kan ocksa hittas i
policys och andra foreskrifter. Den princip som féresprakas av SUHF t.ex. &ar att
dganderatt till gemensamma resultat bér férdelas i forhallande till storleken pa
parternas intellektuella insats.*

I praktiken innebar ett oreglerat samagande att samtliga deldgare kommer behéva ge
sitt samtycke till samtliga beslut avseende exempelvis uppfinningar och patent, sdsom
om och nar en patentanstkan ska ldmnas in, om ett féreldggande ska besvaras, vilka
lander som ska designeras i de internationella och nationella faserna, om en licens ska
beviljas och pa vilka villkor etc. Eftersom en sddan situation kan bli ohanterlig, sarskilt
nar parterna har olika incitament, krdvs ett separat och oftast omfattande
samagandeavtal.

Det maste beaktas att patentlagstiftningen &r annorlunda i olika lander och regioner nar
det handlar om férdelningen av dagarandelar mellan samsdkande. Medan presumtionen
om likvardigt samdgande i Sverige &r ganska svag, galler enligt brittisk
patentlagstiftning till exempel att samagande parter alltid har ratt till en likvardig
fordelning, utan avtal om motsatsen. For en europeisk patentansdkan, daremot, saknar
det europeiska patentverket (EPO) auktoritet att bestdmma 6ver frdgor om dgandeskap.
Enligt Art. 60 EPC galler, att det ar lagen i landet dar uppfinnaren ar anstalld som styr
dver uppfinnarens ratt till ett europeiskt patent. Frdgan om férdelning av dgandedelar

42 Lag (1904:48 s. 1) om samaganderatt
43 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
4 Dnr 0067-16, p. 4
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riskerar darfor att bli mer komplicerad i projekt med uppfinnare fran flera lander (t.ex.
forskningsgrupper fran olika EU-lander som samverkar inom ett gemensamt projekt).

Alternativ till avtal om samagande ar till exempel att deltagarna i projektet avtalar om
ratt att anvandning av resultaten inom olika omraden (s.k. “Field of Use”), eller att en
deltagare ges dganderatten och sedan beviljar licens till 6vriga deltagare.

Det &r inte ovanligt att sponsorer i forskningsprojekt gér ansprak pa dganderétt till
resultat och IP-rattigheter, sarskilt i fall av full kostnadstéckning. Principiellt finns inga
storre invdndningar mot sddana dverenskommelser. Larosatenas framsta incitament &r
oftast att generera ny kunskap som kan publiceras, inte att aga IP eller att
kommersialisera resultaten. En férdelning utifran kapitalinsatser ar ocksa den radande
till exempel vid férvarv av IP-rattigheter, dar de féorvarvande parternas dgarandelar styrs
av kapitalinsatserna.

Principer for férdelning i avtal bor géras med forsiktighet utifran vedertagna principer
och begrepp. Ett exempel pad det motsatta lyder “If possible, the ownership shares of
each co-owner shall be defined proportionally to the resources implemented by each co-
owner for achieving the result”. Skrivningen, med en fordelning utifrdn “resources
implemented” ar inte standardmassig och det ar inte tydligt vilka resurser som avses.

6.1.8 Faststédllande och hantering av s.k. "bakgrundsinformation” (information med
anspr8k p8 dganderéatt som delas vid utférande av bestéllningen).

Bakgrundsinformation (Eng: "Background”) &r bendmning pa information som redan
genererats, som en deltagare i samverkans- eller uppdragsforskning anser vara deras
egen och som delas for att méjliggora forskningsprojektet. Tillgdng till
bakgrundsinformationen ar oftast nédvandig for att kunna anvanda forskningsresultaten
i samverkans- eller uppdragsforskningen. Deltagarna maste darfér redan vid ingdende
av samarbetet reflektera éver om en licens till bakgrunden kan beviljas och i vilken
omfattning.

For féretag och andra externa deltagare i forskningsprojekt &r det oftast av stor vikt att
tillférsakra dels att deras bakgrundsinformation inte sprids okontrollerat, dels att inga
oklarheter uppstar om &gandet till informationen. Det kan handla om
foretagshemligheter vars réjande kan orsaka stor skada i form av férlorade
konkurrensfordelar, forlorad ratt till patentering m.m.

I SU:s och KI:s policys och riktlinjer anges endast att "[r]atten till bakgrunds-IP (s.k.
Background IP) ska regleras innan samverkan pabérjas”.4> Narmare riktlinjer fér hur
bakgrundsinformationen ska regleras saknas i de dokument som granskats.

Bakgrundsinformation ges vanligtvis en specifik definition i samarbetsavtalet,
definitioner som kan skilja sig at i ganska hég grad.

4 Dnr 1-610/2017, p. 5.1
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Exempel:

Allmanna villkor for tillgang till MAX V46 SU EXSELENT, Stage 3

Background IP: information and/or intellectual property, | Background Information: The term “Background
whether or not protected as a matter of intellectual | Information” shall mean data , know-how and information

property laws or if application or registration is required, | @ well as copyrights or other inFeIIec_tuaI and industrial
existing prior to an Experiment at MAX 1V and related to property rights, developed or obtained independantly by a

, .. . . Party outside the Centre:
a Party’s own technology and services including analytical

methods contributed to or generated by MAX IV. () which may be significant for the

implementation of the research program
(Appendix 1), and

(i)  which a Party has explicitly listed in a
project description of a research project as
being Background Information provided by
such Party for this specific research project,
and

(iii) which a Party has previously made public or
which a Party makes public or
communicates to another Party during the
term of the Agreement.

Confidential Information which the Parties may come to
transfer to each other according to the undertakings in
another agreement, or information which a Party received
through an employee of another Party when the employee
is not involved in the Centre, shall not constitute
Background Information.

Ibland regleras bakgrundsinformation i avtal utan att det finns ndgon definition av vad
som utgdr bakgrunden. En anledning till att vilja uteldmna en definition av
bakgrundsinformation i ett avtal, eller ha en bred beskrivhing motsvarande till exempel
"all information och IP som férs in i projektet”, kan vara att kunna dela information utan
att i varje situation noga behéva vdardera om informationen kan delas under avtalet.
Risken med utelamnad eller alltfér bred beskrivning ar att konsekvensen blir den
motsatta, att risken for konflikter 6kar eftersom det inte ar tydligt vilken information
som innehas med ensamratt. Vidare kan det ocksa férsena och forsvara samarbetet.

6.2 Rekommendationer

6.2.1 Bestdmning av uppfinnare

Vid granskningen av patentansdkan och under hela processen fram till ett godkant
patent kan patentkraven komma att utmanas och i vissa fall andras eller strykas. Det
ar darfor viktigt att ha en tydlig beskrivning av de olika personernas medverkan och
bidrag till uppfinningen, med datum och anstallningssituation. Detta sa att listan av
uppfinnare kan hallas aktuell och korrekt under hela processen fran prioritetsansdkan

46 Dnr STYR 2017/1344 - MAX IV General Terms and Conditions for Proprietary Access
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till godkant patent. I vissa jurisdiktioner som till exempel i USA ar det sarskilt viktigt att
uppfinnarna ar korrekt identifierade.

Om man annu inte har anlitat ett patentombud under tiden for projektets planering av
ansodkan bor man inom forskargruppen (forskningsinfrastrukturen) ta hjalp av en for
gruppen utomstdende person vid bestdmningen, t.ex. en radgivare vid ett
innovationskontor eller en anstalld patentingenjor vid larosatet, enligt 6.1.1 ovan.

Individerna i gruppen som ska jobba med projektet ska definieras och informeras om
vad uppfinnarskap ar och att det ar viktigt att féra anteckningar om eventuella bidrag
till uppfinningen. Bidragen bor inte antecknas sa att de beskriver hela uppfinningen i ett
sammanhallet dokument, som i en uppfinningsanmalan. Detta eftersom risken inte &r
obefintlig att uppfinningsanmaélan vid ndgot tillfille kommer att anses expedierad med
risk for att den blir offentlig, inte minst vid samverkan mellan larosaten.

Om det sker andringar i gruppen som bidrar till uppfinningen ska det noteras i projektet.
Om det finns olika uppfattningar om bidrag till uppfinningen i gruppen ska det bjudas in
till enskilda méten for att g& igenom de fakta som finns for att komma fram till en
gemensam uppfattning.

6.2.2 Overl8telse av réttigheter

Storre tydlighet ar att rekommendera gdllande forskarmedgivanden, for att klargora
medgivandets innebérd. Vasentligt i det avseendet ar dels att klargdra att larosatet inte
kan 6verlata eller férbinda sig att dverldta en ldrares rattigheter till en samarbetspartner
utan att férst ha forvarvat rattigheterna, dels att ett godkdnnande av en larare genom
ett separat medgivande inte &r detsamma som en éverl3telse.

Om avtalet ar utformat sa att universitetet forbinder sig att verka for att deltagande
ldrare dverldter sina rattigheter och dessa, férhoppningsvis efter att ha getts mojlighet
att granska avtalet, ger sitt medgivande till att bli bunden av innehdllet, kan det
innebdra en moralisk forpliktelse och en forutsattning for att lararen ska kunna delta i
projektet. Utan en uttrycklig utfistelse om att overldta sina rattigheter bor ldraren
daremot inte anses juridiskt forpliktad till att fullfélja 6verlatelsen. Liraren har endast
accepterat bundenhet till ett avtal i vilket larosétet har atagit sig att verka for
overldtelse, men det finns inget giltigt avtal om faktisk éverldtelse som lararen kan
binda sig till. I det enskilda fallet kan det ocksa bli tal om att beakta att ldraren kan vara
att se som den svagare parten i férhallande till larosatet och andra deltagande parter,
s att eventuella otydligheter kring dverldtelsen kan vara att tolka till lararens fordel.

For ldrare som deltar i forskningssamarbeten ar det darfér [ampligt med en rutin dar
forskarmedgivanden kompletteras med avtal om framtida overldtelser till
forskningsresultat, mellan lararen och de parter som enligt avtalet ska &ga resultaten.
Dessa avtal bér ingds i samband med ingdende av huvudavtalet eller infér att lararen
engageras for att delta i samarbetet. Alternativt till ett separat avtal kan
forskarmedgivandet justeras till att innehalla en utfastelse fran lararen om att dverlata
framtida resultat.
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Eftersom larare faller utanfor uppfinnarlagen sa rdder avtalsfrihet med l&raren, men
avtalet maste vara skaligt. Ldraren kan vara att se som den svagare parten i forhallande
till 1arosatet och andra deltagande parter och det boér beaktas att oskdliga avtalsvillkor
kan jamkas enligt 36 § avtalslagen. Eventuella otydligheter kring dverldtelsen kan ocksa
komma att tolkas till ldrarens fordel. Vidlyftiga dverldtelser eller utfistelser om att
overldta framtida resultat bér darfér undvikas, alternativt atféljas av tydliga villkor for
skalig kompensation. Fdrslagsvis anvands en analogi till uppfinnarlagens bestémmelser
i dessa fall, for att ange minimivillkor.

Vid avtal om 6verldtelse &r det viktigt att ha med bestammelser om att dverldtande part
ska medverka till att signera och uppratta nédvandiga handlingar fér att éverlatelsen
ska fa full effekt.

6.2.3 Rétt till patentering

Anledningen till att inga narmare riktlinjer om patentansékningar finns i de policys och
riktlinjer som granskats &r troligtvis att patentering huvudsakligen anses vara en fraga
mellan l&raren och deltagande kommersiella aktdrer. Lérosatenas intresse i fragan om
patentering ar aven kopplad till ratten att publicera resultat, eftersom parter i
samverkansprojekt med intresse for patentering kan vilja att publiceringen fordréjs med
tanke pa nyhetskravet.

For att attrahera och underlatta for deltagare till samverkansprojekt med intresse for
patentering och kommersialisering av resultat, inte minst utlandska aktérer, bor det
finnas ett varde for larosatena att tydliggéra férutsattningarna for patentering. Det kan
handla dels om att tillsékra att det finns évergripande riktlinjer pa engelska som redogér
for tillamplig lagstiftning inom Sverige och EU, dels rutiner for att s3 tidigt som méjligt
infor ett samverkansprojekt klarldgga vilka som ska delta och att utreda
forutsattningarna for de parter som onskar att férvarva och patentera uppfinningar.
Aven om larosatet inte har intresse eller méjlighet att patentera larares uppfinningar
kan larosatet pd sa satt ta en aktiv roll i att underlatta processen mot patentering for
att hindra att fr&gan tar tid och fokus fran forskningsuppdraget.

6.2.4 Fordelning av réttigheter

Det maste géras tydligt i forhdllande till sponsorer liksom till kunder till
forskningsinfrastrukturer att dganderétten till forskningsresultaten dels maste forvarvas
fran deltagande larare, dels att &gandet inte &r utan begrénsningar. Framforallt maste
ratten till publicering garanteras.

Alternativ till avtal om samdagande boér alltid utvarderas, till exempel att deltagarna i
projektet avtalar om ratt att anvandning av resultaten inom olika omraden (s.k. “Field
of Use”), eller att en deltagare ges aganderatten och sedan beviljar licens till évriga
deltagare.

Det kan i praktiken vara svart att rattvist férdela andelar mellan samverkande

uppfinnare utifran deras respektive bidrag till uppfinningen. Det framstar darfér som
lampligare att bestdmma for varje projekt, eller atminstone fér en viss typ av projekt,
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om en férdelning i férvag ska goras baserat antingen pa likvérdiga dgarandelar, utifran
storleken p& det intellektuella bidraget, det finansiella bidraget eller pa annan grund.

En rimlig utgdngspunkt &r &ndd att en férdelning ska goras utifrdn uppfinnarnas
respektive insatser. Insatsen bor beaktas oavsett om avtalet i det enskilda fallet anger
att rattigheterna ska dgas gemensamt av parterna eller om rattigheterna ska éverlatas
till en eller flera av parterna. Detta eftersom graden av bidrag kan paverka
kompensationen till uppfinnarna.

Exempel: I ett projekt dar flera personer har samarbetat, bidragit materiellt och kommit
fram till en teknisk I6sning pa ett problem som resulterar i en uppfinning och en
patentansdkan, kan de personerna anses som uppfinnare och samsdkande oavsett
deras bidrag till de slutliga patentkraven. Agarandelar kan baseras pa bidragen till
uppfinningen, till exempel s3 att om tva uppfinnare har gjort likvérdiga bidrag till en
uppfinning kan de méjligtvis fa likvérdiga dgarandelar, medan om en uppfinnare har
gjort ett mindre bidrag till en uppfinning kan den uppfinnaren méjligtvis fa en mindre
agarandel.

Daremot, om ett samverkansprojekt leder till en omfattande patentansékan dar det
finns flera tekniska sardrag som definierar uppfinningen (eller dar det dven kan finnas
flera uppfinningar som leder till avdelade patentansdkningar) och dar uppfinnarna har
bidragit till den tekniska I6sningen med olika kunskap, expertis och resurser, kan det
vara svart att fordela agarandelar proportionellt utifran uppfinnarnas olika bidrag.

6.2.5 Faststédllande och hantering av bakgrundsinformation

Aven om det bér finnas flexibilitet fér hur bakgrundsinformation definieras i avtal om
forskningssamarbeten, ar det att rekommendera att vissa riktlinjer utarbetas for att
forenkla avtalsprocessen och fér att 6ka férutsebarheten for potentiella kunder. Avtal
utan definition av bakgrundsinformation bér undvikas.

Forslagsvis kan foljande punkter utgéra stomme for sddana riktlinjer:

e Deltagare bor i detalj presentera sin bakgrundsinformation, vilket kan géras i ett
sarskilt dokument eller méte, med mdjlighet till granskning och uppféljning.

e Deltagare bor sarskilt redovisa eventuellt samagande till bakgrundsinformation
eller andra belastningar som kan paverka méjligheten att licensiera eller anvénda
bakgrundsinformationen.

e Generella definitioner av bakgrundsinformation boér undvikas, men i de fall
specificering inte ar mdjlig kan en generell definition kombineras med en
avtalsutfastelse av parterna att inte stamma varandra fér anvandning av
bakgrundsinformation i samband med exploatering av resultat.
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e Licensiering av bakgrundsinformation bor ske restriktivt nar bakgrunds-
informationen inte har tydligt specificerats.+”

Vid uppdrag mot kund som vill anvanda forskningsinfrastrukturer ar behovet av att dela
bakgrundsinformation generellt mindre an vid uppdragsforskning och
forskningssamverkan. Sarskilt har larosatet mindre anledning att dela sin
bakgrundsinformation. En enklare process och avtalslésning bér darfér kunna
implementeras for dessa fall, till exempel liknande den som anvands vid MAX IV. Enligt
villkoren for MAX IV ager kunden alla resultat medan MAX IV &ger all 6vrig IP som
genereras, inklusive sin bakgrundsinformation.48

7. Anvindande av kunskap genererad frdn en bestéllning

Férutom begransningar till féljd av lararundantaget, kan mdjligheterna att anvanda ny
kunskap till foljd av forskningssamverkan eller uppdragsforskning som kan vara av
varde for forskningsinfrastrukturen komma att begransas av patentansdkningar.
Férutom dgande sd &r det dven en frdga om av vem, om och nar sddan kunskap &r
tilldten att anvdndas fér annan forskning. Fragor som berérs i denna del avser till
exempel:

e Ratt till publicering av resultat.
e Avtal avseende anvandning av uppfinningen.
e Kunds 6nskemal att behalla uppfinningen som en féretagshemlighet.

7.1 Nuldge

7.1.1 Ré&tt till publicering av resultat

En lagfast princip ar att forskningsresultat fritt ska kunna publiceras.#® I praxis har vissa
inskrankningar avseende tidpunkten for publiceringen accepterats for att mdjliggéra
samarbeten, med hansyn till nyhetskrav for patentering. I SU:s Policy anges till
exempel, avseende bade uppdragsforskning och forskningssamverkan, att
lararen/forskaren ska ha ratt att publicera sina resultat senast efter tre manader fran
forskningens avslutande. Ytterligare férdréjning kan vara acceptabelt om det finns en
avsikt att séka patent pa resultatet eller andra delar av forskningen.® Enligt KI:s
Riktlinjer &r det inte tilldtet med villkor som t.ex. ger motparten ratt att hindra
publicering av forskningsresultat eller som gér att KI inte kan forska vidare pa de
resultat som genererats. En fordréjning av publiceringen far endast ske under en
begransad tid, angiven till "vanligen upp till hégst 90 dagar”, nar detta kravs for att
mojliggdra en ansékan om patent.>!

47 Ett exempel &r SU:s avtal for Exselent, Stage 3, 2011, p. 11.2: “Any information or material
not explicitly defined in writing by a Party as Background Information provided for use by a specific
research project is excluded from any right of another Party to request a license.”

48 Dnr. STYR 2017/1344, p. 9.2

49 Hogskolelag (1992:1434) 1 kap. 6 § 3 p.

50 Dnr SU FV-3946-11, s. 4

51 Dnr 1-104/2021, p. 13.3

27



En skillnad kan noteras mellan SU:s Policy och KI:s Riktlinjer i att vid SU kan férdrdjning
utéver 90 dagar accepteras om det finns avsikt att sbka patent, medan férdrdéjningen
vid KI vanligen inte tillats dverstiga 90 dagar nar detta kravs for patentering.

7.1.2 Avtal avseende anvédndning av uppfinningen

Det saknas tydligt lagstdéd for larosatena att krava ratt till anvandning av larares
uppfinningar utan lararens uttryckliga eller konkludenta medgivande. Det finns inte
heller ndgon skyldighet, annat &n genom policys, for ldrosatena att kréva i avtal om
samverkans- eller uppdragsforskning, en ratt till fortsatt forskning baserat pa
patenterbara resultat.

Bade SU och KI betonar vikten av réatten till forskningslicens vid samverkans- och
uppdragsforskning. Vid KI anges det som ett uttryckligt krav medan SU anger att det ar
viktigt. Upplatelse av forskningslicens &r mycket vanligt férekommande vid
forskningssamverkan. Det ar ett rimligt krav som kan sakerstdllas i de initiala
avtalsdiskussionerna med deltagande parter inklusive larare.

En diskrepans mellan SU och KI finns nar det galler lararuppfinningar som tillkommit
utanfor samverkansprojekt. Medan KI:s Riktlinjer anger att KI ska ha nyttjanderatt till
IP &gd av forskarna i forsknings- och undervisningssyfte, med vilket forstds all IP utan
begransning till samverkan, anger SU:s Policy tvartom att en larare inte ar skyldig att
informera universitetet om uppfinningar.

I KI:s Riktlinjer p. 4.2 om aganderatt anges att KI “ska [dock] ha nyttjanderétt till IP
dgd av forskarna i forsknings- och undervisningssyfte”. Foér att KI ska kunna dra fordel
av nyttjanderdtten behodver en larare informera universitetet om att en uppfinning har
gjorts, aven om detta inte utrycks i Riktlinjerna. Vidare anges i avsnitt 5 om
samverkans- och uppdragsforskning att:

“En férutséttning i alla avtal ar att KI och dess forskare kan fortsétta
bedriva forskning inom omrddet. Ett minimikrav &r att KI ska ha réatt att
anvénda resultaten utan krav p8 erséttning fér fortsatt forskning och
undervisning (s.k. forskningslicens). Detta ska gélla oavsett av hur
eventuell éverféring av IP sker enligt avtal.”

I SU:s Policy finns relativt utférliga beskrivningar om nyttjanderatt till upphovsratts-
skyddade verk, men ddremot ingenting om nyttjanderatt till uppfinningar som tagits
fram av larare. Ett sddant krav skulle framstd som oférenligt med det som ocksa anges
i Policyn att “fe]n ldrare &r inte skyldig att informera universitetet om uppfinningen.”

Vid samarbetsprojekt vid SU forefaller det &ndd finnas en skyldighet att informera
universitetet om uppfinningar. Universitets Handlaggningsordning fér avtalsarbete>?
anger namligen i avsnittet om &gande och nyttjanderatt, med avseende pa all IP, att
“[v]id éverl§telse och uppl8telse &r det alltid viktigt att universitetet och dess forskare
tillférsékras en rdtt att anvédnda resultatet | vidare forskning och utbildning.”
Bestammelsen gor ingen skillnad pd larare och andra forskare.

52 Dnr SU FV-2355-22
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7.1.3 Kunds énskem@l att beh8lla uppfinningen som en féretagshemlighet

Det anses inom forskningen finnas tvd mojliga samarbetsformer, uppdragsforskning och
andra former av forskningssamverkan.> Hogskolelagen gér dock inte denna atskillnad,
varfor lagen inklusive dari fastslagna principer, t.ex. om fri ratt till publicering, som
utgdngspunkt ska omfatta bdde uppdragsforskning och annan forskningssamverkan.
Hogskolelagens bestammelser i dvrigt ska ses i ljuset av vad som anges i 1 kap. 2 §,
att ”[i] hégskolornas uppgift ska det ingd att samverka med det omgivande samhéllet
for émsesidigt utbyte och verka fér att den kunskap och kompetens som finns vid
hégskolan kommer samhéllet till nytta.”

Foérutsattningarna for samverkan kan 6ka om kunderna f&r mdjlighet att behalla
uppfinningar som féretagshemligheter, samtidigt som det innebér ett ingrepp pa ratten
till fri publicering. Har finns motstdende intressen vars avvdgning mot bakgrund av
nuvarande lagstiftning far goras i det enskilda fallet.

Sekretess kravs for att en uppfinning ska 3&tnjuta sekretesskydd som en
foretagshemlighet. Enligt lag (2018:558) om fdretagshemligheter kravs, for att viss
information ska kunna utgdra en féretagshemlighet, bland annat att innehavaren har
vidtagit rimliga atgarder for att hemlighdlla den, samt att den varken &r allmént kand
eller lattillganglig.>*

Forutsattningar for sekretess finns. I OSL finns bestammelser dels i 24 kap. 5-6 §§ om
sekretess till skydd for enskildas intressen vid forskningssamverkan, dels i 31 kap. 12
§, 1 st. om att sekretess ska galla vid bl.a. vetenskapliga uppdrag, om det maste antas
att uppdraget har lamnats under foérutsattning att uppgiften inte rdjs. En uttrycklig
begédran kravs inte utan det kan ocksa framgd av uppgiftens art att sekretess ar
forutsedd. Se vidare PM om offentlighet och sekretess®>, avsnitt 5.3.1 och 5.3.2.

7.2 Rekommendationer

7.2.1 Rétt till publicering av resultat

DA tidsfristerna for nér férdréjd publicering kan accepteras skiljer sig mellan larosétena,
ar det lampligt att justera befintliga policys och framtida avtal till att na
Overensstammelse. Forutsebarhet i detta avseende fdérenklar samverkan mellan
ldrosatena samtidigt som ocksd avtalsférhandlingar med externa aktoérer bér
underlattas genom hanvisning till en konsensuspolicy.

Foérslagsvis antas den princip som lagts fram av SUHF, som innebar att:

"Publicering av resultat bér kunna foérdréjas med maximalt en manad fér att ge 6vriga
avtalsparter mojlighet att sakerstalla att publiceringen inte innehdller information som

53 Uppdragsforskning och samverkansforskning - Uppsala universitet (uu.se)
54 2 § lag om foretagshemligheter
55 En promemoria om offentlighet och sekretess, framtagen i SESAM-projektet.
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https://www.uu.se/samverkan-innovation/samverka-kring-forskning/uppdragsforskning-och-samverkansforskning

dverenskommits ska vara hemlig, och med ytterligare tre manader fér att mojliggéra ansékan
om immaterialrattsligt skydd”.>®

7.2.2 Avtal avseende anvdndning av uppfinningen

Grunden for krav pa nyttjanderétt till 1drares immateriella rattigheter ar tveksam och
omstridd sarskilt for upphovsrattsligt skyddat material. Eftersom upphovsratt inte
uttryckligen faller inom lararundantaget finns skél att ifrdgasatta kravet pd nyttjanderéatt
i annu hogre grad vad galler uppfinningar. En regel om begransad nyttjanderatt finns i
uppfinnarlagens 3 § 2 st. som innebdr att arbetsgivaren far en enkel licens till
uppfinningar som faller inom arbetsgivarens verksamhetsomrdde men som inte
tillkommit som del av en arbetstagares huvudsakliga arbetsuppgift.5” Bestammelsen kan
dock knappast tilldmpas vare sig direkt eller analogt da larare uttryckligen faller utanfér
lagen.

Forslagsvis tas generella krav pd nyttjanderétt till ldrares uppfinningar darfér bort fran
befintliga policys och riktlinjer dar det forekommer. Daremot kan ett initialt krav pa att
forvarva nyttjanderadtt med fordel kvarstd som en forutsdttning for forsknings-
samverkan.

I avtal om nyttjanderatt ar det viktigt att klargéra omfattningen av nyttjanderatten,
framforallt om det ska finnas méjlighet att uppldta underlicenser till tredje man, vilket
avsevart kan underlatta fortsatt forskning i andra samarbeten. Férslagsvis tas ett sddant
fortydligande in i riktlinjer, dock utan att stélla det som ett absolut krav da underlicenser
kan vara svara for konkurrensutsatta aktorer att acceptera, varfér utrymme for
forhandling ar lampligt.

7.2.3 Kunds énskemdl att beh8lla uppfinningen som en féretagshemlighet

Som framgatt av 7.1.3 ovan finns férutsattningar for sekretess bade vid
forskningssamverkan och uppdragsforskning, vilket mdojliggér skydd av kunds
uppfinningar som fdretagshemligheter. Det betyder inte att det alltid ar Iampligt att
erbjuda en sddan méjlighet, utan det far bedémas fran fall till fall. En diskussion med
kunden bér alltid tas innan projektet pabérjas, for att utréna om kunden avser att
skydda eventuella uppfinningar genom patent eller hemlighdllande. Har bér kunden
upplysas om att for uppgift i en allman handling hos universitet och hégskolor galler
sekretessen i hogst tio ar.s8

Om kunden avser att halla uppfinningarna hemliga, alltsd som féretagshemlighet, &r det
sarskilt viktigt att utreda om sekretess kan gadlla samt att reflektera Over
konsekvenserna och nyttan for larosatet med att delta i projektet.

I den utstréckning det @ar mdjligt bor det anges i avtalet om uppdragsforskning eller
forskningssamverkan om resultaten ska utgora foretagshemligheter.

56 Dnr 0067-16, p. 2.
57 SOU 2005:95, s. 106 f.
58 OSL 31 kap. 12 § 3 st.
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8. Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgidngliggorande av data>°

Viktigt ar att forstd vad lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgdngliggérande
av data, ("6ppna datalagen”) faktiskt innebar.

I de inledande bestdmmelserna i lagen star det klart att den "syftar till att frémja den
offentliga sektorns tillgéngliggérande av data fér vidareutnyttjande, sérskilt i form av
6ppna data, under férutséttning att krav p8 informationssékerhet och skydd av
personuppgifter kan upprétth8llas och att det inte innebér risker fér Sveriges sékerhet”.
Det stdr dock ocksd klart att lagen "p&verkar inte tillimpningen av bestdmmelser i
n8gon annan lag eller férordning som ger n8gon rétt att f§ tillg8ng till data eller som
begrénsar en s8dan ratt”. Ratt att fa tillgang till data regleras i annan lagstiftning, som
t.ex. 2 kap. TF om utlamnande av allmanna handlingar och 6 kap. OSL om utldamnande
av uppgifter.

Vidare beskrivs pa Myndigheten fér digital férvaltnings (DIGG) hemsida de tre
situationer dd8 lagen om den offentliga sektorns tillgdngliggérande av data ska
tillampas:®°

e Den forsta situationen da kraven i 6ppna datalagen ska tillampas &r nar en sékande
begar att data ska géras tillganglig for vidareutnyttjande.

e Den andra situationen ar nar en myndighet, ett offentligt styrt organ och ett
offentligt féretag gér data tillgangliga foér vidareutnyttjande p& eget initiativ. Innan
data gors tillganglig i syfte att den ska kunna vidareutnyttjas, ska en prévning av
forutsattningarna for tillgdngliggérande av data for vidareutnyttjande goras.

e Den tredje och sista situationen &r nar data lamnas frdn ndgon av de aktérer som
omfattas av lagen till en annan offentlig aktér, exempelvis en myndighet, region
eller kommun som ska anvanda data i en konkurrensutsatt verksamhet som avser
tillhandahallande av data.

Det finns &ven data som undantas fran kraven i lagen.ét Det som undantas och som &r
direkt kopplat till den har rapporten ar:

e ensamratt som féljer av patentlagen (1967:837)
e monsterskyddslagen (1970:485)

e varumarkeslagen (2010:1877)

e sddan data som tredje man innehar rétt till enligt lagen (1960:729) om upphovsratt
till litterara och konstnarliga verk.

Det ar klart beskrivet i éppna datalagen, 3 kap. 1 §, nar och varfér exklusiv ratt till
vidareutnyttjande av data kan ldamnas. “En myndighet eller ett offentligt féretag far ge

59 1 Bilaga 1 kallas detta avsnitt Data som genereras vid bestéllning som tillhor kunden gentemot
Oppna data.

60 https://www.digg.se/kunskap-och-stod/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/vagledning-
om-oppna-datalagen/nar-lagen-ska-tillampas

61 Tbid.
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ndgon en exklusiv ratt att vidareutnyttja data bara om det &r nodvandigt for att en
tjanst av allmant intresse ska kunna tillhandahallas.” Behovet ska inte vara av industriell
eller kommersiell karaktar.s2

8.1 Sekretess av kunds data ndr kund &r enskild

En kunds data kan avse sadana uppgifter, bade i forskningssamverkan med enskild, i
uppdragsverksamhet for enskilds rdakning som kan omfattas av sekretess enligt de
sekretessbestéammelser (OSL 31 kap. 12 § och 24 kap. 5 §) som har redovisats i PM om
offentlighet och sekretess som tagits fram i SESAM-projektet, avsnitt 5.3.1 och 5.3.2
och vidare om 6ppna datalagen, avsnitt 3.7.2.

8.2 Rekommendationer

e Se avsnitt 5.5 i den har rapporten.

Stockholm den 16 april 2024

Jesper Sellin, Potter Clarkson AB

Fabian Carson, Potter Clarkson AB

Anna-Karin Tidén, Stockholms universitet

62 Prop. 2021/22:225, s. 111.
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