PATENT OCH
REGISTRERINGS
VERKET

Riktlinjer del E:
Handlaggning av ansokan enligt PCT



RL Del E - Handlaggning av ansokan enligt PCT

E1 Handlaggning av ansokan enligt PCT ......cciiieiiiieiiiieiiiieiiiieietieiesieteseeresesiesassesassessssesessssessssesassess 3
RLET: 1. AWMANT OM PCT ettt et et ettt et et e ea s e et eaeseneenneensaneennnees 3
RLET: 1.1 Till@mpPningsfOreSKI IO «ouueuieniiniiii e et ettt e ee e s e e e st eaneananansanaanns 3
RLET:1.1.1 TiLAMPNINg PCT Chapter 9.08......cuu ittt ete et et ete et et eteeneenerneeensannes 3
RLE1:1.1.2Tildmpning PCT Chapter 10.74, 10.76 0Ch 17.67 ...iuiiiiiiiieeiieie e e 3
RLE1:1.1.3Tildmpning PCT Appendix 10 Chapter 4 .......c.eueiuiiiiiiieeieie et et eeeeeeennes 4
RLE1:1.1.4 Tildmpning PCT Appendix 10 Chapter 5 ......ccu it eve e e e 4
RLE1:1.1.5 TildAmpning PCT Appendix to Chapter O .....ccviniiiiiiiieiirii e e e e e e ennes 4
RLE1:1.1.6 TilAmpning PCT Appendix to Chapter 12 ......vvn i e et e e e e eneenaes 4
RLE1:1.1.7 Tildmpning PCT Appendix to Chapter 13 .. ...t eee e ee e 4
RLE1:1.1.8 Tildmpning PCT Appendix to Chapter 14 ......ovn it ee e e e e enaes 4
RLE1:1.1.9 Tildmpning PCT Appendix to Chapter 20 ........euiuiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeneeneeneeneennes 5
RLET:2. ENNETUGNET «ceeeneieei ettt ettt ettt e ettt e et e e et e et eenneaneaeaeennaenasnnennannnaes 5
RLET:2.1T AlMaAnt om €Nhetlighet. ... oue ittt e e et ee e e e e eens 5
RLE1:2.2 Begaran om tillagg8SavEifter ...uueuu ittt ettt e e et et e e e e et e eeaeeneeeneens 5
RLET:2.3 Analys av enhetlighet ... ... ooueiiiiiiiii et et et e e et et e ee e e e e eens 6
RLE1:2.3.1 Allmant om att analysera enhetlighet ........cooooiiiiiiiiiii e 6

RL E1:2.3.2 Bristande enhetlighet fore granskning (@ Priori) c..eeeeeeeeeieereiiiiiieirieeieeeee e eaennes 6

RL E1:2.3.3 Bristande enhetlighet efter granskning (2 pOSterior).....cceeeveeviiiiiiiiiiiiniiriirir e eeeennes 6

RL E1:2.4 Speciella fall vid 0enhetlighet.......oouiiiiiiii e 7
RLE1:2.4.1 Alternativi ett 0Ch SAMMAa KIraV ......ouniininiiiiiiiiii ettt ee e e e e e e e enenennas 7

RL E1:2.4.2 Flera sjalvstandiga krav av sSamma KategO ... .iuuiuiuiiuiiiiiiiiie e e e e 7

RL E1:2.4.3 Flera sjalvstandiga krav av olika KategOorier......ciuviuiuiiiiiiiiii e e e e 7
RLET:2.4.4 UppPhavd 2011-0T-07 .. euiiiieiieie ettt et et et et et e et e en et ennseneeenaennsenneenaeensennnes 8

RL E1:2.4.5 Sjalvstandiga och 0Sjalvstandiga KraV.......ocuuiiniiiii i et e e e e e 8

| I = B Sl o o 1 (=) S TP P PP PP PTPPPPRRt 8
RL E1:3. Undantag fran granskning 0Ch BEAOMNING ......oeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeiiiieee e eeeetiiiee e e e eeeeeraaaeaeeees 8
RL E1:3.1 Allm&nt om undantag fran granskning och bedOmning.........ccoovviiiiiiiiiiiiinieiiiiiiiiceee e 8
RL E1:3.2 Affarsmetoder, datorprogram MMl ... iiniiiiiii ittt et et et ee s e eaaeans 8
RL E1:3.3 Metoder for kirurgisk, terapeutisk eller diagnostisk behandling..........cccoeeviiiiiiiiiiiiinn. 9
RL E1:3.4 Ansokningar dar en meningsfull granskning inte kan goras .......ccovivviiiiiiiiiiiiiin e ceenns 9
RL E1:3.4.1 Definition 0Ch allmanna PrinCiPer. .. i iiiiii e eie et eeee e e reasaennennannas 9

RL E1:3.4.2 Indikationer pa att en meningsfull granskning inte kan goras........cccccveeevveeevveeennnnen. 10

RL E1:3.4.3 Hantering av ansokningar dar en meningsfull granskning inte kan goras ................... 10

RL E1:4. Rabatt pa granskningSaviflen .......cociiiiiiiiiiiiiee ettt e e ettt e e e e e et eeaae e 10
I O B o =T o F= Y Y AVZ- =Y R 10
RL E1:4.2 Rabatt pa grund av tidigare ITS-grankning MM .........ccuveriiiiiieeeeiiee e e e e e v e eeaeanns 1
RL E1:4.2.1 Rabatt pa grund av tidigare granskning hoS PRV .......cccvuiiiiiiieiiiiiceeeeeee e, 1
RLE1:4.2.2 Tolkning av de tre rabattniVAeINa .......ccuuueeieiiiieeeeiiiee e eeiee e eeriee e e et e e e raee e e e aaeeeeananns 1

RL E1:4.2.3 Rabatt pa grund av tidigare granskning hos vissa andra PCT-myndigheter ................. 12

RL E1:4.3 Rabatt pa grund av tidigare granskad nationell/regional ansokan .........c.....veeeeevvveneeennnn.. 12
RL ET:5. UPPhAVA 20T9-0T-07 . eiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt et et et et e e st et e eae s eneeneeenseneeenennsannsnnnenns 12
RL E1:6. Internationell kompletteringsgranskning (SIS) ....cuvuiiniiiiiiiiiiiir e e 13
RL E1:6.1 Allmant om internationell kompletteringsgranskning (SIS) ......ccevviiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeieennees 13
RL E1:6.2 Omprovning av enhetslighetsbeslut (SIS) ....ouuiviiiiiiiiiiiii e e 13
RL E1:6.3 Granskning och upprattande av rapport ... ... eee it ettt eeeeeeen et eeneneneensaneennes 13
RLET:6.3.71 GranskniNg (SIS) ..eueeuiiniiiiiiiiiiieiieie ettt tee et et et ettt eneeneeneeneensanssnsensnnsnssnsennes 13

RL E1:6.3.2 Upprattande av SOKrappOrt (SIS) ..eueeiiniiii e ee e e e ereeee e eneeneanaes 13



RLE1:6.3.3UPPhavd 20719-07-07...uceuuittnriinreiureiueeturetueetueretueeeruererasernesernsernsernsernssennesenns
RL E1:6.3.4 Undantag fran granskningsskyldighet (SIS) .....ceeivrreeeiiiiieeeeiiieeeeeeiee e e e eeeeen



E1 Handlaggning av ansokan enligt PCT

RL E1:1. Allmant om PCT
2019-01-01

Patent Cooperation Treaty (PCT) ar en konvention om patentsamarbete som Sverige har anslutit sig till. PCT
regleras av konventionstexten (artiklar) och tillAmpningsféreskrifterna (regler). Artiklarna ar dvergripande och
reglerna mera utférliga. Mer detaljerade instruktioner finns i "PCT Search and Preliminary Examination
Guidelines", "Receiving Office Guidelines” och "Administrative Instructions”.

Patentavdelningens riktlinjer del E kompletterar endast PCT:s regelverk pa vissa punkter och ger anvisningar for
hur PRV bedriver arbetet.

Sverige ar internationell myndighet i fas | (International Searching Authority, ISA) och fas Il (International
Preliminary Examining Authority, IPEA).

| fas | upprattar PRV som ISA en granskningsrapport (International Search Report, ISR) och samtidigt ett skriftligt
utlatande (Written Opinion of the International Searching Authority, WO/ISA). ISR publiceras 18 manader efter
prioritetsdagen tillsammans med den internationella ansdkan.

Det ar valfritt for sdkanden att ga vidare till fas Il. | fas Il har sékanden mdjlighet att besvara det skriftliga
utlatandet och i samband darmed &ndra patentkrav, beskrivning och ritningar, inge rattelser och anfora
synpunkter pa bedémningarna i utldtandet. Alternativa uppsattningar av patentkrav far dock inte ges in.

| fas Il upprattar PRV som IPEA eventuellt ett eller flera skriftliga utlatanden (Written Opinion of the International
Preliminary Examining Authority, WO/IPEA) samt en preliminar patenterbarhetsbedémningsrapport (International
Preliminary Report on Patentability, IPRP (Chapter II)).

Om sokanden inte gar vidare till fas Il omformar Internationella Byran (IB) innehallet i WO/ISA till en IPRP
(Chapter 1).

| PCT-forfarandet halls inga muntliga forhandlingar eftersom avsikten med en muntlig férhandling ar att fora ett
patentarende till ett slutligt beslut, vilket inte fattas i PCT-forfarandet.

Det ar mojligt att fa Supplementary International Searches (SIS) genomférda hos PRV, i enlighet med Regel

45bis PCT. En sdkande som lamnat in en PCT-ansdkan hos en annan ISA an PRV kan ldmna in en begédran om
SIS till IB hos WIPO och begéara att PRV ska utféra granskningen.

RL E1:1.1 TilldAmpningsforeskrifter

| de fall PCT Guidelines (GL) tillater alternativ har PRV beslutat om nedanstaende tillampningsforeskrifter.

RL E1:1.1.1 Tillampning PCT Chapter 9.08

2025-01-01

PRV granskar och bedémer behandlingskrav som kan gdras om till en andra/ytterligare medicinsk anvandning.

RL E1:1.1.2 Tilldmpning PCT Chapter 10.74, 10.76 och 17.61

2025-01-01

Det ar upp till handlaggaren att avgoéra fran fall till fall om en oenhetlig ansékan medfor ett extra merarbete eller
inte, och om extra avgifter ska begaras.

Handlaggaren ska inte begara extra avgift/-er om det gar att bedéma den extra uppfinningen utan vasentligt
merarbete, till exempel om den andra uppfinningen enbart har A-hanvisningar och saknar andra brister.

En tumregel ar att det inte ska begaras extra avgift/-er om det tar vasentligt langre tid att goéra
enhetlighetsanmarkningen och skicka en "invitation” (PCT/IPEA/405) an att skriva rapporten om den extra
uppfinningen.



RL E1:1.1.3 Tilldmpning PCT Appendix to Chapter 4
Background Art

PRV tillampar alternativ A4.05[2]

RL E1:1.1.4 Tillampning PCT Appendix to Chapter 5

2025-01-01
Multiple Dependent Claims
PRV tillampar alternativ A5.16[2].

Sa lange de olika alternativen ger en tydlig bild av det begarda skyddsomfanget anmarker vi inte pa "multiple
dependent claims".

Interpretation of Claims

PRV tillampar alternativ A5.20[2].
Product by Process Claims
PRV tillampar alternativ A5.26[1].
Conciseness

PRV tillampar alternativ A5.42[2].

RL E1:1.1.5 Tillampning PCT Appendix to Chapter 9

Excluded subject matter
PRV tillampar alternativ A9.07[2]
Programs for Computers

PRV tillampar alternativ A9.15[2]

RL E1:1.1.6 Tillampning PCT Appendix to Chapter 12

Novelty and “effective date”

PRV tillampar alternativ A12.02[1

RL E1:1.1.7 Tillampning PCT Appendix to Chapter 13

2016-07-01

PRV anvander problem/Iésning-metoden vid bedémning av uppfinningshdjd. | undantagsfall kan det finnas andra
satt att motivera en bedémning av uppfinningshojd.

RL E1:1.1.8 Tillampning PCT Appendix to Chapter 14

2016-04-01

Industrial Applicability
PRV tillampar A14.01[2]], dvs. PRV anvander sig inte av "utility”.



RL E1:1.1.9 Tillampning PCT Appendix to Chapter 20

2025-01-01

New matter

PRV tillampar A20.21[2] under forutsattning att kriterierna uppstallda i G1/03 och G2/03 6ljs, se nedan.

Disclaimers avhandlas i EPO:s domar G1/03 och G2/03. Det ar bara tillatet att infora disclaimer for att:

e avgransa patentkrav mot nyhetshindrande ansdkningar som inldmnats innan ansdkningsdagen,
men inte publicerats férrén efter ansékningsdagen

e undvika "accidental anticipation" (géller nyhetshinder som ar icke-relevanta och aldrig skulle kunna
anvandas vid bedémning av uppfinningshdjd)

e ta bort utféringsformer som ar undantagna patenterbarhet

En disclaimer far aldrig anvandas for att uppna uppfinningshdjd och far heller inte ta bort eller andra mer &n
noédvandigt for att uppna nyhet/patenterbarhet. Jamfor dven GL 20.21

RL E1:2. Enhetlighet

RL E1:2.1 Allmédnt om enhetlighet
2025-01-01

For bedomningen av enhetlighet hanvisas till GL kapitel 10. Enhetlighet for nationella arenden behandlas i RL B6.

Om oenhetlighet bedéms féreligga men inget extra granskningsarbete kravs, redovisas detta i
granskningsrapporten, blankett PCT/ISA/210, Box Il

Ansokan ska uppfylla enhetlighetsvillkoren, jamfér Artikel 3.4 (iii) PCT. Enligt Regel 13.1 PCT ska en internationell
ansokan hanféra sig till endast en uppfinning eller till en grupp av uppfinningar som har sddant samband att de
ger uttryck fér samma uppfinningsidé ("a general inventive concept”). En definition av vad som menas med
"oberoende uppfinningar” och ” a general inventive concept” finns i Regel 13 PCT. Flera uppfinningar far upptas i
samma anstkan endast om det finns ett tekniskt samband mellan dem genom att ett eller flera likadana eller
motsvarande tekniska sardrag ar gemensamma for dessa uppfinningar. Dessa tekniska sadrdrag ska med hansyn
till kdnd teknik inte ligga nara till hands fér en fackman.

Ytterligare ledning fér bedémning av oenhetlighet finns i Administrative Instructions under the PCT - Annex B -
UNITY OF INVENTION.

RL E1:2.2 Begdaran om tillaggsavgifter
2025-01-01

Om ansokans patentkrav innehaller flera oberoende uppfinningar, vilka kréver extra granskningsarbete, kan det
bli aktuellt att begara in tillaggsavgifter for dessa. Har vags de ekonomiska faktorerna in i beddmningen om en
begaran ar motiverad eller inte. Denna begaran kan endast géras en gang under fas I. | den man handlaggaren
beddmer att det extra arbete som kravs ar av ringa omfattning kan en fullstandig rapport avges utan sadan
begaran.

| internationella ansdkningar ska tillaggsavgifter begaras endast i klara fall. | det fall tillaggsavgifter begars in
granskas endast den i patentkraven forst angivna uppfinningen. Darefter utfardas en "Partial Report" (blankett
PCT/ISA/206). | denna anmodas sOkanden att betala granskningsavgifter for senare granskning av de oberoende
uppfinningarna. Det ar nddvandigt att motivera (Idmpligen pa ett extra blad) pa vilket satt man anser att ansékan
ar oenhetlig.

Extra granskningsarbete som motiverar tilldggsavgifter kan exempelvis uppstéa pa grund av:

a. att de oberoende uppfinningarna berér andra teknikomraden som kraver en utékad granskning i forhallande till
den i patentkraven forst angivna uppfinningen.



b. att de oberoende uppfinningarna, aven i det fall de faller inom samma teknikomrade som den i patentkraven
forst angivna uppfinningen, omfattar en ohanterlig mangd utféringsformer som medfér att samma
granskningsmaterial maste gas igenom flera ganger.

RL E1:2.3 Analys av enhetlighet

RL E1:2.3.1 Allmént om att analysera enhetlighet

2025-01-01

En bedomning av ansdkans enhetlighet gors genom en analys av de olika sjalvstandiga patentkraven utifran det
som anges i beskrivningen samt utifran kénd teknik. Ansékan ar enhetlig om alla de patentsdkta uppfinningarna
bygger pa en gemensam uppfinningsidé som med hansyn till kand teknik inte ligger nara till hands fér en
fackman. En gemensam uppfinningsidé féreligger om de patentsékta uppfinningarna har ett eller flera likadana
eller motsvarande tekniska sardrag som med hansyn till kand teknik inte ligger nara till hands fér en fackman,
aven kallade speciella tekniska sardrag (Regel 13.2 PCT).

De tekniska sardragen kan inte alltid jamstéllas med de tekniska sardrag som explicit anges i ett patentkrav eller
en sarskild kombination av patentkrav. | vissa fall kan ett tekniskt sardrag vara kopplat till en egenskap eller en
specifik teknisk effekt som inte omnamns i kraven. Darfér maste en jamforelse av sardragen i kraven ta hansyn till
innehallet i beskrivningen, sa att egenskaper/effekter kopplade till sardragen kan faststéllas. Bara efter en sadan
jamforelse kan det avgdras om det finns likadana eller motsvarande sardrag.

For att kunna bedéma enhetligheten maste de problem som &r grunden for de olika patentsékta uppfinningarna
bestammas i ljuset av tidigare kand teknik. De I6sningar pa problemen som anges i de olika uppfinningarna
analyseras med avseende pa de skillnader som finns i férhallande till kdnd teknik och de principer som lésningen

bygger pa.

Efter en analys av ansékan enligt ovan, genomférs granskning av den i patentkraven férst angivna uppfinningen.

RL E1:2.3.2 Bristande enhetlighet fére granskning (a priori)

2025-01-01

Redan innan granskningen pabdrjas kan man ibland avgora eller férmoda att olika sjélvsténdiga patentkrav inte
I6ser samma problem och inte innehaller nagot gemensamt tekniskt sardrag utéver kand teknik. Endast den
uppfinningen som anges forst i patentkraven ska da granskas och en motivering till beddmningen om bristande
enhetlighet ska skrivas.

a. Uppenbar oenhetlighet

Ansokans olika sjalvstandiga patentkrav kan ibland helt sakna nagon teknisk relation med varandra. Det ar
darmed helt uppenbart att det inte existerar nagot gemensamt speciellt tekniskt sardrag mellan de sjalvstandiga
kraven. Nagot bakgrundsdokument behdver darmed inte diskuteras vid motiveringen till bedémningen. Denna
uppenbara typ av oenhetlighet ar dock mycket sallsynt.

b. Motiverad oenhetlighet

Vanligast ar att ansokans olika sjalvstandiga patentkrav har nagon form av teknisk relation med varandra men
saknar ett gemensamt sardrag utéver kand teknik. Denna bedémning grundar sig oftast pa valkanda tekniska
bakgrundsfakta men far anda anses behdva stddjas av en litteraturhanvisning nar man skriver motiveringen. Det
kan vara osakert vilka bakgrundsfakta som kan bedomas vara valkanda inom ett visst teknikomrade, varfér man
alltid bor forsdka hanvisa till nagot bakgrundsdokument eller teknisk handbok som stéd for bedémningen om
valkanda tekniska bakgrundsfakta, aven om de forefaller triviala.

RL E1:2.3.3 Bristande enhetlighet efter granskning (a posteriori)

2025-01-01

Efter genomférd granskning kan det ibland konstateras att det hansyn till det erhallna granskningsresultatet finns

olika tekniska lésningar som stks skyddade. Om det vid granskning framkommer dokument som fértar nyhet eller
uppfinningshoéjd hos det som &r gemensamt for uppfinningarna ska i normalfallet féljande bedémningar géras, for
speciella fall se RL E1:2.4.

a. Vid flera sjalvstandiga patentkrav
Om det efter granskningen visar sig att det som utgér gemensamma tekniska sardrag fér de sjalvstandiga
patentkraven inte anger nagot utdver kand teknik, dvs. att sardragen saknar nyhet eller uppfinningshdjd, kan



oenhetlighet konstateras. Anstkan faller da isar i oberoende uppfinningar, grundade pa olika sjalvstandiga
patentkrav.

b. Vid ett sjalvstandigt patentkrav med flera osjalvstindiga patentkrav

En patentkravsuppsattning innefattande ett sjalvstandigt patentkrav med flera osjalvstandiga patentkrav direkt
anslutna till det sjalvstandiga patentkravet kan visa sig bli oenhetliga efter granskning. | det fall det sjalvstandiga
patentkravet saknar nyhet eller uppfinningshdéjd, maste det utredas om det finns nagot likadant eller motsvarande
tekniskt sardrag utéver kand teknik som férenar de osjalvstandiga kraven. Om sadant sardrag saknas for de
osjalvstandiga patentkraven ar ansokan oenhetlig, atminstone i formellt avseende. En beddmning maste géras
huruvida de osjalvsténdiga kraven tillfér nagot som skulle kunna vara patenterbart, och om det kravs extra
granskningsinsatser.

| de fall dar de osjélvsténdiga kraven ar anslutna till det sjalvstandiga kravet enligt principen “enligt nagot av
féregaende krav” granskas de osjalvsténdiga kraven i en rak beroendekedja. Darefter gérs en bedémning av hur
manga extra granskningar som behdver goras for en fullstandig granskning (vissa krav kan redan vara granskade
vid den forsta granskningen) och hur manga extra granskningsavgifter som ska begéaras in.

RL E1:2.4 Speciella fall vid oenhetlighet

RL E1:2.4.1 Alternativ i ett och samma krav

Oenhetlighet kan uppsta i ett och samma patentkrav som omfattar flera alternativ. Alternativ anses enhetliga om
de har en likartad beskaffenhet och ar utbytbara mot varandra for att uppna samma tekniska effekt.

Da det galler s.k. "Markush”-krav sa racker det inte att alla de kemiska féreningar som innefattas av ett
"Markush”-krav har en gemensam egenskap eller aktivitet, dvs. att de &r ldmpliga for att |6sa ett och samma
tekniska problem for att kraven ska anses vara enhetliga. De maste dessutom ha ett signifikant, gemensamt
strukturelement.

Det finns inget krav pa att det signifikanta, gemensamma strukturelementet ar nytt i sig. Snarare innebar detta att
det i relation till den gemensamma egenskapen maste finnas en allman del av den kemiska strukturen som skiljer
de patentsokta foreningarna fran kanda foreningar med samma egenskaper.

Om, & andra sidan, strukturen av atminstone en av féreningarna som innefattas av ett "Markush”-krav &r kand

tillsammans med den egenskap eller den tekniska effekt som avses, sa kan detta vara en indikation pa att 6vriga
kvarvarande féreningar ar oenhetliga.

RL E1:2.4.2 Flera sjalvstandiga krav av samma kategori

2025-01-01

Flera sjalvstéandiga krav av samma kategori inriktade pa till synes helt olika uppfinningar &r enhetliga om det finns
ett tekniskt samband mellan uppfinningarna i form av motsvarande tekniska sardrag utover kand teknik, t. ex.
sardrag som samverkar med eller kompletterar varandra. Exempel pa detta ar krav pa sédndare-mottagare,
glédlampa-glédtrad, las-nyckel.

RL E1:2.4.3 Flera sjalvstandiga krav av olika kategorier

2025-01-01

I en och samma ansdkan kan patentkrav av olika kategorier inga utan att det av det skalet féreligger oenhetlighet,
i synnerhet enligt foljande kombinationer:

a. utdver sjalvstandigt krav som avser en produkt, sjélvstandigt krav som avser ett for framstélining av denna
produkt sarskilt utformat férfarande och sjalvstandigt krav som avser en anvandning av denna produkt;

b. utdver sjalvstandigt krav som avser ett forfarande, sjalvstandigt krav som avser ett for genomférande av detta
forfarande sarskilt utformat medel;

c. utdver sjalvstandigt krav som avser en produkt, sjélvstéandigt krav som avser ett forfarande sarskilt utformat for
framstallning av denna produkt och sjalvstandigt krav som avser ett fér genomférande av forfarandet sarskilt
utformat medel.



Ett forfarande ar séarskilt utformat for framstallning av en produkt om de sarskilda sardragen for forfarandet
aterspeglas i likadana eller motsvarande gemensamma tekniska sardrag utéver kand teknik hos produkten.

Ett medel ar sarskilt utformat fér genomférande av ett férfarande om de séarskilda sardragen fér medlet
aterspeglas i likadana eller motsvarande gemensamma tekniska sardrag utdver kand teknik hos forfarandet.

Det &r vasentligt att en gemensam uppfinningsidé binder samman kraven i de olika kategorierna. Narvaron av
uttryck som “sarskilt anpassad for” eller "sarskilt utformad for” innebar inte nédvandigtvis att en gemensam
uppfinningsidé finns.

Vid en anordning som &r sarskilt utformad for genomférande av ett forfarande ska saledes det sarskilda, dvs.
bidraget utdver kand teknik, framga genom sardrag om anordningens konstruktiva utformning. P4 motsvarande
satt ska det sarskilda hos en produkt ha motsvarighet hos forfarandet for framstallning av produkten for att
produkten och férfarandet ska betraktas som enhetliga.

Andra kombinationer an de ovan namnda kan tillatas.

RL E1:2.4.4 Upphévd 2011-01-01

RL E1:2.4.5 Sjalvstandiga och osjalvstandiga krav

2025-01-01

Oenhetlighet uppstar inte mellan ett osjalvstandigt krav och ett sjéalvstandigt krav sa lange det sjalvstandiga kravet
i sig ar enhetligt och med hansyn till kand teknik inte ligger nara till hands fér en fackman.

| det fall det sjalvstandiga patentkravet saknar nyhet eller uppfinningshéjd, maste det utredas om oenhetlighet
uppstar mellan osjalvstandiga patentkrav som ar anslutna till det sjalvstéandiga patentkravet (se RL E1:2.3.3).

Vidare ar inte innehallet i ett osjalvstandigt patentkrav som ar anslutet till flera sjalvstandiga patentkrav del av det
gemensamma hos dessa sjalvstandiga patentkrav.

RL E1:2.5 Protest

Sdékanden kan betala extra avgifter under protest. Om protest mot enhetlighetsbedémningen inges ska en
beslutande patentexpert kontaktas for moéte i protesthamnden, se PCT Regel 40.

RL E1:3. Undantag frén granskning och bedémning

RL E1:3.1 Allmant om undantag fran granskning och bedémning
2022-01-01

Det finns material som undantas fran granskning och bedémning i PCT. Det handlar dels om ansdkningar som
berér omraden som ISA inte ar skyldig att granska/bedéma och som IPEA inte ar skyldig att bedéma (se Artikel
17(2)(a)(i), Artikel 17(2)(b), Artikel 34(4)(a)(i), Artikel 34(4)(b), Artikel 35(3), Regel 39.1, Regel

43.bis.1(b) och Regel 67.1 PCT), och dels om ansokningar dar en meningsfull granskning inte kan gdéras 6ver
hela det sokta skyddsomfanget (se Artikel 17(2)(a)(ii), Artikel 17(2)(b), Artikel 34(4)(a)(ii), Artikel 34(4)(b), Artikel
35(3) och Regel 43.bis.1(b) PCT).

Endast de delar av ans6kan som granskas i fas | kommer att bedoémas av IPEA i fas Il. Sokanden ska upplysas
om denna konsekvens i ISR, eller, om PRV som ISA inte utfért nagon granskning alls, i den "Declaration of Non-
Establishment of ISR” som da uppréattas.

RLE1:3.2 A arsmetoder, datorprogram m.m.
2019-01-01

Vid affarsmetoder, datorprogram m.m. hanvisas till Artikel 17(2)(a)(i), Artikel 17(2)(b), Artikel 34(4)(a)(i), Artikel
34(4)(b), Artikel 35(3), Regel 39.1, Regel 43bis.1(b) och Regel 67.1 PCT.




Granskning, fas |
Om det patentsokta inte innefattar nagra tekniska sardrag och endast definieras av sadana sardrag som ar av
administrativ eller ekonomisk karaktar, utfor PRV som ISA ingen granskning (Regel 39.1 PCT).

Bedomning, fas | respektive fas Il
PRV som ISA respektive IPEA goér ingen bedémning med avseende pa patenterbarhetskriterierna (Regel
43bis.1(b) och Regel 67.1 PCT) for de fall det inte genomforts nagon granskning.

Om det patentsokta innefattar bade tekniska sardrag och icke-tekniska sardrag ar det endast de sardrag som
bidrar till det patentstktas tekniska karaktar som ar relevanta for bedémning av nyhet och uppfinningshéjd (jfr RL
B4:2 angaende det patenterbara omradet och begreppet uppfinning). Observera att &ven icke-tekniska sardrag
kan bidra till det patentsdktas tekniska karaktar, genom att samverka med tekniska sardrag.

RL E1:3.3 Metoder for kirurgisk, terapeutisk eller diagnostisk behandling
2019-01-01
Vid metoder for kirurgisk, terapeutisk eller diagnostisk behandling av manniska eller djur hanvisas till Artikel

17(2)(a)(i), Artikel 17(2)(b), Artikel 34(4)(a)(i), Artikel 34(4)(b), Artikel 35(3), Regel 39.1(iv), Regel
43bis.1(b) och Regel 67.1(iv) PCT.

Granskning, fas |
Regel 39.1(iv) PCT anger att ISA inte har skyldighet att granska sddana metoder.

| ansdkningar med patentkrav som avser sddana metoder gors dock anda i de flesta fall en granskning av dessa
patentkrav med avseende pa det tekniska innehallet (se RL C2:3.2).

Bedoémning, fas | respektive fas Il
Regel 43bis.1(b) och Regel 67.1(iv) PCT anger att varken ISA eller IPEA har skyldighet att bedoma sadana
metoder.

| ansékningar med patentkrav som avser sddana metoder gors dock &nda i de flesta fall en beddmning av dessa
patentkrav med avseende pa det tekniska innehallet (se RL C2:3.2). En forutsattning ar att patentkraven har
granskats.

RL E1:3.4 Ansokningar dar en meningsfull granskning inte kan goras

RL E1:3.4.1 Definition och allméanna principer

2022-01-01

En PCT-ans6kan som har sa stora brister enligt Artikel 5 PCT och/eller Artikel 6 PCT att det inte &ar magjligt att
gora en meningsfull granskning éver hela det sdkta skyddsomfanget kallas ibland fér en "komplex ansdkan”. Med
en meningsfull granskning avses en granskning som ar sa pass fullstandig att det kan avgdras om
patenterbarhetsvillkoren ar uppfyllda.

Det sokta skyddsomfanget for en uppfinning maste sta i rimlig proportion till det bidrag till kdnd teknik som
uppfinningen utgor. Det ar inte tillatet att monopolisera stora framtida utvecklingsomraden genom vida och
spekulativa patentkrav. Det maste aven vara tydligt vad som soks skyddat. | vissa fall ar det inte majligt att
granska hela det sokta skyddsomfanget och ibland ar det omgjligt att ens avgora vad som sdks skyddas eller att
gora en jamférelse mellan det som anges i patentkraven och tidigare kand teknik.

Samtidigt ar det viktigt att respektera sokandens ratt att fa sin ansdkan granskad och bedémd. Darfér ska
ansokningen granskas, i den utstrackning det ar magjligt och rimligt. Att granskningen ar svar eller tidskravande ar
i sig inget skal att begransa granskningens omfattning.

Termen "komplex ansékan” forekommer inte i PCT Regulations. Se dock Artikel 5, Artikel 6, Artikel

17(2)(a)(ii), Artikel 17(2)(b), Artikel 34(4)(a)(ii) och Artikel 34(4)(b) PCT samt GL 9.01, GL 9.19-9.30, GL 9.34-9.37
och GL 9.40 déar stdd finns for att bedéma huruvida en meningsfull granskning kan géras samt hur dessa
ansokningar ska hanteras.



https://9.34-9.37
https://9.19-9.30

RL E1:3.4.2 Indikationer pa att en meningsfull granskning inte kan géras

2025-01-01

Féljande lista, som inte ska ses som en fullstdndig uppréakning, ar 16st indelad efter villkoren i Artikel 5

PCT (sufficient disclosure”) och Artikel 6 PCT ("support”, "clarity”, "conciseness”). Listan innehaller exempel pa
karaktarsdrag hos patentkrav som indikerar att en meningsfull granskning inte kan géras éver hela det sdkta
skyddsomfanget.

a) Patentkraven har inte stéd i beskrivningen (Artikel 5 PCT, Artikel 6 PCT)

Vid patentkrav som ar mycket breda eller spekulativa i forhallande till vad som har stdd i beskrivningen ar
ibland en meningsfull granskning éver hela skyddsomfanget inte mgjlig. Om en ansokan t. ex. avser och i detalj
beskriver en grasklippare men patentkraven ar inriktade pa en skaranordning fér avianga féremal, ska
granskningen normalt inte omfatta alla olika typer av sddana skaranordningar. Ett annat exempel ar nar sdkanden
har uppfunnit ett satt att uppna ett 6nskat resultat och inger ett mycket omfattande patentkrav, som innefattar
alla tdnkbara satt att uppna detta resultat.

b) Patentkraven &r inte koncisa (Artikel 6 PCT)

Ett stort antal patentkrav i samma anstkan kan medféra att uppfinningstanken blir sa otydlig eller svar att
dverblicka att det &r oméjligt att reda ut hur ansékan ska granskas. Aven ett stort antal méjligheter eller
alternativinom samma patentkrav kan gora det omgjligt att granska ansokan fullstandigt. Exempel pa det
sisthamnda &r patentkrav dar mycket generella termer anvands eller viktiga sardrag har uteldamnats, patentkrav
av Markush-typ inom kemiomradet samt anvandningen av ett stort antal "och/eller” vid exempelvis en serie
processteg.

c) Patentkraven ar oklara (Artikel 6 PCT)
Ibland &r patentkraven sa oklart formulerade att det inte gar att avgéra vad som avses och/eller att jamféra med

kand teknik. Ett exempel &r att uppfinningen definieras med hjalp av mindre vélkédnda eller fantasifulla
parametrar, vilket omojliggér en meningsfull jamforelse med kand teknik.

RL E1:3.4.3 Hantering av ansékningar dar en meningsfull granskning inte kan géras

2022-01-01

Ansokan ska granskas i sa stor utstrackning som det ar rimligt och mgjligt. Ofta kan en partiell

granskning goras, grundad pa konkret angivna utféringsformer i beskrivningen, utféringsexempel eller en rimlig
generalisering av dessa eller pa det som uppfattas som uppfinningstanken (konceptet, jfr "single general
concept”). Endast i séllsynta fall kan ingen granskning dverhuvudtaget genomféras.

Om det bedéms att en meningsfull granskning inte kan goéras sa ska arendet foredras for en beslutande
patentexpert.

Det ar viktigt att det tydligt motiveras i det skriftliga utldtandet och/eller i rapporten éver den preliminara

patenterbarhetsbedémningen varfér granskningen har begransats. Det &r ocksa viktigt att omfattningen av den
gjorda granskningen redovisas sa att den inte framstar som utférligare &n vad den ar.

RL E1:4. Rabatt pa granskningsavgiften

RL E1:4.1 Rabattnivaer
2021-10-01

En grundlaggande princip for reglerna for rabatt pa granskning ar att uppna rabattnivaer, som ar férutsagbara for
sokanden.

Rabatt ges endast pa granskningsavgiften for ansokan, vilket innebar att ingen rabatt ska ges pa tillaggsavgift for
granskning av oberoende uppfinningar.



RL E1:4.2 Rabatt pa grund av tidigare ITS-grankning mm

RL E1:4.2.1 Rabatt pa grund av tidigare granskning hos PRV

2021-10-01

Nar det i ansGkan aberopas en av PRV gjord granskning av internationellt slag eller en annan av PRV gjord
granskning av motsvarande omfattning och utforande kan delar av den internationella granskningsavgiften
aterbetalas enligt vissa faststallda nivaer (se 2 § PRV:s foreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som
internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete). Svensk stkrapport utgor i detta sammanhang
inte grund for rabatt.

Rabatt p.g.a. tidigare utférd ITS-granskning hos PRV medfor att rabatt p.g.a. tidigare granskad nationell anstkan
inte ges (se RL E1:4.3).

De olika nivaerna for aterbetalning &r beroende av i vilken utstrackning det tidigare granskningsarbetet kan
utnyttjas. Handlaggaren faststaller tillamplig niva enligt féljande allménna anvisningar, beroende pa den nytta den
tidigare utférda granskningen medfor i handlaggningen.

- 100 % av ett belopp motsvarande ITS-avgiften* — da granskningsrapporten i den senare ansdkan helt kan
grundas pa resultaten fran den granskning som genomfordes i den tidigare ansokan.

- 50 % av ett belopp motsvarande ITS-avgiften* — da granskningsrapporten i den senare anstkan delvis kan
grundas pa resultaten fran den granskning som genomfordes i den tidigare ansdkan.

Rabatt med visst standardbelopp — da granskningen av den internationella ansdkan inte, eller i mycket ringa
utstrackning, kan grundas pa resultatet fran ITS- eller motsvarande granskning. Samma rabatt som anges for
arenden enligt RL E1:4.2.3 ska tillampas.

* Avser nationella avgiften + ITS-avgift for nationell ansdkan.

RL E1:4.2.2 Tolkning av de tre rabattnivaerna

2025-01-01

Enligt verenskommelse i PCT Partnership tolkas de allmanna anvisningarna for rabattnivaerna enligt nedan.
Rabattnivan ar kopplad till i vilken utstrackning resultaten fran den tidigare granskningen kan anvandas vid
upprattandet av granskningsrapporten (se PCT Regel 41).

Svensk sokrapport utgor i detta sammanhang inte grund for rabatt.

Nedanstaende tolkningar ska ses som exemplifieringar av huvudprinciperna. Vid situationer som faller utanfér
dessa exemplifieringar ska principerna enligt RL E1:4.2.1 galla.

Betraffande rabatt vid oberoende uppfinningar, se RL E1:4.1.

Nivan 100 %:

Rabattnivan bor vara 100 % i synnerhet nar:

1. Patentkraven i PCT-ans6kan ar identiska med kraven i den tidigare ansdkan.

Rabattnivan paverkas inte av att man ska beakta innehallet i en svarsskrivelse i den prioritetsgrundande svenska
ansdkan vid bedémningen av de anférda dokumenten.

2. Patentkraven i PCT-ansOkan har begransats med hansyn till kraven i den tidigare anstkan, varvid denna
begransning har astadkommits genom:

2.a. Strykning av ett eller flera alternativa sardrag i oberoende krav.

Om ITS-rapporten anger nagon begransning av granskningen pa grund av antalet alternativ ska man kontrollera
att alla kvarvarande alternativ ar granskade.

2.b. Inférande av ett eller flera begransande sardrag i oberoende krav, vilka sardrag fanns angivna i beroende
krav, som hanvisar till motsvarande oberoende krav i den tidigare ansdkan.



Detta innebar att samtliga sardrag fran ett eller flera beroende krav har inforts i dverordnat oberoende krav.
Nivan 50 %:

Niva 50 % exemplifieras nedan. Denna rabattniva avser fall som varken kan baseras uteslutande pa ITS- eller
motsvarande granskning (rabatt 100 %) men inte heller kraver en mycket omfattande ytterligare granskning
(rabatt med standardbelopp).

Rabattnivan bor vara 50 % nar:

1. Skyddsomfanget for patentkraven i PCT-ansdkan har utvidgats med hansyn till kraven i den tidigare ansokan,
varvid denna utvidgning representerar en ytterligare generalisering av. samma uppfinning som har granskats
enligt den tidigare ansokan.

En sadan generalisering maste vara enhetlig med den tidigare granskade uppfinningen.

2. Skyddsomfanget for patentkraven i PCT-ans6kan har begransats med hansyn till kraven i den tidigare
ansokan, varvid denna begrénsning har astadkommits genom inférande av ett begransande sardrag som inte ar
angivet i den tidigare ansdkan, men som faller inom den uppfinning som har granskats enligt den tidigare

ansokan.

Detta fall kan aven omfatta en begransning genom att sardrag har inférts, som endast finns angivna i
beskrivningen i den tidigare anstkan.

Rabatt med standardbelopp:
Standardbelopp enligt RL E1:4.2.1 tillampas nar:

1. Ansokningsféremalet enligt kraven i PCT-ansdkan representerar en annan uppfinning &n den som har
granskats enligt den tidigare ansdkan.

2. Ytterligare omfattande granskning kravs eftersom kravens inriktning &ndrats sa att den ursprungliga ITS- eller
motsvarande granskning inte ger nagot stdd fér bedémning av patenterbarheten.

RL E1:4.2.3 Rabatt pa grund av tidigare granskning hos vissa andra PCT-myndigheter

2008-07-01
En s6kande som aberopar prioritet fran en PCT-ansdkan granskad av EPO, Finska patentmyndigheten (PRH)
eller Nordiska Patent Institutet (NPI), eller som aberopar en motsvarande ITS-rapport fran Finland eller NPI far

rabatt pa granskningsavgiften med visst belopp. Rabattens storlek framgéar av 3 § PRV:s foreskrifter om avgifter i
PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.

RL E1:4.3 Rabatt pa grund av tidigare granskad nationell/regional ans6kan

2008-07-01

En s6kande som aberopar prioritet frin en ansdkan vid en nordisk patentmyndighet eller vid EPO, och som ger in
en motsvarande granskningsrapport, far rabatt pa granskningsavgiften med visst belopp. Rabattens storlek
framgar av 1 § 3 st PRV:s foreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt
konventionen om patentsamarbete.

Rabatt p.g.a. tidigare ITS-granskning som utforts av PRV (se RL E1:4.2.1) medfér att rabatt p.g.a. tidigare
granskningsrapport inte ges.

RL E1:5. Upphévd 2019-01-01
RL E1:5.1 Upphévd 2019-01-01

RL E1:5.2 Upphévd 2019-01-01

RL E1:5.3 Upphévd 2019-01-01



RL E1:6. Internationell kompletteringsgranskning (SIS)

RL E1:6.1 Allméant om internationell kompletteringsgranskning (SIS)
2009-04-01

PRV ar fran 2009-01-01 SISA, dvs. myndighet som utfér Internationell kompletteringsgranskning (SIS) i enlighet
med Regel 45bis PCT.

RL E1:6.2 Omprovning av enhetslighetsbeslut (SIS)
2009-04-01

Sokanden kan begara omprévning av utlatandet fran SISA rérande ansdkans enhetlighet. Denna omprévning
g6rs vid PRV av protestndmnden.

RL E1:6.3 Granskning och upprattande av rapport

RL E1:6.3.1 Granskning (SIS)

2022-01-01

I en PCT SIS vid PRV gdrs en komplett granskning i PCT:s minimidokumentation samt i den ytterligare
dokumentation som finns tillganglig och sdkbar har, sdsom patentdokument fran de nordiska landerna.

RL E1:6.3.2 Upprattande av s6krapport (SIS)

2009-04-01
I en PCT SIS upprattas en kompletterande stkrapport men inget skriftligt utlatande. | sékrapporten hanvisas till

relevanta textavsnitt i hanvisningarna. Tillaggssidan Scope Annex anvands for att ange tillaggsinformation om de
anférda dokumenten och/eller sékningens omfattning.

RL E1:6.3.3 Upphévd 2019-01-01

RL E1:6.3.4 Undantag fran granskningsskyldighet (SIS)

2019-01-01

Se RL E1:3 for vilkka omraden som faller under detta undantag.
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