JURIDIK

Samarbeten mellan
lakemedelsbolag och IT-bolag
ur ett immaterialrattsligt
perspektiv

Digitalisering dr framtrddande inom alla sektorer och ldkemedelssektorn
ar givetvis inte ett undantag. Lakemedelssektorn anvander sig allt oftare av olika
IT-produkter och IT-tjanster i samband med utveckling och tillverkning av sina
produkter, exempelvis mjukvaruprogram for kliniska provningar. Hur kan
lakemedelsbolag och IT-bolag samarbeta nir det géller immateriella rattigheter?
Detta diskuteras i denna artikel av Fredrik Roos och Astrid Svensson.

issa ldkemedelsbolag viljer att sjdlva driva utveck-

‘ /- lingen av IT-produkter och IT-tjanster genom att
exempelvis rekrytera mjukvaruutvecklare, anlita
IT-konsulter under utvecklingens varaktighet eller anlita
IT-bolag som leverantdrer. Exempel pd utmaningar som
ldkemedelsbolag kan stéllas infér till £61jd av att de be-
stdller den typen av tjanster &r: 1) Priset. 2) Det begrin-
sade utrymmet for risktagande och fritt utvecklande (d&
likemedelsbolaget skulle sta for alla kostnader och risker
sjélv). 3) Brist pd kunskap om vad man faktiskt ska bestélla
(alla uppfinningar kan inte beskrivas till fullo i orderbe-
skrivningen). 4) Svarigheten att hitta ritt kompetens. Dér-
for kan liakemedelsbolag soka sig till andra sétt att arbeta
for att minska kostnaderna och riskerna samtidigt som de
ges mer utrymme att utveckla nya produkter och tjénster.
Samarbeten mellan likemedelsbolag och IT-bolag har déar-
for i manga fall blivit en stark férdel i utvecklingen av nya
likemedelsrelaterade produkter och tjanster. Genom att
sla ihop sig med exempelvis IT-bolag, kan parterna dela pa
kostnaderna, riskerna och framstegen. Nar lakemedelsbo-
lagens produkter och tjanster utvecklas till att omfatta nya
typer av digital teknik och innovationer, kanske de till och
med vill utforska sina mojligheter att bredda sin portfélj av
immateriella rattigheter (“"IP”) inom IT-sektorn ocksa. IT-
bolagen ar generellt sett lika intresserade som ldkemedels-
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bolagen av att fa ratt till de vardefulla immaterialrattsliga
tillgdngarna som kan skapas. Till f6ljd av det stora intres-
set for immateriella tillgdngar som utvecklas genom dessa
samarbeten okar efterfrdgan pa komplexa IP-strategier och
avtal for att utveckla nya produkter och tjanster.

Nedan finner du tvé exempel pé principer om hur man
kan ndrma sig dgarférdelningen av immateriella tillgdngar
som utvecklats under samarbeten. Det forsta exemplet tar
sikte pa dgarférdelning utifran projektomréde och det andra
exemplet tar sikte pa dgande utifrdn utvecklingsinsatser.

Strategi 1 — Agarfordelning genom projektomraden
Denna strategi delar upp immateriella tillgdngar som ut-
vecklats inom ett projekt utifrdn varje parts projektomrade.
Immateriella tillgdngar som faller inom en parts projektom-
rdde kommer att dgas av denna part oavsett om tillgdng-
arna dr gemensamt utvecklade eller enbart utvecklade av
den andra parten.

I det fall att ett 1dkemedelsbolag exempelvis samarbetar med
ett mjukvarubolag skulle likemedelsbolaget bli dgare till de
immateriella tillgdngar som utvecklats avseende likemedlet.
Samtidigt skulle mjukvarubolaget vara dgare till de immate-
riella tillgdngar som utvecklats inom programvaran. Genom
denna uppdelning kommer varje part att gynnas genom att
behélla och stirka sin position inom sin sektor och bransch.
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Fordelarna med denna strategi dr att den erbjuder en
enkel modell for att fordela d4gandet av immateriella till-
géngar inom respektive parts bransch. Normalt sett blir
partnerna mer villiga att dela deras utmaningar med var-
andra nir de kdnner trygghet i att de kan anvédnda och vi-
dareutveckla baserat pa partnerns input och feedback. Om
ett lakemedelsbolag exempelvis stéter pa svarigheter och
behéver hjilp frén mjukvarubolaget, och mjukvarubolaget
kommer pé en patenterbar 16sning pd problemet, s& skulle
lakemedelsbolaget dga det patentet forutsatt att det faller
inom lakemedelsbolagets omrade. F6r bolag som ar intres-
serade att av att stdrka sin position inom sitt omrade ar
denna strategi en bra utgangpunkt.

A andra sidan s& kan denna strategi dven hindra ett ko-
operativt tillvigagangssitt, sarskilt vad géller viljan till att
ge feedback pa den andra partens teknik da det givande
bolaget inte kan dga den IP som utvecklas. En part kan dér-
for forsoka halla pé sina idéer som faller inom den andra
partens omrade utanfér projektets ram for att bibehélla
dgandet.

Strategi 2 — Agarfordelning baserat pa
utvecklingsinsatser

Ett exempel pd en annan strategi att anvanda sig av vid
agandefordelning av immateriella tillgdngar som utvecklas
iprojekt dr att dela upp tillgdngarna baserat pa vilken part
som utvecklat dessa. IP som enbart utvecklats av en part
inom ett projekt, kommer genom denna princip att dgas av
den part som utvecklat dessa immateriella tillgdngar, oav-
sett om den faller inom den andra partens omréde.

I det fallet att ett lakemedelsbolag utvecklar en innova-
tion f6r en mjukvara, s kommer liakemedelsbolaget dga
denna IP, &ven om den faller inom IT-bolagets omrade. Ge-
nom denna uppdelning kan varje part starka sin position
inom den andra partens sektor och bransch.

Fordelarna med denna strategi ar att den utvecklande
parten far utdelning for sin anstrangning. Strategin mojlig-
gor ocksd for parterna att mer 6ppet dela med sig av sin
feedback (eftersom den mottagande parten inte automatiskt
kommer att f4 &ganderatt av sddan feedback som faller inom
dess omrade).

Nir man planerar att anvdnda sig av denna strategi 4r det
viktigt att ha i dtanke att 4gandet baserat pd utvecklingsin-
satser kommer att stilla extra hoga krav pa hur man arbetar
iett projekt. Detta galler sarskilt i frdga om dokumentations-
krav kring “vem som utvecklade vad” eftersom detta ocksa
kommer vara en avgorande faktor for dgandeférdelningen. I
projekt dir parterna gemensamt utvecklar IP kan det varaen
utmaning att sarskilja varje parts utvecklingsinsatser efter-
som parternas insatser kan vara gemensamma. Gemensamt
utvecklade immateriella tillgdngar kommer ocksd att behova
en detaljerad dganderattsfordelningsmekanism for att denna
strategi ska fungera i praktiken.
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Det finns emellertid en risk att en part kan dga IP inom
den andra partens kdarnomrade. Det innebér teoretiskt att
lakemedelsbolaget kan dga IP for mjukvara som utvecklas
och IT-bolaget kan &ga IP for likemedel som utvecklas i
samarbeten. Den risken méste analyseras och utvirderas
noggrant. Det hiar kan ha en motsatt effekt pa det koopera-
tiva tillvigagangssattet och istillet l&sa parterna till “black-
box”-16sningar for att skydda sina omrdden fran kontami-
nering av den andra partens IP. Ett ldkemedelsbolag kan
exempelvis avsta frdn att 6ppet dela sina ldkemedelsrelate-
rade utmaningar med ett mjukvarubolag av radsla for att
mjukvarubolaget kan komma pé en 16sning och darmed
aga utvecklad IP. Det hér riskerar att minska parternas vil-
ja att Sppet dela med sig av sina tekniska utmaningar och
planer eftersom en konsekvens kan vara att 16sningar eller
forbattringar riskerar att bli 4gda av den andra parten.

Hur vdljer man?

Forst och framst dr det viktigt att komma ihég att de ovan
angivna principerna &r sammanfattade pa en hég niva och
att det finns médnga ytterligare parametrar som man maste
ta hdnsyn till ndr man utvirderar och véljer vilken strategi
som &r mest lamplig. I vissa projekt &r en hybrid av prin-
ciperna den mest lampliga vdgen framat. Oavsett vilken
strategi man véljer kommer denna att paverka parternas
samverkanssyn och arbetssitt pa olika satt. Darfor ar det
viktigt att kontinuerligt ha i dtanke att en strategi for att
sdkra dgandet skulle kunna oméjliggdra samarbetet i det
fall att arbetsséttet blir alltfor restriktivt.

For att komma fram till vilken strategi som ar att féredra
samt vilka villkor som krévs for att valda strategi ska ac-
cepteras (exempelvis avtal om licensalternativ) rekommen-
deras bolag att utféra noggranna analyser av a) vilka om-
raden som kan komma att paverkas, b) de detaljerade pla-
nerna for den gemensamma utvecklingen, och c) var de
forutser att vardefull IP kommer att utvecklas. Ett exempel
pa en bra metod for att visualisera vilka f6r- och nackdelar
som foljer av respektive strategi ar att anvinda sig av hy-
potetiska teknikutvecklingsexempel for att illustrera po-
tentiella utfall och effekter pa respektive parts befintliga IP
och férvantade nyutvecklade IP.

Oavsett vilket tillvidgagangssatt som anvinds kan licen-
ser ocksd kravas for att den icke-dgande parten ska kunna
sdkra affaren.

Sammanfattningsvis dr det inte alltid enkelt att besluta
och komma 6verens om férdelning av dgandet av IP, sarskilt
nar det kommer till svdrare projekt dar parterna samarbe-
tar for att gemensamt utveckla produkter och tjanster dar
bada parter har ett starkt intresse av de immateriella till-
gdngarna. Franvaron av en “one-size-fits-all”-16sning kraver
dedikerade team med rétt expertis. Setterwalls grupp for
immateriella rittigheter hjélper dig gédrna att hitta en IP-
strategi skraddarsydd for dina samarbeten.
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