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REDOGORELSE FOR SAKEN OCH FRAMSTALLDA
YRKANDEN

Posten AB ansokte den 27 augusti 1999 om patent pa "forfarande
for kommunikation pa internet” (patentansékan nr 9903040-5). I
ansokan var JO antecknad som uppfinnare.JO 6verlét till Posten,
enligt ett avtal den 21 december 1999, sin ratt till uppfinningen.
Patentansokan blev allmént tillgdnglig den 28 februari 2001 och
patent meddelades den 9 april 2001. Posten overlat senare, den 24
februari 2003, patentet till Goodit AB som numera ar antecknat
som innehavare av patentet.

Targian AB ansokte den 28 februari 2001 om patent pa "Data-
kommunikationssystem och forfarande” (patentansékan nr
0100685-7). I ans6kan var LE antecknad som uppfinnare. LE
overlat enligt ett avtal den 7 maj 2001 sin ratt till uppfinningen pa
Targian.

JO yrkade den 29 september 2003 hos Patentverket att han skulle
antecknas som meduppfinnare till uppfinningen enligt den senare
patentansokningen (nr 0100685-7). Till stod for sitt yrkande
anforde JO att innehallet i ans6kningen till storsta delen utgjordes
av "material” som var kopierat fran den ansékan (nr 9903040-5)
som ledde till det patent som Goodit nu ar innehavare av (denna
ansokan bendmns 1 fortsdttningen Goodits ansokan). Senare, den
21 oktober samma ar, yrkade JO ocksa att del av Targians
ansOkan (0100685-7) skulle 6verforas pa honom.

Targian bestred JOs yrkanden samt anforde till stéd for bestri-
dandet att det som var patentmotiverande i bolagets ansékan ut-
gjordes uteslutande av material som inte aterfanns i Goodits
ansokan (nr 9903040-5).

Goodit begarde den 15 juni 2004 att bolaget skulle "antecknas som
medsokande” 1 &rende avseende Targians patentansékan (nr
0100685-7).



Genom det 6verklagade beslutet avslog Patentverket yrkandet om
overféring samt anforde att det inte var styrkt att "LO hade béattre
ratt 4n sdkanden till del av patentansékningen nr 0100685-7”.

Yrkanden

JO har vidhallit sitt yrkande att han ska antecknas som med-
uppfinnare till uppfinningen enligt patentansékan nr 0100685-7.

Goodit har yrkat att del av patentansékan nr 0100685-7 skall 6ver-
foras till bolaget.

Targian har bestritt yrkandena.
Grunder

JO har till grund for talan hallit fast vid att han dr uppfinnare till

del av uppfinningen.

Goodit har till grund for talan aberopat att bolaget har béttre ratt
till del av uppfinningen &n Targian.

Targian har till grund fér sitt bestridande hallit fast vid att JO
inte ar uppfinnare till nagon del av uppfinningen samt att Goodit
till f61jd harav inte har battre ratt till nagon del av Targians anso-
kan.

JO och Goodit

Targians ansokan (nr 0100685-7) bygger pa kunskap som — fore
den 28 februari 2001 da Goodits ansokan (nr 9903040-5) blev
offentlig — 6verforts fran JO till LE, vilken antecknats som
uppfinnare 1 Targians ansékan. Denna kunskap har hamtats fran
Goodits patentansékan och 6verforts till LE av patentombudet
MK, som vid den aktuella tiden arbetade vid Albihns patentbyra,
trots att denne var bunden av ett sekretessavtal med Posten som

da var innehavare av sistnamnda ansokan.



Sekretessavtalet, som ar dagtecknat den 20 oktober 2000, tillkom
vid ett mote samma dag, dar Posten foretraddes av patentombudet
BO och Targian av MK. I avtalet anges att Posten och Targian
kommit 6verens om “att respektive bolags patent-

ombud far ta del av respektive bolags patentansokan i syfte att ut-
rona huruvida nagot av patentansékningarna skulle kunna utgora
hinder for Targian AB eller Posten AB att fullf6lja sin respektive
exploatering av respektive uppfinning”. Vidare férband sig ombu-
den "att till endast respektive parts uppdragsgivare utlamna in-
formation avseende huruvida hinder att exploatera respektive bo-
lags uppfinning foreligger”.

MK fick vid motet en 6vergripande och initierad kunskap om
innehallet 1 Goodits patentansokan, vilken han och Targian sedan
tog fordel av nar de medvetet kopierade Goodits ansékan vid
offentliggérandet den 28 februari 2001. Med utgangspunkt i
antalet ord 1 Targians ansékan hdmtades ca 80 procent av dess
innehall fran Goodits ansékan. Aven tilldggen i Targians ansékan
hamtades fran Goodits ansokan, men dessa ar omskrivna”. Trots
att innehallet 1 Targians ansékan i huvudsak dr hdmtat fran
Goodits ansokan var det inte mdéjligt att gora arbetet pa en dag.

Goodits patentansokan har inte uppgetts som narmast liggande
tidigare kdnd teknik i nagon av de ansékningsversioner som in-
getts av Targian, trots att sa stor del av innehallet harrérde fran
Goodits ans6kan. Aven till de delar som kopierats fran Goodits och
JOs patentansékan har LE antecknats som uppfinnare. Targian
har ocksa vid marknadsforing av sina produkter gjort gédllande att
dess 1 malet aktuella ansékan omfattade uppfinningen enligt
Goodits ansokan. Senare har dock Targian vitsordat att bolagets
uppfinning ar beroende av Goodits.

Det har saledes inte forelegat nagot utvecklingssamarbete mellan
JO och uppfinnaren LE i samband med Targians patentansokan.
Goodit och JO menar istéllet att i Targians patentansokan ingér
JOs uppfinning i sin helhet. Aven de av

Targian gjorda tilldggen kan hirledas till JOs uppfinning.



Targian

Det ar ostridigt att Goodit dger ratt till uppfinningen enligt
patentansékan nr 9903040-5. Vidare ar det ostridigt att Targians
uppfinningen enligt den 1 malet aktuella ansékan ar beroende av
Goodits ansokan. Det ar ocksa ostridigt att det vid ett méte den 20
oktober 2000, d4r Posten foretraddes av BO och Targian av MK,
traffades ett skriftligt sekretessavtal med den lydelse som Goodit
anfort, enligt vilket vart och ett av ombuden férband sig att endast
till sin uppdragsgivare utlamna information avseende huruvida

hinder for att exploatera bolagets uppfinning férelag.

Det bestrids att Targian skulle ha tilldignat sig annans foretags-
hemlighet, eller annan tillhorig hemlig information genom LE eller
annan. Targian har tillgodogjort sig offentlig information fran
befintlig allmén handling vid patentverket, Goodits patentansékan
nr 9903040-5. Targian har anvint sig av Goodits publika ansékan
genom en klipp- och klistrametod, som ar godtagbar enligt EPO-
praxis. Targian kopierade delar av Goodits ansdkan, bl.a.
ingressen samt kravet 1 och kravet 31. Targian har ingen
anledning att ifragasétta att ca 80 procent av innehallet i1 bolagets
ansokan hamtats fran Goodits ansékan.

Den information som tagits fran Goodits patentansékan har alltsa
utgjort utgangspunkt fér en av Targians egna patentansékningar.
Targian har dock skapat egna tekniska losningar med utgangs-
punkt i befintlig och offentlig kénd teknik. LE, OL och MK
tillbringade den 28 februari 2001 tillsammans och skrev Targians
nu aktuella patentansokan. Ingen del av den 1 Targians ansékan
kannetecknande delen harstammar fran Goodits ansdokan, utan
samtliga nya sardrag ar egenkonstruerade och uppfyller kravet pa
nyhet. Sdrdragen hiamtades sdledes inte fran Goodits ansékan,
nagot som skulle ha resulterat i ett "otjanligt forsok”.

Det som ar patentmotiverande 1 Targians patentansokan utgors
alltsa uteslutande av materia som inte aterfinns i1 Goodits

patentansokan. Den materia som aterfinns i Goodits patent ut-



gjorde pa ansékningsdagen for Targians patentansékan nidrmast
kéanda teknik till vilken det ska tas hénsyn till vid patenterbar-
hetsbedémningen av Targians patentansékan enligt 2 § PL.JO har
saledes av uppenbara skél inte bidragit till den materia som kan

vara patentmotiverande i Targians patentansokan.

Targian vitsordar att det inte forelegat nagot utvecklingssamar-
bete mellan Targian ochJO. Targian har inte fatt ndgon kopia pa
davarande Postens ansékan och Goodit har inte fatt nagon kopia
pa Targians ansékan. Vid det ovan angina métet ar 2000
utvixlade MK och BO inga papper utan pratade enbart.
Diskussionen de hade handlade om den amerikanska marknaden.
Targian agerade forst nar Goodits ansokan var publikt tillgdnglig.
Om Targian skulle ha forsetts med hemlig information sa har bo-
laget saledes inte anvant sig av denna. Ett sekretessavtal upphor
for ovrigt att gidlla nar information gjorts publik och part 4r med
andra ord darefter inte langre bunden av i1 avtalet ingaende sekre-
tessataganden.

Pa Targians begiaran har OL ,MK och LE horts som vittnen.
DOMSKAL

For bifall till sitt yrkande om att antecknas som meduppfinnare 1
Targians ansokan har JO att styrka att han bidragit till den
uppfinning som omfattas av ansékan. Ocksa for bifall till Goodits
yrkande om Gverforing av del av ansékan fordras att JOs bidrag
till uppfinningen styrks.

Mellan parterna ar ostridigt att det inte forekommit nagot
samarbete mellan JO och LE. Mellan dem &r ocksa ostridigt att
Targians ansbkan upprattats pa det sittet, att &ndringar och
tillagg gjorts pa en kopia av Goodits ansokan.

Innehallet 1 Targians patentansékan kan inte anses vara sadant
att uppfinningen maste ha tillkommit fore det att Goodits patent-
ansokan blev offentlig den 28 februari 2001. Inte heller av utred-



ningen 1 6vrigt framgar att uppfinningen enligt Targians ansékan
tillkommit fére den dagen.

An mindre 4r visat att nagon del av uppfinningen enligt Targians
ansokan — inbegripet innehallet 1 de &ndringar och tillagg som 1
bolagets ansékan gjorts 1 forhallande till Goodits ansékan — 6ver-
forts fran JO till LE.

Av det anférda foljer att JO och Goodit inte férméatt styrka att JO
bidragit till uppfinningen i Targians ansékan med nagot utéver
vad som pa ansokningsdagen var kint genom Goodits da offentliga
ansokan. Att innehéllet 1 en allmént tillgdnglig ansékan anvéinds
som utgangspunkt for en ny uppfinning medfér inte att
uppfinnaren 1 den tidigare ansékan skall anses vara meduppfin-
nare 1 den senare.

Fragan om Targians uppfinning uppfyller villkoret om nyhet 1 for-
héallande till bl.a. uppfinningen enligt Goodits patent har Patent-

verket att préva inom ramen for sin provning av om patent skall

meddelas.

Per Carlson Ulf Hallin
Referent

Stefan Svahn Hakan Sandh

Enhalligt

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulér B)



