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Mal nr 09-094

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 17 augusti 2011

Klagande

Research in Motion Limited

295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, Kanada
Ombud: Awapatent AB

Box 5117, 200 71 Malmo

SAKEN
Anteckning 1 patentregistret (innehavare)

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 18 februari 2009
angaende patent nr EP 88305526.1, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkan om anteckning ater till PRV for fornyad provning.
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YRKANDE M.M.

Europeiska patentverket meddelade den 9 september 1992 det
europeiska patentet nr 88305526.1, med prioritet fran den 26 juni 1987.
Patentet fick verkan i bl.a. Sverige, varvid AMERICAN TELEPHONE
AND TELEGRAPH COMPANY antecknades som innehavare av patentet
1 patentregistret. Patentet upphérde vid patenttidens utgang den 17 juni
2008.

Research In Motion Limited begérde den 13 februari 2009 att PRV skulle
anteckna bolaget som innehavare av patentet. Till stod for sin begaran
anforde Research In Motion Limited att bolaget den 6 februari 2008 f6r-
varvat ratten till patentet. Genom det 6verklagade beslutet avslog PRV
bolagets begiaran samt anférde att ”[e]ftersom patentet forfallit kommer

andringen inte att inforas 1 patentregistret”.

Research In Motion Limited har vidhallit sitt yrkande att bolaget skall

antecknas som innehavare av patentet.

Bolaget har till grund for sitt yrkande hallit fast vid att bolaget férvarvat
ratten till patentet.

Till utveckling av talan har Research In Motion Limited anfort i
huvudsak féljande.

I patentlagen finns bestimmelser om talan angaende ogiltighet av patent
samt talan angaende ersdttning vid patentintrang. Dessa bestdmmelser
ar med vissa begransningar tillampliga dven efter det att skyddstiden for
ett patent 16pt ut. Exempelvis far talan om ersittning 1 samband med
intrang avse skada som uppkommit maximalt fem ar innan talan

vacktes, utan krav pa att talan maste viackas nar patentet ar 1 kraft.

Talan om ogiltighet kan foras av var och en som lider férfang av ett
patent oavsett om patentet ifraga ar 1 kraft vid talans viackande eller om
det har upphort. Den som avser viacka talan om ogiltighet har en
skyldighet att underrétta bl.a. den som star antecknad som innehavare
av patentet. Konsekvensen av att fel innehavare star antecknad 1
registret kan saledes vara att en ogiltighetstalan vicks mot fel part. Det
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finns saledes flera civilrattsliga sanktioner som star till buds dven efter
det att skyddstiden 16pt ut.

Till saken hor ocksa att det 1 USA pagar en tvist mellan Motorola Inc och
Research in Motion Limited. Det ar mgjligt att den tvisten d4ven kommer
att omfatta Sverige och det nu aktuella patentet. For det fall detta skulle
intraffa ar det av storsta vikt for Research in Motion Limited att bolaget
star antecknat som innehavare av patentet &ven om skyddet for patentet

numera upphort.

Patentregistret utgor en del av PRV:s organisation och uppgifter dari far
anses vara en del av myndighetens arkiv. For statliga myndigheter finns
bestdmmelser om syftet med arkiven och skyldighet att varda arkiven.
Nagra av syftena med att arkiven ska bevaras, hallas ordnade och vardas
ar att de ska tillgodose ratten att ta del av allmédnna handlingar samt

behovet av information for rattskipningen och férvaltningen.

SKAL

Av 44 § fjarde stycket patentlagen (PL) framgar, att 1 mal eller arende
angaende patent anses den som patenthavare, vilken senast blivit inférd 1
patentregistret 1 sadan egenskap. Bestdimmelsen innebéar bl.a. att talan
alltid kan riktas mot den som ar antecknad som innehavare, s.k. passiv
saklegitimation. Vidare framgar av 64 § forsta stycket PL, att en licens-
havare som vill vicka talan om bl.a. intrang i patent skall underrétta
patenthavaren om detta.

Talan om intrang i ett patent kan vickas dven efter det att patenttiden
I6pt ut eller patentet av annan anledning upphort. En annan sak ar att
bifall till talan férutsatter, att talan grundas pa nagon intrangshandling
som foretagits under patentets giltighetstid. Bifall till talan fordrar
givetvis att d&ven andra forutsattningar ar uppfyllda, exempelvis kan
ersittning, enligt 58 § tredje stycket PL endast avse skada under de fem

senaste aren innan talan vacktes.

Av det anforda foljer, att en anteckning om vem som ar antecknad som
innehavare av ett patent kan ha betydelse dven sedan patenttiden 16pt
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ut. Det foreligger saledes inte skél att avsla en begaran om anteckning av
ny innehavare pa den grunden att patentet upphort. Det 6verklagade
beslutet bor darfér undanréjas och fragan om anteckning aterforvisas till
PRYV for saklig prévning.

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande,
tillika referent, samt Stefan Svahn och Hakan Sandh. Enhélligt.



