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YRKANDEN M.M.

SEM AB (SEM) beviljades den 11 december 2007 patent (nr 0600752-0)
pa en anordning for att hja gnistenergin i kapacitiva tandsystem, med
de patentkrav som framgar av bilaga 2. SEM begéarde darefter, den 29
april 2010, 1 PRV begriansning av patentet genom vissa dndringar 1
patentkravet 1, 1 forsta hand i1 enlighet med bilaga 1 till det 6verklagade
beslutet och 1 andra hand i enlighet med bilaga 3 till beslutet samt som
foljd darav vissa dndringar 1 beskrivningen i enlighet med bilaga 2 till
beslutet.

Andringarna i patentkravet 1 enligt yrkandet i férsta hand — dér and-
ringar 1 form av tillagg markerats med fetstil och dar strykningar
markerats med enkel 6verstrykning — innebar bl.a., att ordet "andra”
stroks och att figurhdnvisningen "D2” dndrades till "D3” samt att tva nya
hénvisningsbeteckningar, ”(IL1)” och ”(C1)”, inférdes i1 den kénne-
tecknande delen. Andringarna enligt yrkandet i andra hand skilde sig
fran dem enligt yrkandet i forsta hand endast pa det séttet att de inte
omfattade strykningen av ordet "andra”.

Till stod for sin begiaran aberopade SEM, att samtliga dndringar skulle
anses utgora en begransning av patentet och darfor tillatas inom ramen
for en begransning enligt 40 § patentlagen (PL) samt, som det far forstas,
att PRV:s beslut att meddela patent, genom férekomsten av hanvisnings-
beteckningen "D2” 1 patentkravet 1, antingen innehd6ll en uppenbar
oriktighet till fo6ljd av SEM:s skrivfel och att beslutet darmed fick rattas
enligt 26 § forvaltningslagen (FL), eller att beslutet var uppenbart orik-
tigt och ddrmed skulle rattas enligt 27 § FL.

PRV avslog genom det 6verklagade beslutet bolagets begédran. Verket
fann att vare sig strykningen av ordet "andra”, &ndringen av hanvis-
ningsbeteckningen “D2” till "D3” eller tillagget av hdnvisningsbeteck-
ningarna “(L.1)” och ”(C1)” 1 patentkravet kunde anses utgora en begrins-
ning av patentet. PRV ansag vidare att &ndringen av hanvisningsbe-
teckningen ”D2” till ”D3” inte heller var mgjlig inom ramen for rattelse
eller omprovning av beslut enligt 26 respektive 27 §§ FL.
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Yrkanden

SEM har i1 Patentbesvarsratten i forsta hand yrkat bifall till sitt hos PRV
1 andra hand framstélla yrkande att patentkrav 1 dndras i enlighet med
bilaga 3 till domstolens beslut, bl.a. att hdnvisningsbeteckningen "D2”
andras till "D3” samt att hdnvisningsbeteckningarna ”(I.1)” och ”(C1)”
infors, jdimte ddrmed sammanhéngande dndring av beskrivningen. |
andra hand har SEM, som bolagets talan far forstas, yrkat att endast
patentkraven andras pa det sattet att 1 patentkravet 1 vissa bestam-
ningar laggs till och att hdnvisningsbeteckningen "D2” &dndras till "D3”
samt att vissa foljdandringar gors 1 beroende patentkrav.

Grunder

SEM har till grund for sin talan, som det far forstas, hallit fast vid att de
begiarda dndringarna utgor en begriansning av patentet samt att PRV:s
beslut att meddela patent, genom férekomsten av hanvisningsbeteck-
ningen "D2” 1 patentkravet 1, antingen innehaller en uppenbar oriktighet
till £61jd av skrivfel och att beslutet ddrmed far rattas enligt 26 § FL, eller
att beslutet 4r uppenbart oriktigt och darmed skall rattas enligt 27 § FL.

Utveckling av talan

SEM har i1 Patentbesvarsratten till utveckling av talan anfort i huvudsak
foljande.

PRV:s slutsats utgar fran att det i lagtext, eller forarbete, ej finns ut-
tryckligen angivet att uppenbara fel far rattas i samband med begrans-
ning. Det finns emellertid inget 1 texterna som utesluter korrigering av
uppenbara fel. Sdledes beror slutsatsen pa en snév tolkning, som fram-
star som oberattigad.

Huvudsyftet 1 regeringens proposition, 2006/07:56 "Harmoniserad
patentratt Prop.", &r ndmligen;

"att ge patenthavare mojlighet att undvika en ogiltighetsprocess eller att
rdtta till ett patent infor ett kommande eller pagdaende intrdang”.
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Noteras bor att EPO, 1 linje med t.ex. J0042/82, tillater korrigering av
uppenbara fel 1 samband med administrativ begridnsning, om korrige-
ringen uppfyller kriterier enligt G3/89, dvs., 4r uppenbar 1 betraktelse av
beskrivning, figurer och patentkrav i sin helhet.

PRV:s slutsats tycks baserad pa en snév, fraktionerad tolkning av stycke
3, 1 forarbetena. Nedan gors en genomgang av del for del 1 ndmnda
stycke;

"Patenthavaren bor ha en skyldighet att tydligt ange hur de omformule-
rade patentkraven skiljer sig fran de tidigare”. Det tycks ostridigt att
denna del ar uppfylld i foreliggande begéran.

"I likhet med vad som anges i EPC 2000 bér provningen avse att den be-
gdarda omformuleringen faktiskt innebdr en begrdnsning av de ursprung-
liga eller tidigare dndrade patentkraven". Det tycks dven ostridigt att
denna del ar uppfylld.

"samt att de dndrade kraven dr tydliga”. Denna aspekt har PRV ej berort.
Ej heller har sokandens argument besvarats. Observera att Rule 95(2)
EPC anger; "the examining division is required to .... and whether they
[the claims] comply with the requirements of Art. 84.." Saledes kravs vid
EPO att tydlighet hanteras. Vidare utgér en uppenbar rattelse vanligen
ett tydliggorande, vilket 1 féreliggande drende tycks nodvéandig da PRV
angivit att den begérda rattelsen "pa ett vdsentligt sdtt rikta uppmdrk-
samheten mot en annan komponent i kretsen”, vilket alltsa pavisar att
misstolkning med nuvarande lydelse kan ske. Nar man tar del av hel-
heten ar det emellertid uppenbart att D3 avses.

"och har stéd i grundhandlingarna (dvs., en prévning av de ogiltighets-
grunder som finns i 52 § forsta stycket 2-4 patentlagen)”. Det tycks dven
ostridigt att denna del ar uppfylld.

"Rent redaktionella dndringar av patentkraven som inte innebdr en
faktisk begrdansning bor inte tillatas”. Rattelse av ett uppenbart fel ar
inte en rent redaktionell &ndring och utesluts saledes e;j.
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"Det bor heller inte tillatas att endast beskrivningen (inklusive eventuella
ritningar) dndras”. I foreliggande drende har inte "endast beskrivning"

andrats, utan aven kraven.

"Ddremot bor, i likhet med vad som gdller enligt ny regel 92(2)(d) i EPC
2000, det tilldtas att beskrivningen (inklusive ritningar) dndras om det
behous till féljd av de dndrade kraven."I foreliggande begéran stéder

detta att beskrivningen bor korrigeras pa samma vis som patentkraven.

Darutover tycks det mycket tveksamt om Patentlagen 6verhuvudtaget
ger stod for att rikta anméarkning mot korrigering av en hanvisnings-
beteckning, da 20 § PB anger; "bor"” resp "kravet skall utan hdnvisnings-
beteckningar klart ange det som skyddats”, vilket ytterligare bekraftas av
EPO-praxis, dar till EPC rule 43(7), explicit anger att hdnvisningsbeteck-
ningar ej skall tillméatas nagon begransande betydelse vid tolkning av
patentkrav.

I PRV:s beslut noteras att:

1. PRV anser att legalt utrymme finns for rattelser av uppenbara fel,

2. med stor restriktivitet med anledning av tredje man.

3. PRV anviander begriansningskraven mycket striangt, dvs. varje andring
maste innebéra en begriansning 1 sig.

4. EPO:s princip enligt G3/89 ej tycks tillampliga vid PRV.

Tredje man maste anses ha stor nytta av begransningsférfarandet,
eftersom det kraver en frivillig, konkret begriansning av skyddsomfanget.
Mot bakgrund av detta tycks restriktivitet vara missriktat, eftersom om
restriktivitet (som 1 detta fall) medfor tidsutdréakt och 6kade hanterings-
kostnader, ar det risk att begransningsforfarandet blir nyttjat i liten
omfattning. Darutover torde inte rada tvivel om att det gynnar alla, dven
tredje man, ju tydligare skyddet av ett patent framgar (férutsatt stod 1
grundhandlingarna). Ett tvetydigt tolkningsutrymme innebér de facto
storre potentiell risk for tredje man att anklagas for intrang.

Det ar rimligt att 40 a § PL bor nyttjas att forbattra tydlighet (i enlighet
med EP-praxis), sa snart det huvudsakliga, absoluta lagkravet (faktisk
begriansning) uppfyllts.
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Det ar rimligt att hdnvisningsbeteckningar hanteras enligt PB 20, dvs. €]
tillméts otillborlig betydelse eller for ringa betydelse.

Vi anser det uppenbart att PRV skall folja EP-praxis (G3/89) fér bedom-
ning av uppenbara fel. Vi menar att var analys av 17 augusti 2010 f6ljer
G3/89. Enligt avslagsbeslutet tycks detta vara ifragasatt (se sista stycket
under rubriken uppenbara oriktigheter"), dock oklart da motivering
saknas.

Det ar rimligt att begreppet "redaktionell &ndring" innebar Andring som
ej kan anses paverka/forbattra tydlighet, t.ex. &ndring av typsnitt, forma-
tering, sprakforbattring, etc.

SKAL

Patentbesvarsratten tar forst upp fragan om de begirda dndringarna
enligt det har framstallda yrkandet 1 forsta hand utgoér en begriansning av
patentet.

Enligt 40 a § forsta stycket 1 PL far, som framgar av PRV:s beslut, en
patenthavare begéra hos patentmyndigheten att ett eller flera patentkrav
och, om det behovs, beskrivningen dndras sa att patentskyddets omfatt-
ning begréinsas. Provningen av en begédran om patentbegrinsning ska,
som ocksa framgar av verkets beslut, enligt 40 b § PL, omfatta en bedom-
ning av huruvida begédran om patentbegriansning medfér att patentet blir
ogiltigt enligt 52 § forsta stycket 2-4 PL.

Prévningen ska alltsa innefatta — forutom en bedémning av om de be-
gidrda dndringarna medfor en begriansning av patentskyddets omfattning
— en bedomning av om uppfinningen &r sa tydligt beskriven att en fack-
man med ledning av beskrivningen kan utéva den (punkt 2), om patentet
omfattar nagot som inte framgick av ansékan pa ingivningsdagen (3) och
om patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet med-
delats (4).

Bestdmmelserna om patentbegransning limnar enligt sin lydelse inte

nagon mojlighet att gora Andringar som fortydligar patentkravet, om de
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inte samtidigt medfor en begransning. I forarbetena till bestammelserna
framhalls ocksa, som PRV anfort, att det inte &r mojligt att gora rent
redaktionella &ndringar som syftar till att fortydliga patentkraven, se
SOU 2003:66 s. 106f och 271 samt prop. 2006/07:56 s. 63 f. och 147 f. Det
skulle enligt Patentbesvarsriattens mening ocksa strida mot &ndamalet
med bestimmelserna att 6ppna for en sadan majlighet.

De enligt yrkandet i1 férsta hand begédrda dndringarna av patentkravet 1
bestaende 1 4ndring av hdnvisningsbeteckningen "D2” till "D3” och in-
forande av hanvisningsbeteckningarna ”(I.1)” och ”(C1)”, utgor, som PRV
funnit, inte nagon begransning av patentet och kan inte heller anses vara
en dndring som logiskt foljer av nagon annan dndring som medfér en be-
gransning av patentet. Andringarna av hénvisningsbeteckningarna kan
déarfor inte géras med stod av 40 § PL. Harav foljer att yrkandet i forsta
hand inte kan vinna bifall.

Harefter 6vergar domstolen till fragan om férekomsten av hdnvisnings-
beteckningen "D2” enligt yrkandet i andra hand utgér en uppenbar
oriktighet till fo6ljd av SEM:s skrivfel och om PRV:s beslut att meddela
patent darmed far rattas enligt 26 § FL.

Ett beslut som innehaller en uppenbar oriktighet till f6ljd av en myndig-
hets eller nagon annans skrivfel, raknefel eller liknande férbiseende far,
som framgar av verkets beslut, enligt 26 § FL rattas av den myndighet
som meddelat beslutet. Innan rattelse sker ska myndigheten ge den som
ar part tillfalle att yttra sig, om adrendet avser myndighetsutévning mot
nagon enskild och en sadan atgérd inte ar obehovlig.

Bestammelsen om rattelse av skrivfel, raknefel eller andra férbiseenden
ar tillamplig med avseende pa alla slags drenden, utom dem som enligt
31-33 §§ FL faller utanfor lagens tillampningsomrade, vilka saknar be-
tydelse 1 foreliggande fall, se Tryggve Hellners och Bo Malmqvist, For-
valtningslagen med kommentarer, 3 uppl., 2010 s. 338. Bestammelsen ar
darmed tillimplig &ven pa beslut att meddela patent, inbegripet den
patentskrift som beslutet omfattar.

Bestdmmelsen 6ppnar, i likhet med bl.a. 17 kap. 15 § rattegangsbalken,
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en mojlighet att ratta fel av visst slag utan éverklagande eller nagot
annat rattsmedel och utan begransning i tiden. Ett syfte med bestdmmel-
sen 1 RB ar bl.a. att kunna ratta felaktigheter som ar av betydelse vid
verkstéallighet av ett avgorande, se Wiweka Warnling-Nerep, 1 Forvalt-
ningsrattslig tidskrift 2008, héafte 3, s. 362. Avfattningen av bestdmmel-
sen ger dock, liksom bestammelsen 1 RB, vid handen att den ar avsedd att
ha begransad rackvidd, jfr NJA 1990 s. 208.

En tydlig begransning ligger i att det endast &r uppenbara oriktigheter
som far rattas. I vanligt forekommande typer av drenden synes detta
rekvisit innebara att felet skall vara sadant att var och en med normal
1akttagelseformaga bor kunna upptéicka detta, antingen vid en genom-
lasning av beslutet eller vid en jamforelse mellan handlingarna i drendet,
se Hellners och Malmqvist s. 339 och Wiweka Warnling-Nerep s. 366 f.
Jfr dock JO 2000/01 s. 434.

Under dessa forutsattningar torde dock utrymmet for tillampning av
bestdmmelsen 1 praktiken bli ytterst begransat i &renden om patent, med
hénsyn till bl.a. den tekniska komplexitet som ofta kinnetecknar dem.
En rimligare utgangspunkt ar darfor, enligt Patentbesvarsrattens
mening, att ett fel 1 ett Arende om patent ska vara uppenbart for t.ex. en
patentingenjor eller en fackman pa det tekniska omrade som uppfin-
ningen 1 fraga ror. I praktiken innebér det bl.a. att en patentingenjér som
handlagger patentdrenden hos PRV utan nagon egentlig analys ska
kunna uppticka felet.

Betraffande fragan om hianvisningsbeteckningen D2 ar uppenbart fel-
aktig gor Patentbesvarsriatten mot bakgrund harav féljande bedémning.

Fackmannen inom det aktuella teknikomradet far anses vara val for-
trogen med konventionella kapacitiva tdndsystems grundutférande och
funktion. Fackmannen som enbart tar del av patentkravet kan inte av-
gora om hénvisningsbeteckningen D2 ar korrekt eller ej. Forst nar han
tar del av patentets beskrivning kommer han, utifran sin kunskap om
tidigare teknik, att inse att dioden D2 i figuren 1 tillh6r den konventio-
nella delen av tdndsystemet och inte 4r en del av det nya 1 uppfinningen.
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For detta talar att det 1 figur 1 visade kretsarrangemanget innehaller ett
fatal komponenter vars funktion fackmannen enkelt kan identifiera med
stod av patentbeskrivningen.

Vid redogorelse for utforingsformen enligt figur 1 pa sidan 5, 3:e stycket,
refererar beskrivningen felaktigt till likriktarelementet D2. Det framgar
dock av 6:e stycket samma sida (jfr 4ven 3:e stycket sidan 4) att det ar
likriktarelementet D3 som tillsammans med transistorn Q2 ir de nya
komponenterna. Darmed kommer hénvisningsbeteckningen D2 i patent-
kravet 1 att for fackmannen framsta som felaktig och att det ratteligen ar
D3 som avses. Det ar alltsa forst efter en inte obetydlig analys av patent-
beskrivningen som fackmannen kan konstatera att D2 ar felaktig men
det ar dock otvivelaktigt sa att D3 4r den hanvisningsbeteckning som

maste ha avsetts.

Vid dessa forhallanden kan forekomsten av hdnvisningsbeteckningen
”D2”, som PRV funnit, inte anses utgor en uppenbar oriktighet i den

mening som avses 1 26 § FL.

Slutligen tar Patentbesvarsratten upp fragan om férekomsten av hanvis-
ningsbeteckningen "D2” 1 patentkravet 1 enligt yrkandet i andra hand
medfor att PRV:s beslut att meddela patent 4r uppenbart oriktigt och
darfor skall rattas enligt 27 § FL.

Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som férsta
Instans, dr uppenbart oriktigt pa grund av nya omstandigheter eller av
nagon annan anledning, ska myndigheten, som framgar av PRV:s beslut,
andra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till
nackdel for nagon enskild part. En grundldggande forutsattning for
tillampning av bestimmelsen maste, enligt Patentbesvirsrittens mening,
anses vara att beslutet i1 fraga ar oriktigt i sak, dvs. att utgangen borde ha
varit en annan, se hartill prop. 1985/86:80 s. 78.

Forekomsten av hanvisningsbeteckningen "D2” 1 patentkravet 1 medfor
inte att PRV:s beslut att meddela patent d4r uppenbart oriktigt i sak,
vilket SEM for 6vrigt inte heller har pastatt. Redan pa grund harav
saknas forutsattningar for rattelse av beslutet enligt 27 § FL.
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Pa grund av det anforda skall SEM:s 6verklagande lamnas utan bifall.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 4 (Formular A)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande,
Hékan Sandh, referent, och Yvonne Siosteen. Enhalligt.
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PATENTKRAV

L

Anordning for att férh6ja gnistenergin i kapacitiva tindsystem innefattande
minst en laddlindning (L1) som via ett forsta likriktarelement (D1) laddar en
Jladdkondensator (C1) ansluten till prim#rlindningen pé en tdndspénnings-
transformator for att forse nimnda primérlindning med energi for generering av
gnistakdinnetecknad av att ytterligare ett andra likriktarelement (D2) och
ett switchelement (Q2) 4r anordnade pé ett sidant sitt att switchelementet
periodiskt kan kortsluta laddlindningen for att ddrmed 6ka laddningen i
laddkondensatorn vid 14ga motorvarv.

Anordning enligt patentkravl, kinnetecknad av att kontrollenhet (M)
anordnad att driva switchelementet (Q2) med hénsyn till motorvarvtalet pa ett
sadant stt att laddspénningen &ver laddkondensatorn (C1) hélls pa en relativt
konstant niva Gver hela varvtalsregistret.

Anordning enligt patentkrav 1 eller2, kAnnetecknad avatt
switchelementet (Q2) 4r anordnat att kunna dstadkomma kortslutning av
laddlindningen (L.1) for att stoppa motorn.
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Milaga 3

PATENTKRAV

L

Anordning fr att forhsja gnistenergin i kapacitiva tdndsystem innefattande
minst-en laddlindning (L1) som via ett férsta likriktarelement (D1) laddar en
laddkondensator (C1) ansluten till primérlindningen p4 en tdndspdnnings-
transformator for att forse nimnda primérlindning med energi for generering av
gnista, kinnetecknad avatt ytterligare ett andra likriktarelement (D3), ett
switchelement (Q2) och en kontrollenhet (M1) &r anordnade p4 ett sadant sitt att
en utgéng pé ndmnda kontrollenhet (M1) via en anslutning till styringdngen til]
namnda switchelement (Q2) periodiskt kan kortsluta laddlindningen (L1) for att
darmed tka laddningen i laddkondensatorn (C1) vid laga motorvarv,

. Anordning enligt patentkravl,kinnetecknad avatt némnda kontrollenhet

(M) &r anordnad att driva nimnda switchelementet (Q2) med hénsyn till
motorvarvtalet pa ett sidant sitt att laddspénningen 6ver laddkondensatorn (CD)
halls pa en relativt konstant niva &ver hela varvtalsregistret,

. Anordning enligt patentkrav 1 eller 2, kdnnetecknad avatt nimnda

switchelement (Q2) 4r anordnat att kunna astadkomma kortslutning av
laddlindningen (L1) for att stoppa motorn.
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