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Mal nr 12-076

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 17 december 2012

Klagande

Eyeball Networks Inc

500 - 100 Park Royal, West Vancouver, British Columbia V7T 1A2,
Kanada

Ombud: Zacco Sweden AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN
Framstallning enligt 72 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 7 mars 2012
angaende europeiskt patent nr 1362460 se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesviarsratten upphiaver PRV:s beslut och visar ansékan om forkla-
ring enligt 72 § patentlagen ater till PRV for fortsatt handlaggning.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Eyeball Networks Inc (Eyeball) har yrkat att Patentbesvarsratten ska
undanrdja det 6verklagade beslutet och aterférvisa ansokan om forkla-
ring enligt 72 § patentlagen (PL) till PRV for fortsatt handlaggning.

Eyeball har till grund for sin talan anfort bl.a. féljande. PRV har avvisat
arendet pa felaktiga grunder. Eyeballs ombud, Albihns.Zacco AB (AZ),
mottog inte bevisligen PRV:s beslut om det aktuella patentets upp-
horande den 7 januari 2011. PRV borde darfor inte ha utgatt fran detta
datum i sin bedomning av nar férfallet upphorde att inge 6verséattning
jamte avgift for att uppratthalla det europeiska patentet 1 &ndrad
lydelse.

AZ var vidare inte behorigt att foretrada Eyeball och kunde ddrmed inte
a Eyeballs rdkning motta ett beslut av sddan karaktar och att nagon
frist baserat pa AZ:s mottagande av det aktuella beslutet kan anses ha
borjat 16pa fran detta datum.

I sista hand gors det gallande att det 1 det aktuella fallet finns sadana
"omstandigheter som talar for annat" vilket enligt praxis innebar att
tidsfristen inte borjar 16pa dven om réatten gér bedomningen att AZ i1 och
for sig ska anses ha tagit del av beslutet om det aktuella patentets upp-
hoérande den 7 januari 2011 eller kort darefter samt att AZ varit beho-
rigt att a Eyeballs rakning motta ett sadant beslut.

Till utveckling av sin talan har Eyeball anfort féljande.

I det aktuella fallet har varken Eyeball eller AZ forran 1 det 6verklagade
beslutet fatt information om att PRV ansag att tidsfristen fér att lamna
in en begéran enligt 72 § PL borjade 16pa 1 och med att PRV skickade ett
beslut till AZ som var daterat den 7 januari 2011. Varken Eyeball eller
AZ har vitsordat att nagot beslut har mottagits den 7 januari 2011 eller
att ett beslut 6verhuvudtaget mottagits varfor det inte ar mdojligt att pa
det satt PRV gjort, faststalla att fristen bérjade 16pa detta datum.
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Det ar riktigt att AZ, 1 samband med att det ursprungliga patentet
“validerades” 2006, ingav en fullmakt till PRV och ddrmed kom att
antecknas som ombud for det aktuella patentet i PRV:s register. Full-
makten ar dock att betrakta som ett standardformular och i realiteten
befullméktigades AZ endast att genomfora de for den ursprungliga
“valideringen” 1 Sverige nédvandiga atgiarderna. Nar det uppdraget var
avslutat var saval AZ som Eyeball 6verens om att AZ inte skulle ha
nagot kvarvarande ansvar for det beviljade patentet. AZ aterkallade
visserligen inte fullmakten hos PRV men ansag att man saknade saval
behorighet som befogenhet att agera utan Eyeballs uttryckliga instruk-
tioner. AZ blev omedelbart efter "valideringens” genomférande instrue-
rat att inte vidta nagra ytterligare atgarder. AZ:s uppfattning att den
ursprungliga fullmakten fran 2006 inte langre var giltig stods av det
faktum att AZ, inom ramen for PRV:s provning, kinde sig tvingat att
inhdmta en ny fullmakt fran Eyeball for att styrka sin behorighet att
foretrada bolaget.

I juli 2006 bekraftade AZ till Eyeballs europeiska patentombud, som vid
det aktuella tillfallet var Lloyd Wise, McNeight & Lawrence (Lloyd
Wise), att "valideringen” hade genomforts 1 Sverige. Kort darefter
meddelade Lloyd Wise att AZ inte skulle bevaka eller hantera arsav-
gifter for det aktuella patentet vilket AZ bekraftade till Lloyd Wise. AZ:s
uppfattning att man saknade saval befogenhet som behérighet att agera
for Eyeball bekraftas dven i ett brev fran AZ till Eyeball 2008 i vilket AZ
forklarade att man inte haft i uppdrag att bevaka och betala arsavgifter
samt att man inte skulle vidta nagra atgarder utan att Eyeballs uttryck-
liga befullmaktigande ("authorize"). Pa utttrycklig begidran genomférde
AZ betalning av den attonde arsavgiften 2009.

Enligt fast praxis anses forfallet enligt 72 § PL upphora néar Eyeball
eller dennes ombud mottar relevant information om rattsforlusten om

inte omsténdigheterna talar for annat.

Det gors giallande att omstéandigheterna ovan ar sadana omstandigheter
som "talar for annat", dvs. att AZ inte var behorigt, eller 1 vart fall hade
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fog for att utga fran att det inte var behorigt att motta skrivelser a Eye-
balls rakning.

Det gors saledes gillande att tidpunkten for forfallets upphoérande ska
anses vara den 8 april 2011 och att framstéllan darmed ska anses in-
given 1 ratt tid.

SKAL

En forutsattning for att forklaring enligt 72 § PL ska kunna meddelas ar
dels att sokanden inger en begédran om sadan forklaring, dels betalar en
forklaringsavgift samt vidtar de atgdrder som forklaringen avser.
Samtliga dessa atgédrder ska vidtas inom tva manader fran det att
forfallet upphorde, vilket 1 vart fall kan anses vara tva manader fran det
datum d& s6kanden fick kdnnedom om att denne lidit en rattsforlust,
och senast inom ett ar fran den aktuella fristens utgang.

For att uppratthalla ifragavarande patent 1 Sverige 1 Andrad lydelse
skulle enligt 82 § PL avgift och éversattning till svenska av de &ndrade
patentkraven senast ha kommit in till PRV den 29 december 2010.
Eftersom forutsidttningarna i ndmnda paragraf inte var uppfyllda
beslutade PRV den 7 januari 2011 att inte utfarda nagon kungorelse
enligt bestdmmelsen till f6ljd varav patentet inte langre hade verkan 1
Sverige. Beslutet skickades samma dag till AZ som stod antecknat som
ombud 1 patentregistret.

Eyeball har anfort att AZ inte mottagit detta beslut och gjort géllande
att bolaget forst den 8 april 2011 fick kdnnedom om att det aktuella
patentet inte ldngre hade verkan i1 Sverige.

Det kan inte anses klarlagt att Eyeball eller dess ombud AZ genom be-
slutet den 7 januari 2011 fick kédnnedom om att atgarderna for att upp-
ratthalla patentet 1 Sverige hade forsummats. Ratten har darfor att
utga ifran att Eyeball 1 vart fall haft kinnedom ddrom den 8 april 2011.
Tvaméanadersfristen ska darfor berdknas fran denna tidpunkt.
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Eftersom bolagets begiaran om forklaring enligt 72 § PL inkom till PRV
den 7 juni 2011 har den kommit in 1 ratt tid. Ansékan ska darfor aterfor-
visas till PRV for fortsatt handlaggning.

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Stefan Svahn, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, och Hakan Sandh. Enhalligt.



