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Mal nr 12-143

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 14 maj 2013

PARTER
Klagande
MH

Motpart

Cargine Engineering AB, 556436-7141
Valhall Park 248, 262 74 Angelholm
Ombud: Rune Pettersson, Brann AB
Box 975, 801 33 Gavle

SAKEN
Yrkande om éverforing enligt 18 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 20 juli 2012
angaende patentansékan nr 1150976-7, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkningen ater till PRV for ny behandling.

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.

MH har 1 Patentbesvarsriatten med stod av 18 § patentlagen yrkat att
hans del av ansokningen ska éverforas pa honom pa grund av béattre ratt
till del av uppfinningen.

MH har vidare anhallit om att malet vilandeforklaras 1 avvaktan pa att
allmén domstol avgor fragan om giltigheten av ett samarbetsavtal av den
21 juli 2000 mellan MH och UC Enterprises AB, med nuvarande firma
Cargine Engineering AB samt att malet darefter avgors efter muntlig
forhandling. MH har vidare anfort att det vid PRV férekommit hand-

laggninsfel eftersom en skrift fran honom inte 6versénts till motparten.

Cargine Engineering AB (Cargine) har bestridit A&ndring och vilande-
forklaring.

MH har till grund for sin talan i sjdlva saken anfért att han ar
uppfinnare till en del av den patentsokta uppfinningen samt att Cargine
inte har uppfyllt sin underrattelseskyldighet enligt 4 § lagen (1949:345)
om ratten till arbetstagares uppfinningar (LAU) for att forvarva ratten
till hans del av uppfinningen.

Till grund fér yrkandet om vilandeférklaring har MH anfért att han har
véckt faststéllelsetalan 1 allman domstol 1 syfte att ovanndmnda
samarbetsavtal ska forklaras ogiltigt.

Cargine har som grund for sitt bestridande 1 sjdlva saken anfort att MH
inte har béattre ratt till del av uppfinningen eftersom han har 6verlatit sin
del av uppfinningen till Cargine.

Cargine har till grund for bestridandet av yrkandet om vilandeférklaring
anfort att det med hénsyn till bevisbérdans placering och omstandig-
heterna 1 malet inte féreligger nagot behov av vilandeférklaring i av-
vaktan pa Stockholms tingsritts avgérande rorande samarbetsavtalet.
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MH har, utéver vad som anfoérts hos PRV, utvecklat sin talan enligt
foljande. Han har inte 6verlatit sin del 1 uppfinningen. Cargine har hos
PRV anfort att det skett en vidareutveckling av uppfinningen. Denna
vidareutveckling kan definieras. Av 6 § LAU framgar att ratten till fram-
tida ersédttningar ar tvingande och inte kan avtalas bort. Punkt 2 i sam-
arbetsavtalet dar MH forbinder sig att 1 framtiden 6verlata sina
uppfinningar till Cargine utan ersittning ar darfor inte giltig. Cargine
har vidare enligt fyramanadersregeln 1 LAU forsuttit sin ratt till MH:s
del 1 uppfinningen.

MH har till stod for yrkandet om vilandeférklaring ingett en kopia av den
stdmningsansokan som ingetts till Helsingborgs tingsratt den 17 augusti
2012 samt ett protokoll upprattat av Hovratten 6ver Skane och Blekinge
den 6 mars 2013. Av protokollet framgar bl.a. att hovratten genom beslut
den 13 mars 2013 har meddelat prévningstillstand och hanvisat malet till
Stockholms tingsratt 1 enlighet med MH:s yrkande och utan erinran fran
Cargine.

Cargine har som utveckling av sin talan, utéver vad som anférts 1 PRV,
anfort att den vidareutvecklade uppfinningen ar tillkommen under MH:s
anstdllning 1 Cargine och att den darfér har évergatt till bolaget pa grund

av anstdllningen eller genom samarbetsavtalet.

SKAL

MH har i Patentbesvarsratten dndrat sitt yrkande till att avse 6verforing
av en del av anstkningen, ett yrkande som inte provats av PRV. Av
utredningen framgar vidare att talan har viackts vid allmén domstol
angaende giltigheten av ett samarbetsavtal som har aberopats som
bevisning 1 malet och som kan vara av avgérande betydelse fér utgangen
av fragan om 6verforing.

Mot bakgrund av de nya omstandigheter som foreligger 1 malet framstar
det, med beaktande av instansordningsprincipen, som oldmpligt att
Patentbesvarsratten provar MH:s d&ndrade yrkande om 6verforing av del
av ansokningen utan att PRV forst provat detta. Patentbesvarsratten
finner mot bakgrund av det anforda att malet ska aterférvisas till PRV
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for ny behandling. Till f6ljd harav foreligger inte skal att préva évriga
yrkanden.

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande
tillika referent, Hikan Sandh och Anders Brinkman. Enhalligt.



