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Mal nr 13-076

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 21 oktober 2013

Klagande

Eyeball Networks Inc

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

Ombud: Marcus Eilenberg, Zacco Sweden AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN
Framstallning enligt 72 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 29 april 2013
angaende europeiskt patent nr 02702189.8, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.

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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BAKGRUND

Det Europeiska Patentverket (EPO) meddelade den 26 april 2006 sitt
beslut att bevilja det europeiska patentet nr 02702189.8. Sedan en in-
vandning anférts mot patentet kungjorde EPO den 29 september 2010
sitt beslut att uppratthalla patentet 1 andrad lydelse. For att ett euro-
peiskt patent ska ha verkan i Sverige kravs, enligt 82 § patentlagen
(1967:837), att sokanden inom tre manader fran den dag EPO kungjort
beslutet till PRV kommer in med en 6verséattning och betalar en avgift for
offentliggérandet. Eftersom nagon 6verséattning och avgift inte kom in till
PRV beslutade verket att inte utfarda nagon kungorelse betraffande
patentets dndrade lydelse. Patentet kom dédrmed att inte ha verkan i
Sverige.

Den 7 juni 2011 ansokte Eyeball om forklaring enligt 72 § patentlagen
samt inkom med 6verséattning och betalning av avgiften for offentlig-
gorande.

PRV avvisade framstéllningen med hanvisning till att den inkommit for
sent. Efter 6verklagande fann Patentbesvarsratten att bolagets begéran
inkommit 1 ratt tid varfor ansokan aterforvisades till PRV for fortsatt
handlaggning.

Efter ytterligare skriftvaxling har PRV genom det éverklagade beslutet
avslagit framstéllningen.

YRKANDEN M.M.

Eyeball har vidhallit sin begédran enligt 72 § patentlagen.

Bolaget har, som det far forstas, till grund for sin talan hallit fast vid att
det iakttagit all omsorg som har betingats av omstédndigheterna for att

fullfolja det aktuella europeiska patentet 1 Sverige.

Eyeball har till utveckling av sin talan hénvisat till den sammanfattning

av omstandigheterna som framgar av PRV:s beslut under rubriken
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omstdndigheter. Darutover har bolaget bl.a. anfort foljande 1 Patent-

besvarsratten.

PRV har gjort en felaktig bedomning av huruvida férutsiattningarna att
bifalla begéaran enligt 72 § patentlagen foreligger.

Inneborden 1 omsorgskravet har under intryck av den praxis som EPO
utvecklat forskjutits fran att i lagférarbetena ha jamstéallts med kraven
for laga forfall enligt rattegangsbalken till ett mindre stréangt synsatt som
1 betydande grad ursédktar misstag.

Det aktuella fallet avser en situation dir den aktiva parten typiskt sett
ar ett europeiskt patentombud som delar ut instruktioner till nationella
ombud som ar val fortrogna med EPC samt de férfaranden och den lag-
stiftning som ror validering. I det héar fallet hade det ursprungliga euro-
peiska patentombudet, Lloyd Wise, aterkallat sitt ombudskap infor det
sista stadiet 1 invidndningsforfarandet och det nya ombudet,
Klunker/Schmitt-Nilson/Hirsch (KSNH), saknade information om saval
omfattningen av valideringarna som vilka lokala ombud som hade hante-
rat de ursprungliga valideringarna. Eyeball var inte bekant med de at-
giarder som kravdes till f6ljd av EPO:s beslut 1 invdndningsforfarandet
och var i fird med att 6verfora hanteringen av sina patent fran ett
kanadensiskt ombud till ett lokalt ombud 1 USA, Olympic Patent Works
PLLC (Olympic). Trots att information om fristen den 29 december 2010
hade skickats fran KSNH till Eyeball som vidarebefordrat denna till
Olympics, hade informationen, 1 denna kombination av fem partier (tva
europeiska representanter, tva nordamerikanska representanter och
klienten) antingen inte noterats av mottagaren eller, som betréaffande
handlaggaren vid Olympic, JB:s fall, inte kommit fram 6verhuvudtaget.
Det faktum att de 1 malet aktuella breven fran KSNH inte 1 sig inneholl
komplett information utan istéllet hdnvisade till tidigare brev var ytter-
ligare en forsvarande faktor vid arbetet med att forsoka skaffa sig en
overblick 6ver situationen. Den minst sagt komplexa informationskedjan
gjorde det &n mer komplicerat for saval Eyeball som for Olympic att fa en
overblick 6ver materialet. Overforingen av material kring Eyeballs patent
fran dess tidigare ombud till Olympic kunde inte genomforas pa ett till-
fredsstallande satt da inget av ombuden hade all relevant information.
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Olympic var tvunget att pussla ithop material fran ett flertal olika parter
och harutéver komplettera denna med information fran andra kallor.

PRV har i sin bedomning fast alltfor stor vikt vid just Olympics férmoda-
de brist pa kunskap om det europeiska regelverket. Mot bakgrund av att
det 1 det aktuella fallet ar fraga om en isolerad handelse, sannolikt be-
roende av att ett e-mail aldrig kommit fram, i en 1 6vrigt mycket vl
fungerande verksamhet och med hénsyn till den speciella situationen 1
vilken saval det europeiska som det amerikanska ombudskapets dndrats,
kan Eyeball anses ha agerat med fullgod omsorg och 6versattningen ska
dédrmed anses har getts in 1 ratt tid.

PRYV har vidare inte heller tagit hansyn till proportionalitetsprincipen 1
sitt beslut. I foreliggande fall drabbas Eyeball av en forlust som inte star i
proportion till det misstag som skett vid ett isolerat tillfalle vilket inte
helt och hallet 4r hanforligt till Eyeball utan till dennes amerikanska
patentombud. Ett patent anses utgora ett tidsbegransat avtal mellan
staten och patenthavaren for att uppfinningen ska kunna utvecklas
kommersiellt av patenthavaren. Det statliga intresset av att ett patent
inte meddelas har inte nagot egentligt egenvarde. Ddremot har patentet
ett ekonomiskt varde for patenthavaren som inte star i proportion till det
statliga intresset att viagra patentskydd.

Eyeball har aberopat skriftlig bevisning.

DOMSKAL

En patenthavare som underlatit att vidta en atgard vid PRV inom fore-
skriven tid kan, om denne iakttagit all omsorg som betingats av omstén-
digheterna, enligt 72 § patentlagen fa foérklaring om att atgarden vid-
tagits 1 ratt tid. I praxis har omsorgskravet ansetts uppfyllt vid exceptio-
nella omsténdigheter och isolerade misstag i ett annars normalt tillfreds-
stallande system.

Omsorgskravet giller ocksa patenthavarens ombud och det ar patent-

havaren som har att bara ansvaret fér ett ombuds bristande omsorg.
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Av utredningen i malet framgar att Eyeball under invandningsférfaran-
det vid EPO bytte europeiskt patentombud till KSNH och att detta om-
bud efter det att patentet meddelats 1 &ndrad lydelse inte hade nagot
uppdrag att utféra ytterligare uppgifter i Europa betraffande det aktuella
patentet. Under hosten 2010 bytte Eyeball &ven ombud fran en kanaden-
sisk ombudsbyra till amerikanska Olympic. Eyeball har harvid framhallit
att Olympic hade svart att fa tillgang till den kanadensiska byrans akter
avseende Eyeballs patent och att Olympic aldrig fick del av den fullstén-
diga akten.

Ett byte av ombud utgor en extraordindr omstédndighet som medfor att
huvudmannen har ett sarskilt ansvar for att det nya ombudet erhaller
erforderlig information och samtliga relevanta handlingar fér att ombu-
det ska kunna utféra sitt uppdrag. Detta krav framstar med séarskild
styrka eftersom Eyeball bytt ut tva av sina ombud. Det aligger ocksa ett
ombud att ha tillfoérlitliga rutiner ndr man 6vertar ett ombudskap.

Av utredningen i malet framgar att Eyeball redan i februari 2010
skickade visst material till Olympic som inneholl korrespondens géllande
patentet. Eyeball 6versdnde dven en férteckning 6ver samtliga patent och
patentansokningar till Olympic. Det kan saledes inte ha kommit som en
overraskning for Olympic att Eyeball framdeles kunde komma att
validera patentet 1 flera europeiska lander. Hartill har Olympic den 23
september 2010 erhallit en kopia av ett brev daterat den 16 september
2010 stallt till Eyeball fran KSNH déar det tydligt framgar att sarskilda
krav och frister maste iakttas for att patentet ska bli géllande 1 de desig-
nerade medlemslédnderna. Brevet hdnvisar ocksa till EPO:s underrattelse
daterad den 11 maj 2010 vari det, utéver de krav som EPO staller for att
uppratthalla patentet 1 &ndrad lydelse, framgar att information om med-
lemsléandernas krav pa éversattningar finns att tillga pa EPO:s webb-
plats.

De handlingar som Olympic mottagit ma i vissa avseenden ha varit brist-
falliga, men 1 egenskap av ombud har det alegat Olympic att kontrollera
och komplettera materialet for att forvissa sig om det aktuella patentets
status och eventuella fristdatum (jfr EPO:s besvarskammares beslut i

T 0338/98). Detta gor sig sarskilt gdllande efter det att byran den

23 september 2010 mottog brevet fran KSNH till Eyeball. Trots att det av
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brevet tydligt framgick att det l6pte frister for att patentet skulle upp-
ratthallas 1 &ndrad lydelse i de designerade landerna drojde det 6ver en
manad innan handlaggaren JB skrev till KSNH for att erhalla informa-
tion om tillampliga frister. Med héansyn till att JB genom brevet kdnde
till att det 16pte frister for att patentet skulle uppratthallas borde hon
omedelbart antingen kontrollerat pa EPO:s webbplats vilka frister som
gillde eller 1 vart fall antecknat en kort paminnelsefrist for ett svar fran
KSNH.

Aven om paminnelsefristens lingd berodde pa ett misstag och svars-
mailet fran KSNH av den 15 november 2010 aldrig togs emot av Olympic,
kan Olympics underlatenhet att genast informera sig om det aktuella
patentets status inte betraktas som en isolerat misstag i ett normalt
tillfredsstallande system. Inte heller har nagon exceptionell omstandighet
forelegat.

Patentbesvarsratten finner salunda mot bakgrund av vad som fram-
kommit att varken Olympic eller huvudmannen Eyeball har iakttagit all
omsorg som betingats av omstandigheterna for att iaktta den aktuella
fristen. Det foreligger darmed inte forutsédttningar att meddela begéard
forklaring.

Publicerad EPO-praxis visar att anvandandet av proportionalitetsprin-
cipen som sérskild bedomningsgrund skett i mycket begransad omfatt-
ning och inte 1 sddana fall dar omstandigheterna ar likartade dem 1

foreliggande mal.

Vid angivna forhallanden kan 6verklagandet inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande
tillika referent, Hakan Sandh och Marianne Bratsberg. Enhélligt.



