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Malnr 14-013 och
14-014

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 31 oktober 2014

PARTER
Klagande
LAW

Ombud: Isabella Lautmann,
Kurt Lautmanns Patentbyra AB, Box 245, 691 25 Karlskoga

Motpart

Scania CV AB, 556084-0976
151 87 Sodertalje

Ombud: Linda Burger,

samma adress som motparten

SAKEN
Yrkande enligt 18 § patentlagen

OVERKLAGADE AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 9 december 2013

angaende patentansékningarna nr 1050581-6 och 1050582-4, se bilaga
1-2

DOMSLUT

1. Med andring av PRV:s beslut 6verfér Patentbesvarsriatten patentan-
sokningarna nr 1050581-6 och 1050582-4 pa4 LAW.

2. Patentbesvirsritten avslar LAW:s begéaran att ensam antecknas
som uppfinnare med avseende pa uppfinningarna i

patentansokningarna.
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

Scania CV AB (Scania) ansokte den 7 juni 2010 om patent pa "Kapacitivt
sensorsystem” (nr 1050581-6, nedan kallad Al) respektive "Kapacitivt
sensorsystem” (nr 1050582-4, nedan kallad AII). I ansékningsdrendena
antecknades att Scania hade forvarvat ratten till uppfinningarna genom
tillampning av kollektivavtal. Efter foreldggande fran PRV angavs PS och
FC, 1 PRV:s register antecknad som C, som uppfinnare.

I PRV yrkade LAW i forsta hand att en del av respektive patentansok-
ning skulle 6verforas pa honom samt att han skulle antecknas som
meduppfinnare tillsammans med PS och FC. For det fall att Scania inte
skulle samtycka till detta yrkade LAW att patentansokningarna skulle
overforas pa honom 1 sin helhet och att han ensam skulle antecknas som
uppfinnare. Som grund for sin talan anférde LAW att han hade bittre
ratt till del av respektive hela de patentansékta uppfinningarna. Scania
bestred LAW:s yrkanden om 6verféring av patentansékningarna och
anteckning av honom som ensam uppfinnare, men medgav yrkandet om
anteckning av LAW som meduppfinnare.

I beslut den 9 december 2013 avslog PRV LAW:s begéran om 6verforing
av del av patentansokningarna och av patentansékningarna i sin helhet
eftersom LAW inte visat att han hade bittre ritt till uppfinningarna.
Aven begéran om anteckning av LAW som ensam uppfinnare avslogs.
Med anledning av Scanias medgivande bif6lls LAW:s yrkande om att bli

antecknad som meduppfinnare.

YRKANDEN M.M.

LAW har i Patentbesvirsritten i forsta hand yrkat att patentansok-
ningarna Al och AIl ska 6verféras pa honom och att han ska antecknas
som ensam uppfinnare pa grund av battre ratt till uppfinningarna. I
andra hand har LAW yrkat att éverforing av ansokningarna ska ske
grundat pa Scanias medgivande i Patentbesvarsritten.
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Scania har i Patentbesvirsriatten medgett LAW:s yrkande om att patent-
ansokningarna ska 6verforas pa honom. Scania har dock bestritt att LAW

ska antecknas som ensam uppfinnare.

LAW har till grund for sin talan anfort att han &r ensam uppfinnare till
de uppfinningar som patentansékningarna Al och AIl avser samt att han
darfor har battre ratt till dem.

Scania har till grund for sin talan bestritt att LAW &r ensam uppfinnare
till de patentsokta uppfinningarna.

LAW har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats 1 PRV, 1
huvudsak anfort foljande.

Avtalet om samarbete mellan honom och Scania skedde pa hans initiativ
och ett "Letter of intent” skrevs under av Scania den 17 oktober 2008 och
av honom och hans samarbetspartner P-Phone Control AB (utvecklings-
bolaget) den 20 oktober 2008. Avtalet sades upp av Scania den 5 mars
2013.

Inom ramen fér samarbetet delgav han Scania alla tdnkbara tekniska
I6sningar inom det omrade patentansékningarna Al och AII avser. De
tekniska losningarna var baserade pa tekniken kapacitiv sensor som
hade utvecklats under decennier med honom som uppfinnare. Han erholl
senare patent pa tekniken genom de svenska patenten 0900033-2 (BI) och
1000755-7 (BII).

For den anvandning av tekniken som Scania var intresserad av kravdes
viss vidareutveckling. Scania ville dock inte medverka finansiellt och
uppmanade honom och utvecklingsbolaget att fortsdtta med arbetet tills
en overtygande uppvisning av tekniken pa lastbil med sldp kunde genom-
foras infor teknik- och marknadsansvariga pa Scania.

I b6érjan av 2010, innan LAW:s patentansokan (BI) hade offentliggjorts,
erbjod han Scania en mgjlighet till applikationspatent.

Efter att ha gjort egna efterforskningar fick han i slutet av sommaren
2010 reda pa att Scania hade skt patent (Al och AIl) pa hans teknik,
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utan att vare sig kontakta honom eller erbjuda honom ersittning. Scania
har plagierat hans applikationer och inte tillfért nagot som inte tidigare

varit kant.

Scania hade insisterat pa ett licensavtal om ett exklusivt nyttjande 1
tunga fordon av LAW:s teknik enligt patentet BI. Utvecklingsbolaget var
tveksamt till detta efter utebliven hjalp med kostnader for teknik och
patent och foreslog i avtalsutkast i augusti 2010 och 1 november 2010
“icke exklusiva licensavtal” med en begriansad kompensation fér patent-
och teknikarbetet. Trots pastotningar erholl utvecklingsbolaget inte

nagot svar fran Scania.

I december 2011 erbjod Scania LAW ersiattning med 50 000 kr med
villkoret att Scania skulle fa en exklusiv nyttjanderétt till den grund-
teknik som anvisades i BI och BII. Ett sidant avtal kunde LAW inte inga
utan medgivande fran utvecklingsbolaget.

Scania har totalt lamnat in fyra patentansokningar (Al och AIl samt
patentansékningarna nr 1050179-9 och 1050896-8). Samtliga bygger pa
LAW:s grundteknik.

Patentkrav 1 1 BI foregriper patentkrav 1 1 AlIl, och dven patentkrav 2-13
sasom uppenbart fackmannaméssiga val vid kdinnedom om informationen
pa s. 3, rad 20-351 BI. P4 s. 2, rad 23 1 BI foregrips patentkrav 14-151
ATl

Vidare visar BII, ndrmar bestamt figur. 4 och rad 18-22 pa s. 4, att LAW
hade kédnnedom om vad som anvisas 1 All:s patentkrav 5 och 7-13.

Genom den ritning som presenterades den 6 november 2008 pa Scania
och patecknades av bl.a. AA foregrips patenkrav 5-10 1 AIl och patent-
krav 11 Al, samt patentkrav 2-10 1 AI sdsom uppenbart fackmanna-

méssiga val.

Varken PS eller FC har enligt LAW tillfsrt nagot som inte antingen redan
var kint eller hirrér fran LAW. Vittnet JJ har ocksa vittnat om att LAW
ar den ende upphovsmannen till uppfinningstankarna bakom patentan-
sokningarna Al och AIL
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Scania har till utveckling av talan anfoért 1 huvudsak féljande.

Scania hade under en langre tid ett samarbete med LAW inriktat p&
kapacitiva sensorer som skulle kunna anvindas pa lastbilar. LAW
meddelade Scania att han ville att Scania skulle anséka om patentskydd
pa de uppfinningar som uppkom inom omradet for anviandning av
kapacitiva sensorer pé lastbil. Intentionen var att LAW skulle anges som
uppfinnare vilket han var medveten om. Scania erbjod en generds
ersittning mot att LAW undertecknade ett éverlatelseavtal till patentet
enligt BI. LAW medgav muntligt att han &mnade underteckna avtalet
men han forhalade detta pa olika satt. Sammanlagt tillstéalldes LAW ett
20-tal olika avtalsforslag. Foretradare for Scania sag sig tvingade att
fortsdtta handlaggningen av Al och AIlL. Scania har férsokt att komma
éverens med LAW och man har inte gatt bakom ryggen pa honom nér
man ansokte om patent pa applikationerna. Avsikten har hela tiden varit
att 1 efterhand pafora LAW som uppfinnare néar avtalet hade under-
tecknats.

Tekniken enligt BI utgjorde endast grundteknik och kunde inte anvandas
utan anpassning till Scanias fordon som férutsatter serieproduktion.
Samarbetet mellan parterna innebar att olika problem som uppkom vid
anpassning av sensortekniken 1 férhallande till fordon bollades mellan
parterna och lésningarna véxte gradvis fram. Det gar darfor inte att
exakt ange vem av de inblandade som bidragit med de olika 16sningarna
till applikationerna. Det var Scanias uppfinnare PS och FC som stod for
kunskapen om tunga fordon och det var dessa som stod fér huvudparten
av innehallet avseende de nya applikationerna.

I malet har hallits muntlig férhandling och vittnesférhér har pa LAW:s
begaran hallits med AA, MD, FC, PS och JJ.

Parterna har givit in viss bevisning.
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DOMSKAL

For att ifragavarande patentansokningar, Al och All, ska éverforas pa
LAW och denne antecknas som ensam uppfinnare, enligt yrkandet i
forsta hand, kravs enligt 18 § patentlagen (PL) att han visar battre ratt
till uppfinningarna 4n sékanden.

Det aligger saledes LAW att styrka att han ensam gjort uppfinningarna
utan bidrag fran de av PRV antecknade meduppfinnarna FC och PS.

For att antecknas som meduppfinnare kravs inte att uppfinningsbidraget
uppnar uppfinningshdjd eller att det uppgar till en stérre del av uppfin-

ningen.

Det dr i mélet ostridigt att LAW och Scania haft ett samarbete avseende
kapacitiv sensorteknik for anvandning i tunga fordon. Det ar ocksa
ostridigt att LAW &r uppfinnare till tekniken enligt BI och BII.

Av utredningen 1 malet ar det klarlagt att den kapacitiva sensorteknik
som LAW statt som uppfinnare till har behovt utvecklas och anpassas for

att kunna anvandas av Scania.

Genom vad LAW och Scania anfért samt MD, FC och PS bekriftat genom
sina vittnesmal framgar att de bada uppfinningarna Al och AII vuxit
fram genom ett 6msesidigt utbyte av information och ideer. FC har ocksa
vittnat om att han sarskilt bidragit vid tillkomsten av lI6sningen enligt
patentkrav 4 1 patentansokan All respektive Al, men dven bidragit till
l6sningarna enligt patentkrav 1, 9 respektive 10 1 AIIl och l6sningarna
enligt patentkrav 9 respektive 101 Al

Genom den vixelverkan som skett kan det inte entydigt faststdllas vem
som bidragit till varje enskild del av respektive uppfinning. Det far
emellertid anses styrkt att LAW inte ensam kan tillgodraknas samtliga
tekniska l6sningar som framkommit genom samarbetet och som mani-
festerats i de aktuella patentansokningarna. Overklagandet kan darfor
inte bifallas enligt yrkandet 1 forsta hand.
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Pa grund av Scanias lamnade medgivande till 6verféring av patentansok-
ningarna pa LAW har han forvirvat rétten till anstkningarna, varfor

dessa ska overforas pa honom.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande
och referent, Anders Brinkman och Heléne Eliasson. Enhalligt.



