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SOKANDE
Eyeball Networks Inc.

OMBUD
Zacco Sweden AB

ARENDE

Framstillning att {or sent inkommen §versattning och avgift for
offentliggdrande av patentet 02702189.8 (1 362 460) ska forklaras inkommen i
ratt tid enligt 72 § patentlagen

BESLUT
Framstéllningen avslas.

SKAL

Omstindigheter

Den 29 september 2010 kungjorde det europeiska patentverket sitt beslut att
meddela ovanstéende patent 1 &ndrad avfattning, efter invindningsforfarande.
Enligt 82 § patentlagen ska dversitining och avgift tor offentliggérande ha
inkommit till Patent- och registreringsverket (PRV) senast inom tre méanader
hérefter, d.v.s. senast den 29 december 2010. Eftersom versattningen och
avgifien for offentliggérande kom in forst den 7 juni 2011 har PRV beslutat att
inte utfdrda kungdrelse betrdffande patentet.

Den 7 juni 2011 inkom Eyeball Networks Inc. med en framstillning att
dversittningen och avgiften ska forklaras ha inkommit 1 ratt tid enligt 72 §
patentlagen. Férklaringsavgift har betalats.

Av ingivna handlingar framgér i huvudsak f6ljande. Eyveball Networks Inc.
(Eveball) #r ett kanadensiskt bolag. Vid patentansékans handldggning hos EPO
foretraddes Eyeball av Llovd Wise, McNeight & Lawrence i Storbritannien.
Lloyd Wise fusionerades in i Marks & Clerk den 26 april 2006.

Den 16 september 2008 frantradde Marks & Clerk ombudskapet vid EPO.

Den 9 november 2009 intridde Klunker/Schmitt-Nilson/Hirsch (KSNH) i
Tyskland som ombud vid EPO 1 invindningsforfarandet.

Eyeball bytte sitt ombud frin kanadensiska Fasken Martineau DuMoulin LLP
till amerikanska Olympic Patent Works PLLC hésten 2010. Ansvarig for

Box 5085, 102 42 Stockholm { Besékare: Valhallavigen 136) 1 3)
Tfn: 08 - 782 25 00, Fax: 08 - 666 02 86, PlusGiro: 156 84 - 4, Bankgiro: 5050 - 0248 (

PIVE@ prv.se, WWW.pIV.se PRV/JE 2012-05-14



Eyeballs patent vid Olympic var Joanne Bourguignon (JB), paralegal med lang
erfarenhet.

Olympic hade svart att f tillgang till Faskens akter Sver Eyballs patent. De fick
aldrig tillging till den fullstandiga akten Gver patent 02702189.8.

KSNH hade inte nigot uppdrag att utfora nigra uppgifter i Europa efter det att
patentet meddelats i dndrad avfatining. Oakiat detta informerade KSNH Eyeball
i brev den 16 september 2010 att det fanns sérskilda krav och frister for att
uppritthalla det andrade patentet. Eyeball uppmanades i brevet att kontakta sina
lokala ombud anglende kravet pa att ge in dversittningar och informera om de
aktuella fristerna. Bftersom KSNH inte var ombud nér det europeiska patentet
beviljades kiinde de inte till i vilka linder patentet validerats eller vilka lokala
ombud som anlitats. Eyeballs VD) Chris Piche ldste brevet och instruerade sin
assistent Nee Fong Bok att tillse att Olympic/JB vidtog nddvindiga atgrder.

Den 23 september 2010 far JB en kopia av brevet fran KSNH till Eyeball
daterat 2010-09-16. Brevet foranleder JB ait skriva till KSNH (nedan).

Den 26 oktober 2010 skickade JB e-post till KSNH och efterfragade utestiende
fristdatum och frigor avseende patentet. I samband med mailfSrfrégan matade
JB in en paminnelsefrist i Olympics elektroniska fristhanteringssystem.
Paminnelsefristen sattes sex ménader efier forfragan skickades, dvs. den 26
april 2011. Anledningen till att pdminnelsefristen sattes forst efter sex ménader
kan inte forklaras pa ndgot annat sitt dn att Olympic inte hade ndgon kiinnedom
om det europeiska regelverket och de valideringsirister som géllde.

Den 15 november 2010 begvarade KSNH JB:s mail, per e-mail, med en erinran
om valideringsfristen. Mailet nér aldrig JB. Hon har darfor inte bekrafiat
mottagandet av det.

Eyeball var dvertygad om att ombuden hade noterat samtliga i drendet akinella
frister, eftersom Eyeball skickat dver KSNH:s brev 2010-09-16 samt eftersom
ombuden Olympic och KSNH stod i forbindelse med varandra. Eyeball ansag
att ansvaret for att agera lag hos Olympic. De instruerade darfér de lokala
ombuden att betala efterfSljande arsavgifter.

Olympic/JB uppfattade inte att det fanns nigra ytterligare atgérder att vidta med
anledning av att patentet meddelats 1 dndrad lydelse, efier att Gversittningen till
tyska och franska samt EPO:s tryckningsavgift, getts in. Ett patentombud i
Europa hade forstatt att det skulle valideras inom tre mdnader men ett sddant
krav pa forstdelse dr inte rimligt att stilla pa utomeuropeiska ombud.

Det fanns ingen anledning for Eveball att misstinka att nigra ytterligare
atgarder skulle vidtas for att patentet skulle dga giltighet i de lander i vilka EP-
patentet i dess ursprungliga avfatining hade validerats eftersom KSNH inte
némnt detta i sin korrespondens med Eyeball.

PRV:s bedomning
Férkiaring enligt 72 § patentlagen utfirdas om det visas att sSkanden lidit

rattsforlust trots att all omsorg iakttagits som betingats av omsténdigheterna att
komma in med handlingarna i td.

Den patenthavare som vill validera sitt europeiska patent vid PRV efter ait
patentet upprétthéllits i 4ndrad lydelse 1 inviindningsforfarande vid EPO, har att

limna in freskriven dversétining och avgift for offentliggdrande till PRV inom
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tre manader frin EPO:s beslutsdag. Patentet saknar annars verkan i Sverige (se
82 § patentlagen). Patenthavaren kan uppdra at nagon annan att bevaka
tidsfristen ocl/cller skéta inldimningen och betalningen till PRV, Det ar
patenthavarens ansvar att sikerstalla att den som anlitas har nodvéindiga
kunskaper for att fullgéra uppdraget.

I detta drende hade patenthavaren Eyeball lagt ansvaret for patentet 1 Sverige pa
en amerikansk byra, Olympic. Olympic fick sarskilt { uppdrag att ta reda pa vad
som behévdes gora for att patentet skulle triida ikraft. Att Olympic bevakade
frigan med sa lang intern frist som sex ménader har inte kunnat forklaras pa
annat sitt dn att Olympic inte hade kiinnedom om det europeiska
patentregelverket. Okunskap om regelverket och de frister och férutsduningar
som féljer darav dr inte cn ursaktlig omstandighet som kan aterstélla en
rattsforlust enligt 72 § patentlagen.

Vad som 1 dvrigt anforts i drendet foranleder inte ndgon annan bedémning. PRV
kan inte bifalla framstdliningen och patentet saknar dérmed verkan 1 Sverige.

Om detta beslut inte dverklagas. eller om det dverklagas men inte dndras av
Sverinstanserna, kommer PRV att betala tillbaka avgifien for offentliggdrande,
4375 kr, ull er.

?:"
Vig &
7
Marie Friksson
Juristchef
Louise Jonshammar
Jurist

HUR MAN OVERKLAGAR PRV:S BESL.UT

Detta beslut kan dverklagas till Patentbesvirsratten. Om ni vill éverklaga
beslutet ska ni géra det skriftligt. Tala om i brevet vilket beslut ni 6verklagar
och vilken dndring i beslutet ni vill ha. Overklagandet ska ha kommit in till
PRV inom tva manader fran beslutsdagen, annars kan dverklagandet inte
provas. PRV skickar dverklagandet vidare till Patentbesvirsritten for provning.
om PRYV inte dndrar beslutet pa det sitt ni har begirt. Overklagandet ges in till:
Patentbesvirsritten

Patent- och registreringsverket

Box 5055

102 42 Stockholm
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