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HOGSTA DOMSTOLENS

B ESLUT Ma nr
meddelat i Stockholm den17 februari 2005 0 4077-04
SOKANDE

KP

MOTPART

Sinmatai Enterprise Co. Ltd., 11 F-5, No. 171 Sec. 2 Chang-An E. Road,
P.O.Box 46-472, TAIPEI, Taiwan R.O.C.
Ombud: advokaten RL

SAKEN

Resning

TIDIGARE AVGORANDE
Svea hovrétt, avd. 2, dom den 4 juni 2003 i mal T 8997-02

HOGSTA DOMSTOLENS AVGORANDE

Hogsta domstolen beviljar den sokta resningen till den del maet géller ska-
desténd pa grund av brott mot avtalad skyldighet att utge minimiroyalty samt
forordnandet om réttegangskostnader och forordnar att malet i dessa delar skall
tas upp panytt av hovratten. Hogsta domstolen avslar resningsansokan savitt av-

ser dvriga delar av malet.

Postadress Telefon Expeditionstid
Box 2066 08-617 64 00 8.45-12.00
HOGSTA DOMSTOLEN 103 12 STOCKHOLM 13.15-15.00
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Hogsta domstolen forordnar att vidare atgarder for verkstallighet av hovréttens

dom inte far &ga rum.

Fragan om ersattning for réattegangskostnader i Hogsta domstolen, inklusive yr-
kandet om erséttning for patenteringskostnader, skall prévas av hovrétten i sam-

band med malet efter dess &teruppt agande.

YRKANDEN | HOGSTA DOMSTOLEN

Svea hovrétt meddelade den 4 juni 2003 dom i ett mal i vilket KP véckt talan mot
Sinmatai Enterprise Co. Ltd. (Sinmatai) angaende skadestand pa grund av avtal s-
brott. Karomalet |amnades utan bifall.

KP har anstkt om resning och yrkat, i férsta hand, att Hogsta domstolen férord-
nar att malet skall tas upp panytt i hovrétten. | andra hand har han yrkat att
Hogsta domstolen med &ndring av hovréttens dom forpliktar Sinmatai att till ho-
nom utge skadestand med 3.100.000 kr, erséttning for patenteringskostnader
samt erséttning for rattegangskostnader avseende saval réttegangen i hovrétten
som resningsarendet. KP har i sista hand yrkat att Hogsta domstolen med &ndring
av hovréttens dom forordnar att vardera parten skall béra sina rattegangskostna-

der.

Sinmatai har bestritt bifall till resningsansdkningen och yrkat erséttning for réatte-
gangskostnader.

BAKGRUND

KP har uppfunnit en slipmaskin som han kallar GrindFlex. Ar 1999 ansokte
han om patent (ansokan nr SE X X XXX XX-X). Den 24 maj 1999, innan Pa-
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tent- och registreringsverket (PRV) hade provat ansokan, traffade KP ett |-
censavtal med Sinmatai. Genom avtalet erholl Sinmatai rétt att utdva paten-
réttigheter knutna till uppfinningen. | avtalets 8 15 angavs att avtalet gallde
salange immaterialrattsligt skydd kunde upprétthdllas for uppfinningen.

PRV :s preliminédra granskning resulterade i att verket den 3 september 1999
forelade KP att kommain med skriftligt svar avseende fragan om eventuel It
nyhetshinder. Da KP inte efterkom férel dggandet, meddelade PRV den 4
mars 2000 beslut om avskrivning av patentansokan. KP &erkallade darefter
sin ansobkan.

KP vackte den 25 februari 2000 talan mot Sinmatai och yrkade dels ska-
destand for brott mot avtalets sekretessklausul, dels skadestand pa grund av
att avtalad minimiroyalty inte utbetalats. Sinmatai bestred yrkandena och
gjorde gallande att avtalet automatiskt upphort da K Ps patentansokan inte
Innefattade en uppfinning i patentlagens mening varfor patentskydd inte
kunde erhdllas. Avtalet hade ocksdhévts av Sinmatai senast med verkan fran
den 31 december 1999.

| den dom som resningsansbkan avser fann hovrétten att Sinmatai gjort sig skyl-
digt till avtalsbrott, da bolaget utan grund sagt upp avtalet. Hovratten bedomde
emellertid att det mot bakgrund av utredningen inte kunde anses sannolikt att
patent skulle ha kunnat beviljas pa grundval av K Ps patentanstkan. Med hansyn
hartill fann hovrétten inte visat att KP lidit ndgon skada motsvarande uteblivna
minimiroyaltyintakter pa grund av Sinmatais avtalsbrott. Hovrétten fann inte hel-
ler utrett att Sinmatai brutit mot avtalets sekretessklausul. KPs skadestandstalan
lamnades déarfor i sin helhet utan bifall.
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SKAL

Som grund for resning har KP dberopat att han efter omformulering av patert-
kraven har beviljats patent den 31 augusti 2004, och att det darmed féreligger en
ny omstandighet som, om den hade forelegat vid tidpunkten for hovréttens prov-

ning, skulle halett till en annan utgang i malet.

Sinmatai har invant att om KP i hovrétten hade anfért mojligheten att om-
formulera patentkraven pa det satt som sedermera skett, skulle hovréten inte
hatilltit honom att dberopa den omstandigheten pa grund av bestammelsen i
50 kap. 25 § tredje stycket réttegangsbalken. Vidare har Sinmatai havdat att
omformuleringen innebér att det & fraga om en annan uppfinning én den
som licensavtalet géllde. Sinmatai har ocksa pastatt att KP inte haft giltig
ursakt for att inte tidigare dberopa omstandigheten att den nu aktuella om-

formuleringen gjorde uppfinningen patenterbar.

Genom PRV:s beslut att meddela patent har det uppkommit en ny omstan-
dighet som nu anfors till stod for den tidigare dberopade grunden, att KPs
uppfinning & patenterbar. Aven en ny omstandighet som intraffat efter den
tidigare rattegangen kan utgéra grund for resning, se réttsfallet NJA 2003 s.
548.

Resning kan emellertid inte beviljas, om den nya omsténdighet som dberopas har
avvisats under rattegangen eller om avvisning skulle ha skett ifall det nya materi-
alet hade aberopats dér (jfr Lindell, Processuell preklusion, 1993, s. 71).

Fréga uppkommer da om KP skulle hatillatits dberopa PRV:s beslut av den 31
augusti 2004, om det hade meddel ats fore huvudférhandlingen i hovrétten. Be-
slutet utgor ett bevisfaktum som anfors till stod for ett tidigare aberopat réttsfak-
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tum — att den licensierade uppfinningen var patenterbar. Sadana bevisfakta tréffas
inte av bestammelsen i 50 kap. 25 § tredje stycket rattegangsbalken (jfr Fitger,
Rattegangsbalken, s. 50:114). Det hade darfor inte funnits grund for att avvisa
den nya omstandigheten, ifall den hade &beropatsi howrétten.

En forutsattning for att en ny omstandighet skall kunna foranledaresning ar att
ett forebringande av omstéandigheten under rattegangen sannolikt skulle halett
till en annan utgang. For detta kravsi forevarande fall att det nu dberopade beslu-
tet om meddelande av patent ger uttalat stod for att den uppfinning som avsesi
licensavtalet mellan KP och Sinmatai ar patenterbar. Med andra ord &r det av
avgorande betydel se om den nu patenterade uppfinningen & densamma som

"Uppfinningen” i licensavtalet.

| inledningen till licensavtalet anges: ” Produkten som i det f6ljande bendmns
Uppfinningen beskrivsi den svenska patentansokan nr: X XX XXXX-X". Nagon
hanvisning till patentkraven férekommer inte. Beskrivningen av uppfinningen ar
likalydande i den &dldre, aterkallade patentansokan och i den som sedermera bifd-
lits. Skillnaden bestar i att skyddsomfanget inskrankts genom att tva patentkrav
sammanforts till ett. En sadan omformulering &r tilldten att géra under handlagg-
ningen av en patentanstkan, jfr 13 8§ patentlagen (1967:837) och 19 § patentkun-
gorelsen (1967:838). Eftersom den senare patentansdkan inte innehdller nagot
som inte fanns med i grundhandlingarna for den férsta anstkan, maste de bada

ansokningarna anses avse samma uppfinning.

For hovrattens bedomning i fragan huruvida avtal sbrottet fororsakat KP skada pa
grund av utebliven royalty, har uppfinningens patenterbarhet varit av avgorande
betydelse. Eftersom PRV i beslutet den 31 augusti 2004 meddelat patent pa just

den uppfinning som licensavtalet avser, & det sannolikt att utgangen i hovrétten i
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dennadel blivit en annan, om beslutet forelegat redan vid tidpunkten for hovra-

tens provning.

Beslutet i patentdrendet har fattats forst efter det att hovrdttens dom vunnit laga
kraft och har darfor inte kunnat dberopas under réttegangen i hovrétten eller i
samband med 6verklagandet av hovréttens dom. Att beslutet inte da forelag var
emellertid en foljd av att KP valde att 1ata patentansokan forfalla genom att inte
besvara PRV :s forelaggande. Under sddana forhallanden — dvs. nér resningsso-
kanden gjalv har disponera 6ver mojligheten att framskaffadet bevi sfaktum som
dberopasi resningsarendet — maste kravas att sokanden har haft en godtagbar
anledning till att inte ha framskaffat dettainom ramen for den ordi néra processen

for att resningsansotkan skall kunna bifallas.

KP har som skél for sitt beslut att 1ata patentansokan forfalla anfort bl.a. foljande.
Né&r Sinmatai utan grund sade upp avtalet och darmed vagrade att fullféljasina
ataganden om bland annat finansieringen av patenteringen, fick han radet bade av
sitt patentombud och sin radgivare pa ALMI Foretagspartner AB att dratillbaka
patentanstkan innan den blev offentlig. For att fa prioritet for de internationella
ansokningarna fran dagen for den svenska patentansokan kravs att de internatio-
nella ansokningarnaldmnas in inom ett ar fran tidpunkten for den svenska anso-
kan. Han hade som enskild uppfinnare ingen mgjlighet att finansiera de interna

tionella patentansokningarna utan ett licensavtal .

| valet mellan att fullfolja patentansokan for att pa sa sétt i processen kunna abe-
ropaett auktoritativt stod for att uppfinningen var patenterbar eller att bibehalla
mojligheten att patentskydda sin uppfinning i évriga vérlden, valde KP det senare
aternativet. KPs val far anses ha varit legitimt i den situation som han forsates i

nar Sinmatal havde patentlicensavtal et. Han skall darmed anses ha gjort sannolikt
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att han haft giltig ursakt for att forst efter det att hovrattens dom vunnit laga kraft

frambringa den omstandighet som nu anforts som skal for resning.

Resning skall alltsa beviljas. Den nya omstandigheten har betydel se endast for
den del av KPs talan som avser skadestand pa grund av utebliven royalty. Res-
ningsbeslutet skall begransas i enlighet harmed. Det foreligger skal att meddela

inhibition av hovréattens dom.

| avgorandet har deltagit: justitieraden Svensson, Thorsson, Lindeblad,
Calissendorff (referent) och Widebeck (skiljaktig)

Foredragande revisionssekreterare: | hrfelt
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Justitieradet Widebeck &r skiljaktig i fragan om giltig ursakt och anfor:

Ar 1999 ansdkte K P om patent for sin uppfinning. Han valde dérefter att |&ta an-
sokan forfalla genom att inte besvara ett forel ggande fran PRV. PRV beslutade
den 4 mars 2000 om avskrivning av anstkan. KP aterkallade denna.

KPstalan mot Sinmatai handlades sedan i ordindr ordning i domstolarna. Han
aberopade att uppfinningen var patenterbar, vilket Sinmatai bestred. Under hand-
laggningen ansokte han inte pa nytt om patent. Som bevisning for att uppfinning-
en var patenterbar dberopade han i stéllet forhér med en sakkunnig. | sitt Gver-
klagande av hovrattens dom angav han emellertid att det fanns grund for resning
eftersom han, om hovréttens dom skulle sta fast, avsag att pa nytt ansoka om pa-
tent. Den 24 juni 2003 vann hovréttens dom laga kraft, sedan Hogsta domstolen
beslutat att inte meddela provningstillstand. Ingivna handlingar visar att KP dér-
efter ingav patentanstkan den 23 december 2003 och att patent bevi ljades.

Angaende fragan varfor han |4t sin ursprungliga patentansokan forfalla och sedan
drojde i mer an tre ar med att pa nytt soka patent, har KP anfort bl.a. foljande.
N& Sinmatai utan grund sade upp avtalet och darmed vagrade att fullfoljasina
aaganden om bland annat finansieringen av patenteringen, fick han radet av bade
sitt patentombud och sin radgivare pa ALMI Foretagspartner AB att dratillbaka
patentansokan innan den blev offentlig. For att fa prioritet for de internationella
anstkningarna fran dagen for den svenska patentanstkan kravs att de internatio-

nella ansokningarnalamnasin inom ett ar fran tidpunkten fér den svenska anso-
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kan. Han hade som enskild uppfinnare ingen mgjlighet att finansiera de interna
tionella patentansokningar na utan ett licensavtal. Han sokte inte pa nytt om pa-
tent infor provningen i hovréatten eftersom han var helt évertygad om att den be-
visning som dberopades i hovratten skulle varatillrackig for att hovrétten skulle
finna att det var sannolikt att uppfinningen var patenterbar. Dessutom skulle det
affarsmassigt ha varit helt felaktigt av honom att sbka patent utan att finansie-
ringen var klar, salange han hyste férhoppningen om att kunna forst slutfora den
juridiska processen och sedan fullfélja projektet genom att ansbka om patent och
sbka nya samarbetspartners. Efter hovrattsdomen och sedan han av hovrattens
domare fatt veta att hans ursprungliga patentansokan blivit offentlig genom att
Sinmatal hade givit in den till tingsratten som inte hade forsett den med sekre-
tessforordnande, hade han inget att forlora pa att |amnain en ny anstkan utan att

ha finansieringen klar.

En forutséttning for att resning skall kunna beviljas pa den grunden att det — som
I det aktuella &rendet - framkommit ett nytt bevisfaktum, &r att sbkanden gor san-
nolikt att han inte vid den ratt, som meddelat domen, eller genom fullfoljd fran
denna kunnat anfora bevisfaktumet eller att han eljest haft " giltig ursékt” att inte
gora det. Om det aktuella bevisfaktumet inte forel g under réttegangen men so-
kanden kunde astadkomma att det intréffade, far anses kravas att han haft giltig
ursakt att underldta detta.

Nér det & fragaom resning i ett dispositivt tvistemal finns det anledning att ge
begreppet " giltig ursakt” en strang tillampning. Det maste med andra ord finnas
starka skal for att det skall tillétas en part i ett sddant mal att, efter lagakraft-
vunnen dom, i det extraordinara forfarande som resning utgor aberopa bevisfakta
som i och for sig hade kunnat anforasi det ordinéra forfarandet (jfr NJA 1989 s.
843 och 1997 C 7). Upprétthdllsinte detta, finns risk for bl.a. att resnings-
mojligheten for med sig att parter i réttegangar processar mindre aktivt och om-
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sorgsfullt i forlitan pa att anda ha kvar chansen till andring efter resning, savida
domen skulle ga dem emot (jfr Ekel 6f/Boman, Rattsmedlen, 11 uppl.
s. 131 ff. med dar angivna exempel). Visslindring i denna strangatill&mpning

bor emellertid ske om parten saknade ombud.

Under mer an tre ar efter Sinmatais havning av patentlicensavtalet, fram till den
24 juni 2003, forde KP talan mot Sinmatai under pastaende att uppfinningen var
patenterbar. Under den tiden fann saval tingsrétten som hovrétten att den utred-
ning som stodde hans pastaende var otillracklig. KP valde anda att dréja med att
ansoka om patent till dess lagakraftéagande dom forel&g. Trots att han saknade
ombud maste anses att han inte gjort sannolikt att han haft giltig ursakt att forfara
pa detta sitt. Hans ansokan om resning skall sdledes avs|as.



