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Rockwool har yrkat att Patent- och marknadsdverdomstolen i forsta hand ska besluta
att vardera parten ska sté sin rittegdngskostnad i savdal mal PMT 1406-18 (Intréngs-
maélet) som mal PMT 2340-18 (Ogiltighetsmélet). I andra hand har Rockwool yrkat att
ersittningen ska séttas ner sa att bolaget ska ersitta Ecophon for rittegdngskostnader i

Intrdngsmalet respektive Ogiltighetsmalet med ett sammanlagt belopp om 465 000 kr.

Ecophon har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska tillerkdnna Ecophon
erséttning for rittegangskostnader om totalt 1 201 443 kr i enlighet med bolagets

yrkande vid Patent- och marknadsdomstolen.

Parterna har bestritt varandras dndringsyrkanden.

Rockwool har till stod for sitt 6verklagande dberopat samma omstiandigheter som 1

Patent- och marknadsdomstolen med i1 huvudsak féljande tilligg och fortydliganden.

Nar Ecophon framstéllde sin invindning om 6ppen utdvning hdnvisade bolaget till fel-
aktiga uppgifter om utovningsprodukten. Dessa uppgifter underbyggde Rockwools och
rattens prelimindra uppfattning att ppen utdvning inte hade forelegat. Av den forsta
och andra rapporten fran Statens Provningsanstalt framgick att utdvningsprodukten
inte var omsluten av plastfolie och ddrmed inte utgjorde 6ppen utdévning av upp-
finningen. Eftersom rapporterna angavs redovisa ingaende produkttester hade
Rockwool en befogad anledning att utgé fran att utovningsprodukten inte var omsluten
av en plastfolie. Ecophon har genom forsummelse, savél fore talans vackande som dér-
efter, hinvisat Rockwool och i det senare fallet rétten, till felaktiga uppgifter om ut-
ovningsprodukten och ddrmed direkt foranlett réttsliga dtgarder och kostnader for bdda
parter. Den tredje rapporten var upprittad av RISE i juni 2004. Ecophon hade kunnat
undanrdja savidl Rockwools som rittens villfarelse med kort varsel. Att kontakta prov-
ningsinstitutet RISE méste betraktas som en pdkallad och rutinméssig atgérd fran
Ecophons sida, sdrskilt i ljuset av Rockwools invindning om rapporternas uppenbara
oklarheter under den forprocessuella skriftvixlingen. Ecophons processforing utgor
skdl for kvittning av rattegdngskostnaderna. Under alla forhallanden bor erséttningen

sdttas ner ytterligare.
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Ecophon har till stod for sitt dverklagande och bestridande av motpartens dndrings-
yrkande dberopat samma omstindigheter som i Patent- och marknadsdomstolen med i

huvudsak foljande tilligg och fortydliganden.

Invéndningen om 6ppen utdvning framstilldes mer 4n sex manader innan talan véck-
tes. Ecophons kostnadsyrkande avser i sin helhet nddvindiga och skiliga kostnader for
tillvaratagande av Ecophons rétt i malen. Ecophon har inte ldimnat in bevisning for sent

och inte pa ett sitt som paverkar ritten till ersattning for kostnader.

Nar det giller Ecophons interna kostnader ska det beaktas att T.P. har vidtagit ett
flertal dtgérder for att kunna spara en séld och datummérkt produkt. Totalt fem olika
fabriksbesok har gjorts. Till detta har kommit alla kontakter med testinstitut och fragor
kring testutformningen m.m. De personer frén andra delar av Saint-Gobain-koncernen,
E.C. och R.D., vilka bitritt Ecophon har gjort detta pa Ecophons uppdrag varfor
bolaget inte kan undg att slutligt bira kostnaden fore deras insatser. Kostnaderna for
utford produkttestning fordelas enligt foljande.

Hygiene Advance A: RISE 81 183 kr och DBI 57 960 kr

Ecophon Industry: 24 500 kr.

Avseende test av produkten Ecophone Industry har Ecophon anfort att Rockwool for-
utskickade 1 samband med forlikningsdiskussionerna som inleddes varen 2018 att bo-
laget, om forlikning inte ingicks, avsag att fortsitta driva tvisten. Rockwool skulle dér-
vid ansdka om en patentbegransning genom sammanslagning av krav 1 och 10, i syfte
att uppna nyhet och uppfinningshdjd dver produkten Hygiene Advance A, men lika-
fullt gora ansprak pé ett skyddsomfang som omfattade den pastddda intrdngsprodukten
Extra Bass. Redan i sin stimningsansokan anforde Rockwool att intrang kunde fore-
komma i fler patentkrav och att detta kunde komma att aberopas senare i processen.
Detta foranledde Ecophon att genomfora test av produkten Ecophon Industry for att pa

ratt sitt kunna ta tillvara sina intressen 1 malen.
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Efter Patent- och marknadsdomstolens beslut har ytterligare omsténdigheter till-
kommit. Sedan Rockwool avfort det omtvistade patentet vid Patent- och registrerings-
verket, har Ecophon anmodat Rockwool att dven avfora ovriga valideringar av EP 2
217 769. Detta har foranlett Rockwool att vid European Patent Office (EPO) begéra
begrinsning av patent genom sammanslagningen av kraven 1 och 10 vad avser ater-
staende valideringar. Produkten Ecophon Industry foregriper uppfinningen enligt ett
saddant begrinsat patent. Testet har saledes varit i hogsta grad relevant for att Ecophon

skulle kunna tillvara sin rétt 1 tvisten mot Rockwool.

Parterna har yrkat erséttning for rattegangskostnader i Patent- och marknadséverdom-

stolen.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen foljande

BESLUT (att meddelas 2020-05-05)

1. Med andring av punkten 2 i Patent- och marknadsdomstolens beslut forpliktar
Patent- och marknadséverdomstolen ROCKWOOL International A/S att ersitta
Saint-Gobain Ecophon Aktiebolag for rattegangskostnad i Patent- och marknads-
domstolen med 1 118 983 kr, varav 815 000 kr avser ombudsarvode, jamte ranta pa
det forst nimnda beloppet enligt 6 § rantelagen fran den 21 mars 2019 till dess

betalning sker.

2. ROCKWOOL International A/S ska ersitta Saint-Gobain Ecophon Aktiebolag for
rattegdngskostnad i Patent- och marknadséverdomstolen med 109 500 kr, allt
avseende ombudsarvode, och betala ranta enligt 6 § frdn dagen for detta beslut till

dess betalning sker.

Skdilen for beslutet
Patent- och marknadséverdomstolen instdmmer i de réttsliga utgangpunkter som

Patent- och marknadsdomstolen har redogjort for i fraga om fordelning av ansvar for
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rittegdngskostnaderna. Utifran dessa utgdngspunkter gor Patent- och marknadsover-

domstolen foljande bedomning.

I intrangsmalet framstidllde Ecophon en invindning om ogiltighet pa grund av 6ppen
utovning avseende produkten Hygiene Advance A redan under forprocessuella kontak-
ter med Rockwool. Som Patent- och marknadsdomstolen framhéllit hade Ecophon be-
visbordan for sin invdndning. Enligt Patent- och marknadsdverdomstolens mening det
kan emellertid inte krévas att Ecophon som svarande i intrangsmaélet skulle l1dgga fram
all relevant bevisning redan nér forberedelsen i malet inleddes. Vid dessa forhallanden
kan Ecophon inte anses ha uppsétligen eller genom forsummelse foranlett en onddig
rattegang pa det sitt som avses 1 18 kap. 3 § forsta stycket rittegdngsbalken. Inte heller
foreligger skél att enligt grunderna for 18 kap 3 § andra stycket rattegangsbalken, av-
vika fran huvudregeln 1 18 kap. 5 § rattegangsbalken. Rockwool ska dérfor som éter-

kallande part ersdtta Ecophon for rattegdngskostnader i intrdngsmalet.

Vad giller ogiltighetsmalet instimmer Patent- och marknadsdverdomstolen 1 Patent-
och marknadsdomstolens slutsats att Ecophon far anses ha aterkallat sin ogiltighets-
talan. Genom att Rockwool har avstatt frin patentet hos Patent- och registrerings-
verket, har Ecophon uppnatt syftet med sin talan. Rockwools begéran om patentets
upphorande far darfor jimstillas med en fullgorelse av ett omtvistat ansprak. Att
patentet har upphort utgor siledes en sddan sirskild omstindighet som enligt

18 kap. 5 § rittegangsbalken foranleder att Rockwool ska ersdtta Ecophon for dess
rattegangskostnad dven 1 det malet. Rockwools forstahandsyrkande om kvittning ska

dérfor avslds, avseende savil kostnader i intrangsmalet som 1 ogiltighetsmalet.

Av 18 kap. 8 § rittegangsbalken framgar att erséttning for rittegdngskostnad fullt ska
motsvara kostnaden for rittegdngens forberedande och talans utforande jaimte arvode
till ombud eller bitrdde, savitt kostnaden skéligen varit pékallad for tillvaratagande av

partens ratt.

Vid en provning av ett ersittningsansprak enligt 18 kap. 8 § réttegdngsbalken ska dom-

stolen alltsé dels prova vilka atgirder som ér ersédttningsgrundande, dels vad som utgér
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skélig ersittning for sddana atgirder. Det ar inte tillrackligt att kostnaden inte framstér
som oskalig. Ersdttning till ombud ska inte i forsta hand bestimmas efter nedlagd tid,

utan med hénsyn till bland annat mélets beskaffenhet och omfattning samt till den om-
sorg och skicklighet med vilken arbetet har utforts. Dar kan beaktas sddana omsténdig-
heter som tvisteforemalets virde och den betydelse som malets utgang i dvrigt haft for

parten. (Se NJA 1997 s. 854.)

De aktuella mélen har varit komplexa till sin karaktdr. Malens utgang far d4ven antas ha
en vasentlig betydelse for Ecophon. Som framgéatt ovan anser Patent- och marknads-
overdomstolen att det inte kunde krivas att Ecophon som svarande i intrangsmaélet
skulle &beropa den avgdrande bevisningen pé ett tidigare stadium dn vad som skedde.
Patent- och marknadséverdomstolen delar alltsd inte underinstansens bedomning att
nagot processuellt drojsmél kan ldggas Ecophon till last vid bedomningen av skéligt
ombudsarvode. Att mélen har kunnat avslutas redan efter tvd minader &r enligt Patent-
och marknadsdverdomstolen tvirtom en omstdndighet som i sammanhanget talar for
att Ecophons ombud har utfort sitt arbete med omsorg och skicklighet. Sammantaget
medfor det anforda att Patent- och marknadsdverdomstolen bedomer att skilig ersétt-
ning for ombudsarvode uppgér till yrkat belopp om 815 000 kr. Patent- och marknads-

domstolens beslut ska darfor dndras 1 denna del.

Vad avser ersdttning for parts eget arbete instimmer Patent- och marknadséverdom-
stolen 1 Patent- och marknadsdomstolens bedomning savitt géller ersattning for J.W.s
arbete. Ecophon ska alltsa fa full ersittning for denna kostnad. Patent- och
marknadsdverdomstolen finner, mot bakgrund av vad Ecophon hér har anfért om
bl.a. produktsparning, att 140 000 kr ar en skilig kostnad avseende det arbete T.P.

har utfort. Patent- och marknadsdomstolens beslut ska darfor andras i1 denna del.

Ersittning till E.C. och R.D. utgor rétteligen ett utligg. Patent- och
marknadsoverdomstolen finner att den sammanlagda kostnaden om 67 000 kr for deras

bitrdde ar skalig.
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Ersittning for utldgg for ans6kningsavgift om 2 800 kr ar vitsordad.

Nir det géller kostnad for provtagning av produkten Hygiene Advance A bedomer
dven Patent- och marknadsdverdomstolen att det inte kan anses ha forelegat ett behov
av parallell testning. Av de fortydliganden av kostnadsfordelningen som Ecophon gjort
i Patent- och marknadsdverdomstolen har framgatt att ett utligg om 81 183 kr avser
test av Hygiene Advance A hos RISE. Denna kostnad far anses skélig och erséttnings-

gill.

Genom testning av produkten Hygiene Industry har Ecophon adragit sig kostnader for
att foregripa en eventuell begiran frin Rockwool om patentbegriinsning. Atgirden kan
inte anses ha varit nddviandig pé detta tidiga stadium av processen, varfor den inte ar
ersdttningsgill. Vad Ecophon har anfort om forfarandet vid EPO foranleder ingen

annan bedomning.

Sammantaget innebdr det anforda att Ecophons 6verklagande ska bifallas pa sa sétt att
Rockwool ska ersétta Ecophon for dess rittegangskostnad i Patent- och marknads-
domstolen med totalt 1 118 983 kr. I enlighet med vad Ecophon har angett i sin
kostnadsrikning fordelas beloppet med 772 983 kr pé Ogiltighetsmalet och 346 000 kr

pa intrangsmalet.

Vid denna utgéng &r Ecophon att anse som 1 det ndrmaste helt vinnande part 1 Patent-
och marknadsdverdomstolen. Rockwool ska darfor forpliktas att fullt ut ersétta
Ecophon for dess rittegdngskostnad hédr. Ecophon har yrkat erséttning med 109 500 kr.
Beloppet ar vitsordat.
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Overklagande

Det saknas skl att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadsdverdom-
stolens beslut inte far overklagas, 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent-
och marknadsdomstolar. Patent- och marknadséverdomstolens beslut far darfor inte

overklagas.

Emma Sandler

Protokollet uppvisat/



