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Somna AB vickte talan mot bl.a. Mondian AB fOr patentintrang i det europeiska
patentet med publiceringsnummer EP 2257260 B1 (patentet), Patent- och marknads-
domstolens mél nr PMT 1492-17. Dérefter vickte Mondian talan mot Somna och
yrkade att patentet skulle forklaras ogiltigt savitt avser Sverige, Patent- och marknads-
domstolens mal nr PMT 5221-17. Mondian invinde ocksé mot patentets giltighet i ett
forfarande vid Europeiska patentverket (EPO).

Genom Patent- och marknadsdomstolens dom forklarades patentet delvis ogiltigt savitt
avser Sverige och upprittholls 1 begransad omfattning (punkten 1 1 domslutet).
Domstolen beslutade vidare att Somna skulle forpliktas att betala motsvarande fyra
femtedelar av det belopp som ansags vara skilig erséttning for Mondians rattegangs-
kostnader 1 ogiltighetsdelen (punkten 4 1 domslutet). I samma dom avgjorde domstolen
frdgan om intrang och skilig ersittning for patentintrang samt forordnade om for-

delningen av réttegdngskostnader i1 denna del (punkterna 2, 3 och 5-7 1 domslutet).

Mondian dverklagade Patent- och marknadsdomstolens dom i intrangsdelen och
Somna anslutningséverklagade i denna del. Mondian aterkallade sedermera sitt

overklagande.

I beslut den 26 juni 2019 skrev Patent- och marknadséverdomstolen av mélet savitt
gillde fragan om intrdng och ddrmed sammanhédngande fragor (motsvarande Patent-
och marknadsdomstolens mal nr PMT 1492-17) samt forordnade om fordelningen av

rattegangskostnader 1 denna del.

Mondian och Somna dverklagade Patent- och marknadsdomstolens dom dven 1
ogiltighetsdelen, savil 1 sak som i frdga om rittegédngskostnader. Sedan EPO:s
besvirskammare den 4 mars 2021 faststéllt invindningsavdelningens beslut om att

upphéva patentet har parterna aterkallat sina 6verklaganden i sak.

Mondian, som alltsd vidhallit sitt 6verklagande avseende frigan om rittegangs-
kostnader i Patent- och marknadsdomstolen, har yrkat att Somna ska forpliktas att
ersitta Mondian med ett belopp som motsvarar den femtedel som Patent- och

marknadsdomstolen ansag belopte pa den del dir Somna var tappande. Mondian har
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yrkat erséttning for rittegdngskostnader i Patent- och marknadséverdomstolen. Till
stod for sina rittegangskostnadsyrkanden har Mondian anfort i huvudsak foljande.
Utgéngen i mélet motsvarar den att Mondian vunnit full framgang med sin talan i bada
instanserna, eftersom patentet har ogiltigforklarats i sin helhet. Somna ska darmed
ersitta Mondian for dess rittegingskostnad enligt huvudregeln. Aven i den del dir 18
kap. 5 § andra stycket rittegangsbalken formellt tillimpas, utgor den aktuella
situationen typfallet av sérskilda omstédndigheter som medfor att kostnadsansvaret ska
fordelas pa annat sitt dn att aterkallande part ska ersitta motparten. Somna hade
kunnat undvika tvisten genom att avvakta utgangen vid EPO innan bolaget vickte
talan om pastétt intrang i patentet. Utgangen vid EPO var véntad for Somna och borde
dven ha varit det for Mondian. Det saknas séledes anledning att tillimpa 18 kap. 3 §

rattegangsbalken.

Ocksa Somna har, som framgatt ovan, vidhallit sitt 6verklagande avseende riattegédngs-
kostnader 1 Patent- och marknadsdomstolen och yrkat att bolaget ska befrias fran
skyldigheten att ersidtta Mondians rittegangskostnad dér. Till stod for sitt yrkande har
bolaget anfort 1 huvudsak foljande. Somna var inte tappande till fyra femtedelar i
Patent- och marknadsdomstolen. Patentet uppréttholls av domstolen och patent-
begrinsningen var inte visentlig eftersom de 1 realiteten mest anvéndbara och
kommersiellt gdngbara utforingsformerna fortfarande f61l inom skyddsomfanget. Om
man ser till provningen avseende mothallen har Somna haft framgéng i tva av tre delar.

Parterna bor dérfor sta sin egen réttegangskostnad i Patent- och marknadsdomstolen.

Somna har dven yrkat erséttning for rittegangskostnader 1 Patent- och marknads-
overdomstolen och i1 huvudsak anfort foljande. Domstolen bor forordna att vardera
parten ska bira sin kostnad. Eftersom patentet forklarats ogiltigt av EPO har frigan om
giltigheten forfallit. Parterna har dirfor inte haft ndgot annat val én att aterkalla respek-
tive Overklagande. Nir bada parter aterkallar sina 6verklaganden bor fordelningen av
riattegdngskostnader avgoras enligt principerna i 18 kap. 5 § réttegdngsbalken. Bagge
parter bor darfor betraktas som tappande 1 rittegangskostnadshénseende. Utgéngen 1
maélet beror pd provningen 1 EPO, vars resultat ingen av parterna kunde kénna till fore
rittegdngen, jfr 18 kap. 3 § andra stycket rittegangsbalken. I den méan utfallet av den

overklagade rittegangsfragan aterspeglas i fordelningen av réttegangskostnader, bor
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det beaktas att fragan upptagit hdgst en tiondel av mélet i Patent- och marknads-

Overdomstolen.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadsdverdomstolen foljande

BESLUT (att meddelas 2021-11-03)

1. Patent- och marknadsdverdomstolen skriver av malet i den del som avser patentets
ogiltighet fran vidare handliaggning. Patent- och marknadsdomstolens dom i den

delen (punkten 1 i domslutet) star darfor fast.

2. Patent- och marknadsdverdomstolen dndrar Patent- och marknadsdomstolens dom
(punkten 4 1 domslutet) pa sa sitt att Somna AB ska ersdtta Mondian AB for
rattegdngskostnad 1 mélet om ogiltighet 1 Patent- och marknadsdomstolen med
1 043 294 kr och betala réinta pa beloppet enligt 6 § rantelagen fran dagen for
Patent- och marknadsdomstolens dom till dess betalning sker. I beloppet ingar

ombudsarvode med 795 992 kr.

3. Somna AB ska ersitta Mondian AB for réittegdngskostnad i Patent- och
marknadsoverdomstolen med 303 924 kr och betala rénta pa beloppet enligt 6 §
rantelagen fran dagen for Patent- och marknadsdverdomstolens beslut till dess

betalning sker. I beloppet ingdr ombudsarvode med 193 924 kr.

Skilen for besluten

Sedan EPO beslutat att upphéva patentet har parterna aterkallat sina 6verklaganden till
Patent- och marknadséverdomstolen dven i1 den del som avser ogiltighet. Mélet hir 1
denna del ska didrmed skrivas av fran vidare handlidggning. Ett sidant avskrivnings-
beslut fér till fo1jd att Patent- och marknadsdomstolens dom i den delen stér fast. Men
det bor samtidigt framhéllas att patentet nu alltsd dr upphévt d&ven med verkan i

Sverige.
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Parterna har vidhéllit sina respektive dverklaganden avseende fordelning av rétte-
gangskostnaderna i Patent- och marknadsdomstolen i den del som avser ogiltighet och
dven yrkat erséttning for rattegangskostnaderna hir i denna del. Patent- och marknads-
overdomstolen ska séledes prova fordelningen av réittegdngskostnaderna i bada

instanserna med avseende pa ogiltighetsdelen.

Enligt 18 kap. 5 § andra stycket rittegdngsbalken ska en som part dterkallar sin talan
ersitta motpartens rittegangskostnad, om inte sdrskilda omstandigheter foranleder att
ersittningsskyldigheten ska bestimmas pa annat sitt. Sddana sérskilda omstandigheter
kan exempelvis foreligga dé det har intraffat en yttre omsténdighet som gor ett vid-
hallande av talan andamalslost, och det kan antas att kdrandens talan skulle ha bifallits
(jfr NJAII 1943 s. 231). Hogsta domstolen har vidare bedomt att det funnits skal att
tillimpa undantagsregeln i flera situationer da kdranden aterkallat talan sedan kiranden
uppnatt sitt syfte med processen genom ingripande av utomstdende (se Fitger m.fl.,
Rittegéngsbalken, kommentaren till 18 kap. 5 §, JUNO version suppl. 90). Aven i
situationer da aterkallelse inte sker, men det saknas skél att prova sakfragan eftersom
den forfallit, kan det fa betydelse vid fordelning av rittegangskostnaderna i ldgre och
hogre ritt hur mélet skulle ha avgjorts efter provning 1 sak (se t.ex. NJA 2009 s. 342

med hanvisningar).

Enligt 85 § patentlagen (1967:837) géller att om EPO har beslutat att upphiva ett
europeiskt patent ska detta ha samma verkan som om patentet i motsvarande man
forklarats ogiltigt i Sverige. Patent- och marknadsdverdomstolen har alltsa inte
mojlighet att dverprova EPO:s beslut, vilket medfor att fragan hir om patentets
giltighet ar forfallen. Parterna har disponerat ver forfarandet vid EPO och EPO:s
beslut har foregatts av en provning av patentets giltighet, som har resulterat i
bedomningen att det finns skél att upphéva detsamma. Enligt Patent- och
marknadsoversdomstolen maste Mondian sdledes anses ha uppnatt sitt syfte med
processen 1 patent- och marknadsdomstolarna eftersom patentet numera ar upphavt

genom det parallella forfarandet vid EPO.
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Aven om Patent- och marknadséverdomstolen formellt inte Andrar Patent- och
marknadsdomstolens dom i huvudsaken, maste den aktuella situationen i rattegangs-
kostnadshénseende likstédllas med den att Mondian vunnit full framgéng med sitt
overklagande i sakfrdgan. Det foreligger dirmed sirskilda omsténdigheter for att
bestdmma att Somna ska ersdtta Mondian for dess rattegangskostnad i bada
instanserna. Nu aktuell situation dr inte sddan att det finns skal att i stéllet tillimpa

fordelningsbestammelsen 18 kap. 3 § andra stycket rittegédngsbalken.

Mondians dndringsyrkande avseende rittegdngskostnad i Patent- och marknads-
domstolen innebér att Mondian har yrkat att fa erséttning for hela sin réattegangs-
kostnad som Patent- och marknadsdomstolen ansag skilig, dvs. ytterligare

208 659 kr. Av beloppet avser 159 198 kr ombudsarvode, 34 440 kr tekniskt bitrade,
10 670 kr eget arbete och 4 350 kr utligg. Somna har vitsordat yrkad ersittning for
utligg som skilig 1 och for sig. Patent- och marknadsdomstolen har bedomt att de
ovriga beloppen ar skéliga. Patent- och marknadséverdomstolen ansluter sig till denna
beddmning. Mondian ska dérfor fa ersittning for rittegangskostnad i1 Patent- och
marknadsdomstolen i enlighet med vad som framgar av punkten 2 i1 Patent- och

marknadsoverdomstolens beslut.

Mondian har vidare yrkat erséttning for sin riattegangskostnad i Patent- och marknads-
overdomstolen med 592 737 kr, varav 193 924 kr avser ombudsarvode, 292 113 kr
tekniskt bitrdde och 106 700 eget arbete. Somna har vitsordat ett belopp om 68 544 kr
som skéligt for tekniskt bitrdde men inget belopp 1 6vrigt. Somna har vidare anmérkt

att den yrkade erséttningen for tekniskt bitrdde och eget arbete &dr orimligt hogt.

Patent- och marknadséverdomstolen gor bedomningen att den yrkade erséittningen for
ombudsarvode far anses skilig med hinsyn till malets karaktér och omfattning. Det
madste dven anses ha varit motiverat att involvera ett tekniskt bitridde i arbetet. Den
begirda ersittningen for tekniskt bitrdde framstar emellertid som hog, dels mot
bakgrund av att de tekniska fragorna i relativt stor utstrdckning har behandlats redan 1
Patent- och marknadsdomstolen, dels med beaktande av att Mondian for processen i
Patent- och marknadsdomstolen som innefattade en huvudforhandling under tva dagar

begért ersittning med 172 200 kr for tekniskt bitrdde. Mondian har inte ndrmare
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redogjort for det arbete som det tekniska bitrddet har utfort under malets handlaggning
i Patent- och marknadsoverdomstolen for att tillvarata bolagets ritt. I avsaknad av en
saddan redogorelse kan skilig erséttning for tekniskt bitrdde enligt Patent- och
marknadsdverdomstolen inte anses dverstiga 100 000 kr. Nar det géller erséttning for
parts eget arbete har Mondian uppgett att arbetet framforallt gatt ut pa att granska och
kommentera skrifterna i malet. Utan en mer detaljerad beskrivning av detta arbete kan
skilig ersdttning inte anses uppgé till mer dn 10 000 kr. Somna ska alltsé ersitta
Mondian med sammanlagt 303 924 kr for dess rittegdngskostnad i Patent- och

marknadsoverdomstolen.
Overklagande
Det saknas skél att géra undantag frdn huvudregeln att Patent- och marknadsdver-

domstolens beslut inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om

patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte 6verklagas.

Asa Edlund
Protokollet uppvisat/



