Mal nr 05-156
EP 1 104 541

PATENTBESVARSRATTENS

BESLUT

meddelat 2009-12-30 efter 6verklagande av Patent- och registreringsverkets

beslut, se bilaga 1.

Klagande: UTM IP Limited
Ombud: AWAPATENT AB
Malet galler: Forklaring enligt 72 § patentlagen
RATTENS AVGORANDE
Patentbesvarsriatten bifaller inte 6verklagandet.
LC
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlaviigen 108 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm



YRKANDE M.M.

UTM IP Limited (UTM) har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sin be-
garan om forklaring enligt 72 § patentlagen.

Till grund for sin begéran har bolaget aberopat att all omsorg som
betingats av omstandigheterna har iakttagits for att 6versattning
och tryckningsavgift skulle inkomma i tid till Patentverket.

Till utveckling av sin talan har UTM anf6ért samma omstiandighe-
ter som hos Patentverket och darutéver framhallit och tillagt bl.a.
foljande.

Hemlandsombudet Fry Heath Spence (FHS) har ett val funge-
rande system for hanterande av frister. Nar en handling som in-
nehaller en frist kommer in till FHS, lokaliseras det drende till
vilket handlingen h6r genom patentets ansékningsnummer/publi-
ceringsnummer eller FHS interna aktnummer. Handlingen tas om
hand av nagon av de fyra personer som arbetar med bl.a. frist-
noteringar och aktuell frist laggs in 1 FHS databas. Samma person
lagger sedan in fristen i det manuellt forda dagboksregistret. Det
manuellt forda dagboksregistret fungerar som en dubbelkoll av de
1 databasen inlagda uppgifterna. Sa snart en frist har atgardats
genom att en konsult vidtagit relevant atgard, markeras detta 1
databasen genom att fristen markeras som inaktiv och mot-
svarande frist 1 det manuella dagboksregistret stryks.

Personalen pa dagboksavdelningen svarar for att det dagligen
skrivs ut listor 6ver de ndrmaste dagarnas dnnu ej atgdrdade fris-
ter. Dessa s.k. fristlistor granskas av dels en person pa dagboksav-
delningen, dels av den konsult som ar ansvarig for d&rendet. En an-
nan person pa dagboksavdelningen dn den som kontrollerar den
fristlista som harror fran databasen, kontrollerar ocksa dagligen
det manuellt forda dagboksregistret for att se om det finns nagra
Oppna, dnnu ej atgiardade frister.

Naér det synnerligen ovanliga intraffar att det finns en fristnoter-
ing 1 det manuellt forda dagboksregistret, som inte har nagon mot-
svarighet 1 databasens fristregister, har personalen pa dagboksav-



delningen strikta rutiner att lokalisera den akt i vilken fristen
finns och sedan konsultera den konsult som &r ansvarig for dren-
det.

EPO sédnde den 29 januari 2004 Decision to Grant med uppgift om
att det europeiska patentet 1104541 (99939507.2) skulle meddelas
och att patentmeddelandet skulle publiceras den 10 mars 2004. I
det nu aktuella arendet var det Colin Meldon, med 30 ars erfaren-
het av administration av immateriella rattigheter, som lade in fris-
terna for validering i de designerade ldnderna i den manuellt férda
dagboken men av nagon oférklarlig anledning inte 1 databasen.
Colin Meldon sdnde darefter EPO:s meddelande till UTM, begéarde
instruktioner om 1 vilka lander patentet skulle valideras samt upp-
lyste om de ungeférliga kostnaderna for validering i olika lander.
Néar FHS mottog Decision to Grant informerade Meldon klienten
om beslutet med brev daterat 3 februari 2004. Nar patentbrevet
(Certificate of Grant) erhélls sdndes detta den 17 mars 2004 vidare
till UTM med begédran om instruktion om validering. UTM sdnde
den 26 mars samma ar en staende instruktion till FHS 1 vilka lan-
der bolagets alla patentet skulle valideras.

Eftersom sista dag for validering inte lagts upp i databasen kom
det inte upp nagra paminnelser 1 samband med de fristlistor som
FHS korde ut varje vecka. Forst pa den sista dagen for validering,
den 10 juni 2004, uppméarksammades noteringen i den manuellt
forda dagboken. Men vid en kontroll 1 databasen fann man ingen
motsvarighet till fristen och den manuellt forda anteckningen
stroks darfor. Den ansvariga personen pa dagboksavdelningen brot
darmed mot de rutiner som finns for att hantera sadana situatio-
ner. Om dessa rutiner f6ljts i nu aktuellt d&rende hade fristen for
att validera patentet aldrig missats, utan ansvarig konsult hade,
genom att kontrollera akten, 1 stéllet kunnat konstatera att in-
struktioner redan hade erhallits fran UTM och kunnat se till att
dessa instruktioner vidarebefordrades till de nationella ombuden 1
respektive land. Att dessa rutiner foljs 1 handelse av skilda upp-
gifter 1 det manuella och datoriserade dagbokssystemet ar tvivels-
utan hela syftet med att fora det manuella dagboksregistret, som
annars framstar som ett helt onodigt extraarbete.



Denna senast beskrivna atgard utgor ett klart avsteg fran gingse
rutiner och far ses som ett isolerat misstag relaterat till den ménsk-
liga faktorn. Det system FHS har for hantering av frister har alltid
fungerat tillfredstdllande. FHS ar ett sedan ldnge valetablerat pa-
tentombud och FHS hanterar arligen frister relaterade till ca 300
nationella valideringar av europeiska patent. Av beskrivningen av
orsakerna till rattsforlusten, framgar att misstaget inte ar relaterat
till att FHS har bristande rutiner eller bristande erfarenhet av att
hantera frister.

Det ska papekas att ett fel som begatts av ett palitligt betalnings-
foretag, enligt praxis, inte kan laggas uppdragsgivaren till last.

Aterupprittande har beviljats 1 Frankrike, Tyskland och Benelux.
SKAL

Sasom UTM har anfort, kan enligt praxis (RA 81 2:59) de fel som
begas av ett palitligt betalningsféretag inte laggas uppdragsgiva-
ren till last om inte uppdragsgivaren brustit 1 skdlig omsorg i sina
kontakter med betalningsforetaget. Nagon mojlighet att utstracka
praxis till att A&ven omfatta ombudsbyraer foreligger inte. Tvartom
avser rattsfallet endast ett undantag fran den vid tillampning av
rattsmedlet aterstdllande av férsutten tid, liksom 1 fraga om 72 §
patentlagen och artikel 122 EPC, allmant gidllande principen att
en uppdragsgivare bar ansvaret for de brister 1 omsorg som behéaf-
tar ett anlitat ombuds handlande.

En forutsattning for forklaring enligt 72 § patentlagen ar att pa-
tentsokanden eller patenthavaren har iakttagit all omsorg som be-
tingats av omsténdigheterna. I praxis tilldimpas detta omsorgs-
rekvisit sa att ett isolerat misstag — av patentsékanden eller pa-
tenthavaren eller dennes ombud — i ett normalt tillfredsstéllande
system inte skall leda till nagon rattsforlust. Och for att ett sadant
system skall anses vara tillfredsstallande forutsatts 1 allmanhet
att det innehaller nagon form av kontrollrutin till forebyggande av
misstag. For att det skall vara mgjligt att bedoma huruvida om-
sorgskravet ar uppfyllt fordras att den som begar forklaring till-
rackligt utforligt formar ange de omstéandigheter som kan vara av
betydelse for bedomningen av de rutiner som tillampas och orsa-
ken till att t.ex. en frist inte 1akttagits.



Av utredningen i malet framgar att det &r samma person som for
in aktuell frist saval 1 det datoriserade systemet som 1 det
manuella. Det har vidare inte framkommit att inférandet av
fristen 1 de tva systemen kontrolleras av nagon ytterligare person.
Ett tillforlitligt kontrollsystem i1 detta avseende foreligger darmed
inte enligt rdttens mening.

Enligt ingivna handlingar sdnde FHS redan den 3 februari 2004
ett brev med besked om Decision to Grant till UTM. Brevet inne-
holl 4ven en begidran om instruktioner 1 vilka lander patentet
skulle valideras. Det framgar inte av utredningen om FHS erholl
nagot svar pa brevet och vilka atgarder FHS 1 sa fall vidtog.

Av de ingivna handlingarna framgar vidare att FHS vid 6versan-
dande av patentbrevet med brev daterat 17 mars 2004 ater efter-
fragade instruktioner om i vilka lander patentet skulle valideras.
FHS mottog i slutet av mars 2004 UTM:s brev daterat den 26 mars
2004 med uppgift om 1 vilka lander som bolagets patent skulle
valideras. Brevet anger inte nagot eller nagra specifika patent som
ska valideras. Av utredningen framgar inte att FHS tolkade brevet
som en instruktion rérande forevarande patent eller om FHS vid-
tog nagra atgiarder med anledning av brevet. Rimligen borde nagon
form av kontroll ha skett av UTM:s europeiska patent och ansok-
ningar och om valideringsfrister for dessa fanns inférda i byrans
bevakningssystem. Ratten finner det inte visat att UTM har gett
sitt ombud tillrackligt tydliga instruktioner om validering, och inte
heller att ombudet har gjort vederborliga kontroller med anledning
av brevet av den 26 mars 2004.

Sammantaget finner Patentbesvarsratten att varken UTM eller
FHS har iakttagit all omsorg som har betingats av omstandlig-
heterna for att det europeiska patentet ska ha verkan i1 Sverige.
Det foreligger ddrmed inte forutsattningar att meddela begard
forklaring.



Overklagandet kan darfér inte bifallas.
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