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YRKANDEN M.M.

Kaiser Precision Tooling, Inc. (Kaiser) har vidhallit sin begdran om
forklaring enligt 72 § patentlagen (PL).

Kaiser har till grund f6r sin talan hallit fast vid att bolaget iakttagit
all omsorg som betingats av omstidndigheterna for att betala den
nionde arsavgiften i ratt tid.

Till utveckling av sin talan har bolaget bl.a. hanvisat till féljande
omsténdigheter som bolaget anférde hos Patentverket men som inte
antecknats 1 verkets beslut.

Kaiser anlitade det amerikanska ombudsforetaget Holland &
Knight LLP (H & K) och det brittiska ombudsféretaget Urquhart-
Dykes & Lord LLP (UDL) for att skota den europeiska ansékan som
ledde fram till det foreliggande patentet EP-B-0 835 709. Kaiser
hade genom sin styrelseordférande CK kontakt med H & K:s patent-
ombud TP. H & K skétte genom TP i sin tur kontakterna med UDL
och dess patentombud MG.

I samband med att patentet beviljades férde det brittiska ombudet
UDL in uppgifter rorande betalning av arsavgifter i sitt fristsystem.
UDL underrattade darefter fortlopande det amerikanska ombudet
H & K om betalningen av arsavgifter for patentet. H & K under-
rattade 1 sin tur Kaiser om de avgifter som maste betalas for att
uppratthalla patentet. Kaiser lamnade sedan besked till H & K om
att betalning skulle erldggas, varefter bolaget vidarebefordrade
detta besked till UDL som verkstédllde betalningen av arsavgifter till
och med den attonde arsavgiften.

I samband med att den attonde arsavgiften for patentet skulle
betalas foreslog H & K att Kaiser skulle anlita betalningsféretaget
Computer Patent Annuities North America LLC (CPA) f6r bevak-
ning och betalning av arsavgifterna for patentet for att slippa ga via
de bada ombudsforetagen. Sedan Kaiser accepterat forslaget 1lat TP

sin sekreterare CK utarbeta ett brev med en text som Kaiser 1 sin



tur skulle kunna anvénda for att uppdra at CPA att skota bolagets
betalning av arsavgifter.

Det forefaller som om CK, da hon férberedde brevet, glomde eller
missade att lagga till de tva sista landerna, Sverige (SE) och
Storbritannien (GB), 1 listan 6ver de lander 1 vilka patentet var
validerat och som fanns 1 H & K:s databas. CK upptéackte emellertid
inte sitt misstag, utan gav brevet till TP for underskrift. TP gick
igenom och kontrollerade texten i1 brevet, men upptickte dessvarre
anda inte att tva lander saknades, utan brevet 6versandes till CK 1
detta felaktiga skick.

CK overforde texten 1 brevet till Kaisers brevpapper, undertecknade
brevet och skickade det till TP. Da det avskrivna brevet kom TP
tillhanda hade det forstas samma lydelse som da det skickades till
CK for avskrift och signatur. Eftersom TP inte hade forvantat sig
nagra dndringar i brevet, gick han inte igenom brevet pa nytt, utan
skickade bara 6ver brevet till CPA utan att granska dess innehall
narmare. Salunda emottog CPA instruktioner om att uppréatthalla
patentet 1 en rad lander, bland vilka SE och GB dessvarre inte fanns
med.

UDL informerades inte om det uppdrag som lamnats till CPA.
Bolaget trodde darfor att ansvaret for betalning av arsavgifterna lag
kvar hos H & K. UDL fortsatte darfér genom MG att sénda pamin-
nelser angaende betalningen av arsagifter till H & K. Med avseende
pa den 1 malet aktuella nionde arsavgiften sinde UDL sammanlagt
fem paminnelser under tiden den 12 juli 2005 — den 6 mars 2006. I
den nést sista paminnelsen, den 6 oktober 2005, begérde bolaget att
H & K skulle ge instruktioner om den fortsatta hanteringen av
patentet och ett besked om Kaiser ville uppratthalla patentet. Dessa

paminnelser tycks emellertid inte ha lett till nagon atgéard hos
H & K.

Den 17 april 2006 emottog UDL en bekriftelse pa de paminnelser
som 6versédnts den 6 mars 2006, tillsammans med en begéiran att
undersoka statusen for arsavgiftsbetalningarna. Detta brev var
daterat efter utgangen av slutfristen den 30 mars 2006. UDL



kontrollerade da arsavgiftsstatus for samtliga EP-stater, inklusive
SE och GB, och fann att patentet fallit med avseende pa SE och GB.

Det ar salunda tydligt att Kaiser inte alls avsag att avsta fran
patentet 1 bl.a. Sverige, utan missade att ge instruktioner till CPA
angaende betalningen av arsavgifterna har pa grund av den fel-
aktiga listan 1 brevet fran deras betrodda ombud H & K. Kaiser
hade ingen anledning att misstdnka att denna férteckning skulle
kunna innehalla fel utan litade fullstéandigt p4 H & K. Genom att
vilja ett vilrenommerat ombud har Kaiser gjort allt som stod 1
bolagets makt for att skota sitt patent.

SKAL

Kaiser har anfort att den direkta orsaken till att den nionde ars-
avgiften for det europeiska patentet avseende Sverige inte betalades
1tid var att det foretag, CPA, som Kaiser avsag att anlita for betal-
ning av alla arsavgifter for patentet, av misstag inte fick uppdraget
att sorja for betalningen av arsavgifter for patentet i bl.a. Sverige.
Enligt Kaisers uppgifter berodde misstaget pa att det brev 1 vilket
bolaget lamnade bevakningsuppdraget till CPA saknade uppgift om
bevakning med avseende pa bl.a. Sverige, vilket 1 sin tur hangde
samman med att brevet var uppréattat efter en forlaga avfattad hos
H & K i vilken denna uppgift saknades.

Kaiser har gjort gidllande att innehallet 1 den férlaga som upp-
rattades hos H & K kontrollerades av det inom byran ansvariga
ombudet, utan att denne upptickte att "tva lander saknades”.
Bolaget har emellertid inte ndrmare forklarat hur denna kontroll
gjordes och hur det kunde komma sig att avsaknaden av den 1
sammanhanget viktiga uppgiften om bevakning av arsavgifter
savitt avsag Sverige inte upptéacktes. Oavsett hur det forhaller sig
med detta borde Kaiser eller H & K, efter att CPA bekréaftat att
bolaget accepterat uppdraget, ha forvissat sig om att detta hade
avsett innehall, jfr Patentbesvarsrattens avgoérande i mal 05-477.

Till detta kommer att UDL, enligt vad Kaiser upplyst, under tiden
den 12 juli 2005 — 6 mars 2006, till H & K skickade sammanlagt fem



paminnelser angaende forfallodagen fér den nionde arsavgiften for
patentet 1 Sverige. Kaiser har inte gjort gédllande annat an att

H & K fick del av dessa paminnelser. Enligt Kaisers uppgifter
foranledde dock inte dessa paminnelser nagon atgird fran H & K:s
sida forran den 17 april 2006 och ddrmed efter den sista dag da den
nionde arsavgiften kunde betalas med forhojning. Genom sin
passivitet satte H & K 1 praktiken Kaiser ur stand att betala ars-
avgiften 1 tid.

Vid dessa forhallanden kan Kaiser — som ar bundet av ombudets
handlande respektive underlatenhet —inte anses ha iakttagit all

omsorg som betingats av omstandigheterna for att betala den

nionde arsavgiften.
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