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Mal nr 09-079

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 24 juni 2010

Klagande

Outotec Oy)

Riihitontuntie 7, 02200 Espoo, Finland
Ombud: Brann AB

Box 17192, 104 62 Stockholm

SAKEN
Framstallning enligt 72 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 26 januari 2009
angaende p.ans. nr 0850097-7, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanréjer det 6verklagade beslutet och forklarar
att ansokningsavgiften for patentansékan 0850097-7 ska anses inkom-

men 1 ratt tid.
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YRKANDEN M.M.

Outotec Oyj har vidhallit sin begéran om férklaring enligt 72 § patent-

lagen.

Outotec har till grund for sin talan hallit fast vid att bolaget iakttagit all
omsorg som betingats av omstiandigheterna for att betala den1 31 §

patentlagen stadgade avgiften 1 ratt tid.

Till utveckling av sin talan har bolaget, utover vad som antecknats 1
PRV:s beslut, anfort bl.a. féljande. Vid inlimningen av ansékan angavs
alla avgifter korrekt. Dock angavs inte hur avgifterna skulle betalas.
Ansokningsblanketten fylls vanligtvis 1 av en patentassistent. Darefter
kontrolleras samt signeras den av ett patentombud. Instruktionen for
patentassistenter bestar bl.a. av en mall f6r hur en ifylld anséknings-
blankett ska se ut. Det elektroniska ansékningsférfarandet och den
elektroniska ansokningsblanketten motsvarar 1 allt viasentligt det
manuella forfarandet, forutom att blanketten rent tekniskt fylls i och
signeras pa ett annat sitt. Specifikt ser en korrekt ifylld anséknings-
blankett likadan ut och kan granskas pa samma séatt i bada fallen. Det
avgorande misstaget 1 forevarande fall ar att ans6kningsblanketten
signerats trots att det saknats uppgift om betalningssitt. Da det fanns en
instruktion och en korrekt mall att f6lja har bolaget visat att det vid
tidpunkten for inlamnandet fanns ett normalt sett sdkert rutinsystem for
inlamning av svenska patentansékningar. Misstaget som gjorts 1 fore-
varande fall har inte forekommit tidigare eller senare, varken vid in-
lamning elektroniskt eller fysiskt. Ombudet l1dmnar in ett hundratal
patentansékningar till PRV per ar. Misstaget maste darmed betraktas

som 1solerat.

Réattsforlusten ar dessutom oproportionerlig i forhallande till bristen 1
uppfyllande av patentlagens foreskrifter. Sckandens ekonomiska intresse
av att patentansékan kan fullféljas ar mycket stort. PRV:s intresse att
tidigt kunna avskriva en ansbkan dar ansékningsavgiften inte ar betald
maste anses vara ringa eller till och med obefintligt. Vid nationella an-
sokningar kraver inte PRV att ansokningsavgiften betalas vid inlamning.
I fall da avgiften ej ar betald uppmérksammas sékanden pa detta och ges

mojlighet att betala inom en utsatt tidsfrist.
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Det ska 1 och for sig vara tydligt for tredje part att en ansékan faktiskt ar
fullfoljd 1 Sverige for att kunna bedéma om egen verksamhet hindras.
Dock medger 31 § patentlagen att stkanden skapar en sddan osidkerhet
om en patentansdkans status genom att tillata att 6versiattningen av
ansOkan lamnas in upp till tva manader efter 31-manadersfristens ut-
gang. Dessutom kan sékanden vialja att inte fullfélja en PCT-ansékan vid
PRV efter 31 manader men inom 33 manader fullfélja ansékan vid det
europeiska patentverket med utnyttjande av institutet "fortsatt hand-
laggning”, Artikel 121 EPC. Kravet pa att ansékningsavgiften ar betalad
vid 31-manadersfristen tjanar darfor inte till att minska osdkerheten for

tredje part om ansokan ar giltigt inlamnad.
SKAL

En forutsattning for forklaring enligt 72 § patentlagen ar att patent-
sokanden eller patenthavaren har iakttagit all omsorg som betingats av
omstdndigheterna. I praxis tillimpas detta omsorgsrekvisit sa att ett
isolerat misstag i ett normalt tillfredsstéllande system inte ska leda till
nagon rattsforlust. I allmadnhet innebér detta att systemet maste inne-
héalla en kontrollrutin till forebyggande av misstag. Men kravet pa
kontrollrutiner ska inte stillas hogre 4n vad patentsokanden eller

patenthavaren har haft befogad anledning att anta vara nédvandigt.

Av utredningen framgar att den av PRV tillhandahéallna och 1 malet
aktuella tjansten elektronisk Online Filing bestar av en elektronisk
blankett med automatisk formaliakontroll. Tjdnsten innehaller darvid
varningsflaggor som paminner anviandaren om brister vilka 1 normal-
fallet bor korrigeras och stoppsymboler som helt forhindrar anvindaren
fran att skicka in ansékan. Mot bakgrund av att bristande ifyllnad av
betalningssatt 4r en fatal brist nar det géller depositionskonton har
Outotecs ombud Brann med en sadan uppbyggnad av blanketten haft
anledning att forvéanta sig att valet av betalningssétt varit en sadan
obligatorisk uppgift som skulle behéva vara ifylld for att ansékan skulle
kunna skickas in. Uppgiften har inte varit av det slaget att den har
kunnat utelamnas. Fullféljande av den internationella patentansok-
ningen har ocksa varit beroende av att betalning kom att erldggas inom

31-manadersfristen. Aven om det priméra ansvaret for ansékans
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fullstdndighet naturligtvis legat pa ombudet kan det inte kriavas att en
narmare kontroll gérs av ansékningsblankettens kontrollfunktioner for
att ombudet ska anses ha 1akttagit all omsorg som har betingats av
omstidndigheterna. Ombudet har fyllt 1 uppgiften om vilket belopp som
var aktuellt att betala och genom att anvisa depositionskonto skulle om-
budet ha fullgjort sin betalningsskyldighet. Misstaget att, under saddana
omstindigheter, glomma fylla i1 betalningsséttet far darmed anses vara
ett sddant isolerat misstag som inte ska leda till rattsférlust. Vid denna

bedomning ska ans6kningsavgiften anses vara inkommen 1 ratt tid.

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Rune Ndsman, ordférande,
och Yvonne Sidsteen, samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl,

referent. Enhélligt.



