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Mal nr 09-109

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 12 december 2011
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1. Napro Biotherapeutics Inc.
2. Bryn Mawr College
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SAKEN
Framstallning enligt 72 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 3 mars 2009
angaende EP patent nr 0 941 219 (97906792.3), se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.

LC
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm



PATENTBESVARSRATTEN Ml nr09-109 2 (5)

YRKANDEN M.M.

Napro Biotherapeutics Inc. och Bryn Mawr College (Napro och Bryn) har
1 Patentbesvéarsratten vidhallit sin begdran om forklaring enligt 72 §
patentlagen (PL).

Napro och Bryn har till grund for sin talan hallit fast vid att bolagen
1akttagit all omsorg som har betingats av omstéandigheterna varfér den av
Albihns.Zacco AB (Albihns.Zacco) vidtagna atgiarden skall anses vidtagen
1 ratt tid.

Till utveckling av sin talan har bolagen, utéver vad som antecknats 1
PRV:s beslut, anfért bl.a. féljande.

Nér den anstéillde pa Albihns.Zaccos kontor 1 Malmoé fick uppdraget om
att betala arsavgiften den 27 augusti 2008, skickade hon uppdraget
vidare till kontoret 1 Stockholm. Av oférklarlig anledning skickade hon e-
mailet till fel adress. Nar den anstdllde pa malmokontoret informerades
om att hon skickat till fel adress noterade hon att de tva personer som
var ansvariga for betalning av arsavgifter hade fatt en kopia av e-mailet
vilket innebar att uppdraget 4nda kommit till ratt personer.

Den anstéllde pa malmokontoret har lang erfarenhet inom
patentomradet och hon gjorde vad hon ansiag kunde kravas av henne 1 det
aktuella drendet. Det ar saledes inte riktigt som PRV skriver att hon
underlat att vidta atgarder. Att underlata att géra nagot innebéar att en
person inte gor nagot som hon bor gora. I det aktuella fallet har den
anstdllde inte underlatit att géra nagot da hon ansag att hon hade gjort
det hon borde gora. Anledningen till att hon inte ytterligare f6ljde upp
arendet var att hon ansag att hon hade gjort vad som var nédvandigt for
att uppdraget skulle kunna utféras. Dessutom visste hon att de tva
anstdllda pa stockholmskontoret har lang erfarenhet av administrering
av arsavgifter, vilket ocksa bidrog till att hon ansag att hon gjort vad som
kunde kravas av henne for att uppdraget skulle utféras korrekt.

Det ar inte rimligt att krdva att den anstillda pa malmokontoret skulle
ha foljt upp arendet ytterligare med de pa stockholmskontoret for att
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kontrollera att de verkligen férstod att de skulle betala en arsavgift for

augusti.

Albihns.Zacco utfor cirka 3 000 fasta uppdrag per ar samt ett antal
uppdrag dar Albihns.Zacco blir ombedda att betala enstaka arsavgifter.
For att en sadan stor méangd uppdrag skall kunna hanteras kravs mycket
goda rutiner samt kompetent personal. Vidare maste de anstillda kunna
forlita sig pa att deras kollegor vet vad som aligger dem och att de pa ett
sjalvstandigt satt kan utfora sina uppgifter korrekt utan att nagon talar
om for dem vad de skall géra. Med anledning harav har den anstéllda pa
malmokontoret inte ansett det nodvéandigt att kontakta kollegorna i
Stockholm och hon har saledes vidtagit de atgdrder som kan kréavas av

henne.

Inte heller PRV:s motivering vad galler en av de tva anstéllda pa
stockholmskontoret ar riktig. Hon var ensam pa avdelningen den dagen
eftersom den andre var hemma for vard av sjukt barn. Eftersom hon av
misstag raderade e-postmeddelandet var hon inte ens medveten om att
arendet hamnat utanfér gdngse rutiner och hon kunde darfor inte folja
upp arendet. Det forelag vidare yttre omstiandigheter som kan ha
paverkat henne sa att hon av misstag raderade e-mailet istallet for att
omgaende kontakta den anstillda pa malmdékontoret.

Den anstéllda pa stockholmskontoret har lang erfarenhet inom det
aktuella omradet och ar saledes mycket val informerad om vikten av att
arsavgifter for patent erlaggs i ratt tid. Att hon déarfor missar ett uppdrag
pa det séatt som nu dgt rum kan ha sin forklaring i omsténdigheter
héanforliga till hennes son.

Patenthavaren har hela tiden haft for avsikt att betala den tolfte
arsavgiften 1 tid 1 Sverige. Det ménskliga misstag som begatts hos
Albihns.Zacco skall darfor inte drabba patenthavaren utan det aktuella
patentet skall ateruppréttas.

Napro och Bryn har aberopat skriftliga intyg av tva av de som handlagt
det aktuella drendet om betalning av arsavgifter vid Albihns.Zacco.
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SKAL

En forutsattning for forklaring enligt 72 § PL ar att patentsékanden eller
patenthavaren har iakttagit all omsorg som betingats av omstéandig-
heterna. I praxis tillampas detta omsorgsrekvisit sa att ett isolerat
misstag — av patentsokanden eller patenthavaren eller dennes ombud — 1
ett normalt tillfredsstédllande system inte skall leda till nagon ratts-
forlust. Och for att ett sadant system skall anses vara tillfredsstdllande
forutsatts 1 allmanhet att det innehaller nagon form av kontrollrutin till
forebyggande av misstag.

I foreliggande fall var, enligt vad Napro och Bryn sjalva anfort, den
bakomliggande orsaken till att betalningen av den 12:e arsavgiften for
patentet inte gjordes 1 ratt tid, att den person hos bolagens ombud,
Albihns.Zacco, som tog emot uppdraget att betala arsavgiften, 1 strid med
sina instruktioner, sénde vidare uppdraget, som en PDF-fil bifogad till ett
e-postmeddelande, till avdelningen for fornyelse av varumarken. Av
betydelse var vidare att den ansvarige pa fornyelseavdelningen svarade
pa e-postmeddelandet och upplyste om att det skickats till fel adress samt
skickade kopia av svarsmeddelandet till de tva personer som var an-
svariga for betalning arsavgifter. Den ena av dessa, den som var nar-
varande nir kopian av svarsmeddelandet kom fram, uppfattade att
meddelandet kommit fel och raderade detta.

Av grundldggande betydelse, vid verksamheter av férevarande slag, ar
att den som lamnar eller vidarebefordrar ett uppdrag, genom en be-
kraftelse, forsdkrar sig om att den avsedde mottagaren tagit emot
uppdraget och uppfattat vad uppdraget gar ut pa. Dessutom maéste det,
for att misstag skall kunna upptéckas och rattas till, finnas kontroll-
rutiner dir inkomna uppdrag noteras och bevakas pa lampligt sitt, t.ex.
med hjalp av fristnoteringar.

I det aktuella fallet har den person som mottog uppdraget och hade som
uppgift att vidarebefordra det inte forsdkrat sig om att uppdraget tagits
emot av den som skulle utféra det. Denna underlatelse var inte férenlig
med det aktsamhetskrav som maste stéllas vid tillampning av 72 § PL. Ej
heller har framkommit att det har funnits nagot kontrollsystem med
vilket nagot av de misstag som forekommit hade kunnat upptéackas.
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Sammantaget finner Patentbesvarsratten att det inte ar visat att
ombudet iakttagit all den omsorg som har betingats av omstéandigheterna
for att iaktta den ifragavarande fristen. Av detta foljer att forut-
sattningarna for en forklaring enligt 72 § PL inte ar uppfyllda.
Overklagandet skall darfor lamnas utan bifall.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Stefan Svahn, ordférande, och
Hékan Sandh samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent.
Enhalligt.



