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Mal nr 10-288

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 28 februari 2012

Klagande
Arjo Wiggins Security SAS

Ombud: Albihns.Zacco AB
Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN
Framstallning enligt 72 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 8 oktober 2010
angaende EP patent nr 1122360, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkningen ater till PRV for fortsatt handlaggning.
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Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Arjo Wiggins Security SAS (Arjo Wiggins) har 1 Patentbesvéarsratten vid-
hallit sin begiaran om forklaring enligt 72 § patentlagen.

Till grund f6r sin talan har Arjo Wiggins anfort att bolaget iakttagit all
omsorg som betingats av omstdndigheterna for att betala den ifraga-

varande arsavgiften 1 ratt tid.
Arjo Wiggins har till utveckling av talan anfort i huvudsak féljande.

Arjo Wiggins har under manga ar varit kund till Nony & Partners (Nony)
som handlagt patentet och dr mycket val medveten om byrans kompetens
och erfarenhet vad avser betalning och bevakning av arsavgifter.

Nony har val genomarbetade rutiner for arsavgiftshantering och dubbel-
kontroller. Den forsta uppgift arsavgiftsavdelningen vidtar nar de er-
haller en ny akt ar att mata in relevant information avseende bevakning
och betalning av av arsavgifter. Informationen erhalls fran orderbrevet 1
pappersakten. Data matas in manuellt av en assistent pa arsavgiftsavdel-
ningen, varvid en utskrift av inférda data kontrolleras, redigeras och
placeras 1 patentakten. Nar assistenten matat in informationen laggs
akten pa en sirskild hylla och den ansvariga vid arsavgiftsavdelningen
kontrollerar 1 slutet av veckan att ratt information matats in i1 varje akt.
Efter kontroll och om allt ar korrekt "1ases” den elektroniska akten, vilket
innebér att den endast kan dndras av ett fatal personer pa byran varefter
lagring sker av pappersakten.

Misstaget som ledde till att den nionde arsavgiften inte erlades i ratt tid
begicks den 10 mars 2008. Misstaget ar en isolerad héndelse i ett annars

vél fungerande system.

Assistenten matade in arsavgifterna avseende samtliga i den europeiska
patentfamiljen horande patenten med undantag for det svenska under
kategorin "to be monitored”. Det svenska patentet inférdes av misstag
under "not monitor”. Vilket innebar att det inte skulle bevakas av Nony.
Vid kontrollen av den ansvariga fér avdelningen upptécktes inte miss-
taget utan akten "lastes” elektroniskt och pappersakten skickades for
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forvaring. Sa snart misstaget uppticktes, den 6 april 2010, limnade Arjo
Wiggins in en begiran om forklaring enligt 72 § patentlagen till PRV.

Assistenten som matade in informationen bérjade arbeta hos Nony under
december 2007 och hade dessférinnan arbetat under fyra ar som vice an-
svarig pa en annan patentbyras arsavgiftsavdelning. For erforderlig
handledning och uppbackning kontrollerades och handleddes assistenten
under flera manader av den ansvariga for avdelningen utan anmérkning.
Denna person hade varit anstdlld hos Nony under tjugo ar och handlagt
mer &n 15 000 patentirenden felfritt. Hon hade 4ven hand om upplér-
ningen av nyanstéllda och var val lampad for sin uppgift att 6vervaka och
kontrollera assistenten.

En forklaring till varfér den ansvariga for avdelningen inte upptéackte
misstaget kan vara att hon veckan déarpa skulle ga i1 pension och var
orolig infér framtiden. Nony hade emellertid ingen kéinnedom om hennes
oro. Efter att assistenten tagit 6ver ansvaret for arsavgiftsavdelningen
uppticktes det att vissa delar av hennes arbete inte var tillfredsstéllan-
de. Det gar inte alltid att undvika att olampliga personer anstéalls och 1
det nu aktuella fallet upptéacktes detta forst under sommaren 2008. Nony
vidtog omgaende atgérder vilket innebar att assistenten fick lamna
arbetsplatsen under augusti 2008.

SKAL

Patentbesvarsratten, som inte ifragasatter de uppgifter som nu abe-
ropats, gor pa grundval av dessa och vad som 1 6vrigt framkommit av

utredningen féljande bedémning.

Den grundldggande orsaken till att det uppdrag som Arjo Wiggins an-
litade Nony for inte utférdes var, enligt vad som framgar av bolagets egna
uppgifter, att den assistent som arbetade pa arsavgiftsavdelningen av
misstag matade in att arsavgifter for det aktuella patentet inte skulle
bevakas av Nony. Denna handling far i sig anses innefatta en forsummel-
se som ar oférenlig med det aktsamhetskrav som maste stallas pa ett
ombud.
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Av omedelbar betydelse for att uppdraget inte utférdes var vidare, enligt
vad Arjo Wiggins sjalvt anfort, att den ansvariga pa arsavgiftsavdel-
ningen som kontrollerade att den inmatade informationen var korrekt
inte upptéckte misstaget utan ”laste” akten elektroniskt och 14t pappers-
akten ga tillbaka for forvaring.

Bolagets kontrollrutin far, sdsom ratten uppfattat den, med avseende pa
det 1 malet aktuella handelseférloppet, anses ha varit tillracklig for att
uppticka det misstag som férekommit och darmed dgnad att forebygga
rattsforlust. Att den ansvariga pa arsavgiftsavdelningen som kontrolle-
rade att den inmatade informationen var korrekt inte upptéackte miss-
taget, far anses vara ett sadant isolerat misstag som medfor att forkla-
ring enligt 72 § patentlagen kan meddelas.

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Stefan Svanh, ordférande,
Jeanette Backvall, referent och Hakan Sandh. Enhalligt.



