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REDOGORELSE FOR SAKEN OCH FRAMSTALLT YRKANDE

Roskamp Research LLC har i Patentbesvarsratten vidhallit sin begaran
om forklaring enligt 72 § patentlagen (PL).

Bolaget har till grund for sin talan aberopat att bolaget och dess ombud
iakttagit all omsorg som betingats av omstandigheterna for att ge in en
oversattning av den text med vilken patentet meddelats av det euro-

peiska patentverket samt for att betala avgift for offentliggérandet 1 tid.

Bolaget har till utveckling av sin talan anfért 1 huvudsak féljande.

Ombudet Marks & Clerk Luxemburg (M&C) har vil fungerande arbets-
rutiner och har hanterat ett stort antal nationella fullféljanden under
manga ar utan problem. Hanteringen av ett drende omfattar ett antal
steg med olika medarbetare som kontrollerar varandras arbete. Fristerna
kontrolleras av patentadministratérer samt av tre av varandra oberoende
overordnade personer 1 atminstone tva oberoende fristbevakningssystem
(ett elektroniskt och ett icke-elektroniskt). Systemet uppfyller ddrmed
kravet pa bevakningskontroller. Inget system kan dock vara till 100
procent vattentatt och man kan aldrig helt bortse fran den méanskliga
faktorn.

Normalt sett sker de dagliga rutinerna enligt féljande. Uppdrag och
diverse korrespondens gar via fyra patentadministratorer som skoter de
grundléaggande rutinuppgifterna. Den som tar emot en forséandelse
kontrollerar den férst och 6verlamnar den sedan till den person av de fyra
som har huvudansvaret for inkommande forsédndelser den veckan. For att
samtliga patentadministratorer ska ha en grundlig kinnedom om alla
typer av inkommande drenden sa ar en av dessa huvudansvarig i tva
veckor varefter de byter. Patentadministratérerna 6vervakas av HMW,
som har hanterat och évervakat fullféljanden av europeiska patent sedan
1995 utan att ha begatt nagot misstag. En beskrivning 6ver rutinerna hos
M&C har bifogats genom schematisk bild. Det ska noteras att frister inte
stryks ur nagot fristbevakningssystem, forutom ur systemet for full-
maktsbevakning, utan att M&C har fatt ett inlamningskvitto fran res-
pektive patentverk.
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Vid mottagande av uppdrag kontrollerar administratéren enligt stan-
dardforfarandet Europapatentverkets online-service (EPOline) 1 syfte att
verifiera att beviljandedatum &r korrekt och for att faststilla fristdatum
for de nationella valideringarna. Ett internt kontrollformular fylls i pa
vilket beviljandedatum anges och de lédnder i vilka validering ska ske.
Akten tas sedan 6ver av AV, versattnings- och valideringskoordinator,
som kontrollerar de instruktioner som mottagits och véljer lampliga
ombud och 6verséattare. Akten gar sedan tillbaka till samma administra-
tor som gjorde iordning kontrollformuléret for vidare handlaggning.
Denne for darefter in beviljandedatum och de designerade landerna i
patenthanteringssystemet och skapar formaliadokument for varje land.
Kalenderuppgifter fors in 1 systemet for mottagande av dokument fran
klienten och for vidarebefordran av de undertecknade dokumenten till
respektive ombud och/eller nationella myndigheter. Administratéren
utarbetar darefter alla de brev som ska skickas till de nationella myndig-
heterna och instruerar de nationella ombuden att goéra likadant.

Vid sidan av det elektroniska kalendariet med dess paminnelsefunktion
finns ett kontrollsystem 1 form av ett pappersarkiv. Kalendariet marke-
ras som komplett forst efter det att respektive ombud bekraftat mot-
tagandet av instruktioner. Akten tas sedan 6ver av MS som kontrollerar
att alla inregistreringar ar korrekta och att ratt instruktioner vederbor-
ligen sénts till ratt ombud och att brev till nationella myndigheter ar
korrekta. Hon kontrollerar aven beviljandedatum och alla néra fore-
staende frister for nationella valideringar. Akten tas darefter 6ver av
ansvarigt patentombud for slutlig kontroll. M&C meddelar klienten att
valideringarna genomforts néar bekraftelse om detta mottagits fran de
nationella patentverken. Om M&C inte far ndgon bekréftelse fran ett
ombud och valideringsfristen ndrmar sig skickas paminnelser ut till dess
ombudet bekraftar att valideringen utforts. Det &r i enlighet med normal
praxis vid M&C att inte registrera beviljandedatum innan nagra instruk-

tioner om att utféra nationella valideringar har tagits emot.

I bérjan av juni 2009 ombesorjde M&C, efter mottagna instruktioner,
oversattning av patentkraven 1 det aktuella patentet till franska och
tyska 1 enlighet med Regel 71(3). Ett nytt drende lades upp 1 enlighet med
standardférfarandet. Patentans6kningen registrerades i det europeiska
overvakningssystemet (WebRegMT) vid EPO 1 syfte att 6vervaka nér
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”decision to grant-beskedet” skulle komma. Oversittningarna av kraven
till franska och tyska skickades 6ver till M&C Cambridge. M&C tog inte
over ombudskapet infor EPO. Eftersom inga instruktioner avseende
nationella valideringar tagits emot stédngdes filen vid M&C.

Efter det att M&C noterat att beviljande av patentet skulle ske inom en
kort tid skickades en paminnelse till M&C Cambridge att inga instruk-

tioner mottagits avseende nationella valideringar.

Decision to Grant meddelades den 2 juli 2009 och publicering skedde den
29 juli 2009. Den 15 oktober 2009 mottog M&C instruktioner fran JA,
administratér vid M&C Cambridge, om att patentet skulle valideras 1
bl.a. Sverige. E-postmeddelandet vidarebefordrades fran mottagande

administrator till administratéren CM samma dag.

Den 16 oktober 2009 bekriaftade CM mottagandet av instruktionerna och
att M&C skulle ombesorja valideringen i bl.a. Sverige men att validering
1 Norge inte kunde ske eftersom landet inte tillhérde de designerade
staterna. CM tittade i listan 6ver designerade stater 1 utdraget fran
EPOline som hade tryckts ut den 4 juni 2009 och som redan lag i akten.
De forsta sidorna 1 den interna akten innehaller ett kontrollformulér, en
utskrift av data registrerat i systemet och dven utskriften fran EPOline,
vilka skrivits ut pa dagen for mottagandet av instruktionerna. I detta fall
var utdraget fran EPOline daterat till dagen for de ursprungliga instrukt-
ionerna som mottogs for framstéllning av kravoversattningar till tyska
och franska. CM efterfragade huruvida de skulle validera i nagot annat
land 1 stallet. JA meddelade att han skulle efterfraga ytterligare instruk-
tioner fran klienten. JA vidarebefordrade fragan om Norge till sin upp-
dragsgivare som svarade att validering skulle ske i de lander som angetts
med undantag for Norge.

CM var inte medveten om att patentet hade beviljats och att fristen for
validering skulle ga ut den 29 oktober 2009 och hon hade inte heller skél
att tro att instruktionerna var bradskande. Eftersom CM rédknade med
att fa vidare instruktioner fran JA rérande de designerade staterna lade
hon inte in nagon ny information rérande stater for validering eller for
beviljande 1 patentsystemet. Hon avvaktade 1 stillet nya instruktioner
och markerade mailet med en uppféljningssignal den 2 november 2009
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samt placerade akten pa sitt skrivbord med en post-it-lapp angaende
detta. Hon fyllde inte i det interna kontrollformuléret och akten togs inte
over av medarbetare for val av ombud och 6verséattare. Hon inledde aldrig
arbetet med att fardigstdlla akten som normalt gérs nar nya instruktio-

ner mottagits.

JA var av den uppfattningen att CM:s E-mail var en bekraftelse pa hans
instruktioner och han tog for givet att M&C skulle ta hand om valide-
ringarna. Han skickade darfor inte nagra ytterligare instruktioner da
uppdragsgivarens instruktioner inte avvek fran vad som redan éverens-
kommits mellan honom och CM. JA efterfragade den 2 november 2009 en
bekriftelse pa att valideringarna hade utférts och da uppdagades att

valideringen hade missats.

Misstaget som ledde till rattsforlusten orsakades helt och hallet av den
manskliga faktorn. Handlaggaren CM ignorerade tydliga och klara in-
struktioner om vilka atgarder som ska vidtas 1 en specifik typ av drenden
vid en specifik tidpunkt 1 hanteringen och hoppade 6ver ett kontrollsteg
som ar kritiskt for att registrera drendet 1 fristbevakningssystemet. CM
var val bekant med denna regel och utforde atgdrden rutinméssigt 1 sitt
vardagliga arbete. Hon har aldrig tidigare begatt samma misstag. CM
har uppgett att hon antog att det inte fanns nagon néara utestaende frist.
Det finns dock inte nagot tolkningsutrymme for de anstillda da de fast-
stallda rutinerna ar mycket tydliga vad géller att inkommande uppdrag
avseende europeiska patent alltid ska kontrolleras via EPOline samt att
ett aktuellt informationsblad ska skrivas ut och sittas i akten om det som
redan sitter dar ar inaktuellt.

CM har akademisk examen inom affarsekonomi med tillagg av juridik
och teknologi och borjade sitt arbete hos M&C under 2007. Hon bérjade
med en internutbildning dar hon inledningsvis arbetade sida vid sida
med en mycket erfaren medarbetare som ar val insatt 1 patentrétt och
interna regler och som har varit anstélld hos M&C ett tjugotal ar. Efter
cirka ett ar fick CM arbeta sjdlvstandigt men under 6vervakning och har
tidigare uppvisat ett oklanderligt arbetsresultat. Hon besitter dessutom
mer an tillrdcklig kunskap om regler betraffande nationellt fullféljande
av europeiska patent och hur man beraknar frister utifran olika officiella
EPO-dokument. Hon ar dven val bekant med bade interna regler for
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hantering av rutinméssiga uppdrag och reglernas syften sa som frist-
hantering. Hon dr kidnd som ytterst palitlig. Salunda tedde det sig of6r-
klarligt for hennes arbetsgivare och medarbetare att hon plotsligt avvek

fran de val inarbetade rutinerna.

Det fanns dock vid tidpunkten for hennes misstag omstandigheter som
troligen paverkade hennes omdéme. CM befann sig under senhésten 1 en
djup personlig svacka pa grund av svarigheter pa det privata planet med
harda slitningar mellan henne och hennes blivande make och samtidig
planering infor brollop. Samtidigt krdvde arbetet ovanligt stora arbetsin-
satser. Vad som pagatt i hennes liv kom inte till arbetsgivarens kénne-
dom forran 6ver ett ar senare. Orsaken till misstaget maste tillskrivas
den pressade situation som hon befann sig i och inte systemet 1 sig, som
vanligen fungerar fullt tillfredsstidllande och som omfattar kontroll-
rutiner. Patentadministratéren CM skulle ha noterat att patent medde-
lats och noterat fristen i systemet eftersom hon normalt alltid kontrolle-
rade EPOline for varje drende av den aktuella typen.

Motsvarande patent 1 Danmark, Spanien och Nederlidnderna har ater-
uppréattats da man dar gjort beddomningen att det rort sig om ett isolerat

misstag.

For att undvika att samma misstag som det forevarande begas en gang
till har bolaget beslutat att inféra ytterligare en intern frist efter det att
meddelande skickats till klienten att patent snart kommer att beviljas
och inga instruktioner avseende nationella valideringar mottagits. Fris-
ten satts till en vecka fore fristens utgang for fullbordan av nationella

valideringar.

SKAL

Ett europeiskt patent har enligt 82 § PL verkan 1 Sverige endast om
sokanden inom tre manader efter den dag da det europeiska patentverket
kungjort sitt beslut att meddela patentet, till patentmyndigheten har gett
in en oversattning samt avgift for offentliggérandet.
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Det aktuella patentet kungjordes den 29 juli 2009, varfor Roskamp
Research senast den 29 oktober 2009 haft att inkomma med 6verséattning
och avgift. Da atgarderna vidtogs forst den 12 november 2009 har PRV
beslutat att inte utfarda kungorelse betriaffande patentet. Patentet sak-
nar ddrmed verkan i Sverige. Samma datum framstélldes en begdran om
forklaring enligt 72 § PL och forklaringsavgift erlades.

En forutsattning for forklaring enligt 72 § PL ar att patentsékanden eller
patenthavaren har iakttagit all omsorg som betingats av omsténdig-
heterna. I praxis har kravet pa omsorg uttryckts sa att fristférseelsen ar
ursaktlig om den beror pa ett isolerat misstag i ett system som normalt
fungerar tillfredsstédllande. Ett sadant system forutsatts som regel inne-
fatta nagon form av kontrollrutiner eller andra atgarder till forebyggande

av misstag.

Enligt vad som framgar av utredningen berodde underlatenheten att i
ratt tid inge 6versattning och avgift pa att en administratér hos bolagets
ombud M&C, till foljd av ett missforstand mellan denne och en admi-
nistrator vid M&C Cambridge, asidosatte de atgarder som tillhor stan-
dardférfarandet hos ombudet for att verifiera beviljandedatum samt
faststalla fristdatum for att ombesorja att patent far verkan 1 designerade
lander.

Enligt utredningen i malet ska den ansvarige patentadministratéren hos
M&C efter mottagande av ett uppdrag kontrollera EPOline for att fast-
stalla fristdatum for ingivande av 6versattning och avgift for att patentet
ska fa giltighet 1 den ifragavarande staten. Uppgift om beviljandedatum
och designerade lander ska antecknas pa ett internt kontrollformuléar
samt 1 ett patenthanteringssystem. Vidare framgar att uppgifterna
kontrolleras i flera led av ytterligare anstéllda pa M&C.

Genom patentadministratorens underlatenhet asidosattes de rutiner som
innefattar atgarder som syftar till kontroll av handlaggningen och savitt
framgar av utredningen framstar det som att ombudsbyran tillampar
rutiner till forebyggande av misstag i d&renden av detta slag vilka far an-
ses overvagande tillfredsstiallande.
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Det misstag som begatts far snarare betraktas som ett sadant enstaka
misstag i ett annars normalt val fungerande system som far tillskrivas
den manskliga faktorn och som ar svart att med rimliga medel skydda sig
emot.

Pa grund av det anférda far M&C och tillféljd harav d&ven Roskamp
Research anses ha visat den omsorg som betingats av omstdndigheterna
for att det europeiska patentet ska fa rattsverkan i Sverige. Forutséatt-
ningar for att meddela forklaring enligt 72 § PL foreligger foljaktligen.
Overklagandet ska darfor bifallas.

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Stefan Svahn, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, och Marianne Bratsberg. Enhalligt.



