14

Mal nr 11-125

PATENTBESVARSRATTENS
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SAKEN
Framstéllning enligt 72 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 11 april 2011
angaende EP-patent nr 1 574 221 (04257437.6) se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsriatten avslar 6verklagandet.
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YRKANDEN M.M.

Shimoda Biotech (PTY) Ltd (Shimoda) har 1 Patentbesvarsratten vidhallit
sin begéaran om forklaring enligt 72 § patentlagen.

Till grund for sin talan har Shimoda, som det far forstas, aberopat att
bolaget iakttagit all omsorg som betingats av omstédndigheterna for att
betala den 1 fragavarande arsavgiften 1 ratt tid.

Bolaget har till utveckling av sin talan, utéver vad som aberopats i PRV,
anfort 1 huvudsak foljande.

Javelin Pharmaceuticals (Javelin) var 1 egenskap av exklusiv licenstagare
till patentet 1 fraga ansvarig for betalningen av arsavgifterna. Javelin
hade en utbildad IP-ansvarig och ett val fungerande system for
betalningar av bl. a. arsavgifter. Bolaget hade ett samarbete med CPA
gallande dessa avgifter. Med tanke pa den forhallandevis stora IP-portfolj
Javelin innehade innebar detta ett stort antal betalningsinstruktioner.
Under lagkonjunkturen hamnade Javelin i ekonomiska svarigheter och
var tvunget till nedskarningar. I slutet av ar 2008 var 35 personer
anstéllda och den 25 maj 2010 var antalet anstédllda nere 1 fem personer.

De kraftiga nedskdrningarna i personalstyrkan under dessa ar gjorde det
nodvandigt att flytta runt ansvaret for olika uppgifter mellan de personer
som fanns kvar pa foretaget. Forst togs ansvaret for IP 6ver av en annan
person pa foretaget som lardes upp for att klara av arbetet. Dennes
arbete 6vervakades av Javelins VD som var ansvarig for att fatta beslut
kring vilka IP-rattigheter som skulle hallas vid liv. Da Javelins
affarsméssiga och ekonomiska situation fortsatte att forvarras under ar
2009 diskuterades l6sningen att fa in nytt kapital genom fusion med
annat bolag. Javelin var medvetet om nir den ordinarie fristen for
betalning av arsavgiften for patentet forfoll till betalning. Det fanns dock
vid tidpunkten inte tillrackligt med likvida medel for att gora
betalningarna och darfor utnyttjade Javelin den s.k. straffperioden om
sex manader. Forhoppningen var att under denna period hinna fa till
stand en fusion och pa sa séatt fa in likvida medel som kunde técka
kostnaderna. I april 2010 undertecknades ett avtal mellan Hospira och

Javelin. En del 1 6verenskommelsen innebar att Hospira skulle ansvara
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for och se till att det fanns likvida medel tillrackliga for att betala
arsavgifterna. Fusionen skulle slutféras sa snart som mojligt och senast i
slutet av maj ar 2010, da fristen for betalning av avgifterna for de flesta
landerna 1 patentfamiljen forfoll.

Kring denna tidpunkt gjordes ytterligare nedskarningar pa Javelin,
vilket resulterade 1 att VD:n blev ensamt ansvarig for hanteringen av IP.
VD:n har inte gjort sig tillginglig for att ldmna information om vad som
déarefter hande. Fran tidigare e-mail korrespondens ar det dock klarlagt
att han kénde till den definitiva fristen 1 maj for att betala arsavgifterna.
Det ar ocksa klarlagt att han arbetade intensivt med att slutféra
fusionssamgaendet sa snabbt som majligt for att sédkerstalla att det fanns
kapital for att tacka avgifterna. Slutligen beviljade Hospira Javelin ett
lan tills fusionen var slutférd men tyvarr for sent for att kunna betala

arsavgifterna 1 tid.

SKAL

Av handlingarna i malet framgar att licenstagaren Javelin var medveten
om nar arsavgiften for patentet senast skulle erlaggas. Orsaken till att
betalning inte erlades i ratt tid var, enligt patenthavaren Shimodas
uppgift, att Javelin befann sig 1 ekonomiskt trangmal och darfor inte
hade medel till betalning.

Ekonomiska svarigheter utgor enligt praxis normalt inte giltig ursakt for
att underlata att betala arsavgift. Omstandigheterna i forevarande fall
motiverar inte nagon avvikelse fran denna huvudregel. Da Javelin trots
vetskap om fristens utgang inte betalade arsavgiften inom féreskriven
tid, har Javelin och ddrmed dven Shimoda inte iakttagit all den omsorg
som betingats av omstdndigheterna varfor forutsattningar for en
forklaring enligt 72 § patentlagen saknas.

Overklagandet kan dérfér inte bifallas.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

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



