1 (7)

Mal nr 12-089
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SAKEN
Framstallning enligt 72 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 mars 2012
angaende det europeiska patentet nr 1799599 se bilaga 1
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Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.
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YRKANDEN M.M.

NF har yrkat att Patentbesvarsriatten ska upphiava PRV:s beslut och att
betald arsavgift ska forklaras inkommen 1 ratt tid enligt
72 § patentlagen.

Som grund for sin talan har NF aberopat att han har iakttagit all omsorg
som betingats av omstindigheterna och att det saledes ror sig om ett
isolerat misstag i ett annars tillfredstallande system.

Till utveckling av sin talan har NF anfort 1 huvudsak féljande.

NF ar innehavare av en uppfinning som har patentsokts globalt 1 vilken
mangmiljonbelopp har investerats. Administrationen av uppfinningen
sker 1 foretaget ASR, dar NF ar president. ASR ar ett litet foretag som
har tagit professionell hjdlp av CPA fér hanteringen av arsavgifter. NF
har delegerat ansvaret for vissa administrativa uppgifter till NP, som &r
vice president och som har arbetat pa ASR 112 ar. ASR har inget
specifikt patentsystem men ett internt "docketing system” for
immaterialrattsliga fragor, arsavgifter och annan korrespondens.
Hantering av aviseringar om arsavgifter for patent fran CPA kréaver dock
endast att nagon kontrollerar posten. Att NP dessutom ansvarar for
administrativa drenden medfor att systemet darfor normalt sett ar
tillfredstallande. Det kan inte krdvas att ett sadant litet foretag som
ASR, dar man har anlitat CPA, ska ha en egen dubbelkontroll.

Bade NF och NP var medvetna om att den férsta betalningen av arsavgift
for det aktuella patentet skulle géras ar 2010. Den 10 december 2010
instruerade NF NP att meddela CPA att alla patent ingaende 1
Europapatentet skulle fornyas. Samma dag scannade NP in listan 6ver
vilka arsavgifter som skulle betalas med kryssbockar for samtliga lander
och e-postade den till CPA med ett forsattsbrev dar det stod att alla
patent ska fornyas. Det isolerade misstaget begicks niar NP vid
scanningen av listan av misstag anvant simplex nir hon trott sig ha
anvant duplex, dvs endast framsidan och inte baksidan av dokumenten
scannades och skickades. I ett normalt tillfredsstédllande system hade
arsavgifterna betalats om NP inte hade tryckt pa simplexknappen istéllet
for duplexknappen. Skrivelsen 1 det mail som skickades till CPA lyder
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"Hello Amanda: Please find attached the instructions to renew all
patents. Please email me the invoice one generated”. Detta utgor en
bekriftelse pa den instruktion som NP fatt av NF.

Manga foretag har fortfarande en bekraftelserutin for skickade e-post-
meddelanden, men generellt sett hanteras ofta mailtrafik utan bekraftel-
ser. Generellt sett drdjer det ocksa ofta lang tid innan en faktura skickas
fran CPA. Skrivningen "Please email me the invoice one generated” 1 NPs
e-postmeddelande kan dven betyda att NP hellre mottar faktura via e-

post &n genom vanligt brev.

CPA noterade att endast varannan sida hade scannats in i bilagan. Den
13 december 2010 sande CPA darfor en paminnelse genom vanligt 16s-
brev. Brevet nadde aldrig ASR. Den 20 mars 2011, drygt fem veckor
innan fristen skulle 16pa ut, skickade CPA en slutlig paminnelse. Detta
brev nadde ASR den vecka som inleddes med den 30 maj 2011, dvs. for
sent for att kunna férnya patentet. Bade NP och NF trodde att alla
patent hade blivit férnyade.

Brevet av den 20 mars 2011 skickades troligen fran CPA:s kontor i Jersey
som vanlig post till Kalifornien. Att en brevleverans fran CPA ska kunna
ta nio veckor &ar inte normalt. CPA anviander inte nagot system for att
spara brev. Det kan ta mellan tva till nio veckor for ett brev att skickas
fran Jersey till Kalifornien. Det har inte funnits anledning f6r nagon pa
ASR att misstéanka att ett brev skulle forkomma eller ta nio veckor att
skickas. Ett litet foretag ska inte behéva undersoka hur lang tid det kan
ta som langst for ett brev att komma fram fran Jersey till Kalifornien.

Om brevet som skickades fran CPA den 13 december 2010 hade kommit
fram till ASR, vilket vore det normala, sa hade arsavgifterna blivit
betalda 1 tid. Om brevet som sénts fran CPA den 20 mars 2011 endast
hade tagit fem veckor pa sig att na ASR, sa hade denna situation

heller inte uppstatt. Detta visar att ASR normalt sett har ett tillfreds-
stallande system.

PRV:s beslut avviker till viss del fran praxis av det europeiska patent-
verket (EPO) samt fran det beslut som det danska patentverket har
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fattat. Avvikelserna far anses vara uppenbart oskéliga mot patenthava-

ren.

Av den praxis som utvecklats vid EPO framgar att sekreterare, assisten-
ter och patentombud inte ar felfria och att manniskor kan bega misstag.
Aven det mest vélplanerade system kan falla pa grund av att normala
rutiner inte efterfoljs. Att NP har gjort en miss vid scanning av relevanta
dokument och att det funnits vissa brister 1 systemet bér inte vara skal
nog for PRV att avsla begiaran om aterupprattelse.

Ett internationellt patentidrende hanteras normalt av ett flertal individer
som bildar en kedja genom vilket drendet l6per. Varje individ som deltar i
hanteringen &r en ldnk i1 kedjan. Varje enskild lank 1 kedjan medf6r en
risk for misstag. Utan ndgon form av manskligt misstag nagonstans i
kedjan skulle det inte foreligga nagon risk for rattsforlust. Om man da
inte godtar att médnniskor kan gora misstag, da har rattsinnehavaren
ingen mojlighet att fa ratt. PRV:s avslag pa begidran om forklaring far

ddrmed anses vara oskaligt gentemot rattsinnehavaren.

Eftersom malsédttningen ar att skapa en harmoniserad praxis inom de
lander som tillampar den europeiska patentkonventionen bér PRV:s
beslut med beaktande av det danska patentverkets beslut att bevilja
begaran om att uppriatthalla patentet &ndras.

I malet har hallits muntlig férhanding.

SKAL

En forutsattning for att forklaring enligt 72 § patentlagen ska beviljas ar
att patenthavaren har lidit rattsférlust trots att vederborande iakttagit
all den omsorg som betingats av omstéandigheterna. I praxis tilldimpas
detta omsorgsrekvisit sa att ett isolerat misstag i ett normalt tillfreds-
stallande system inte ska leda till nagon rattsforlust. Om patenthavaren
har anlitat ett kompetent betalningsforetag som har ett godtagbart sys-
tem for betalning av arsavgifter ska det normalt inte ddrutover kravas
att patenthavaren gor en extra kontroll av att betalningarna sker i ratt
tid och pa ratt satt. Daremot kan patenthavaren givetvis inte genom att
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anlita ett sadant betalningsforetag helt undga ansvar for att betalnings-
fristerna iakttas. Det forutsétts att denne dven 1 6vrigt visar erforderlig
omsorg och vidtar de atgarder som pakallas av omstandigheterna (se RA
1995 not 389). En forutsattning vid bedémningen av omsorgsrekvisitet ar
att en patenthavare har iakttagit tillrdcklig omsorg i sina kontakter med
betalningsforetaget (jfr RA 81 2:59).

Patentbesvarsratten delar PRV:s uppfattning att utredningen innehaller
vissa oklarheter. NF och NP har t.ex. lamnat olika versioner avseende
hur betalningsinstruktionen varit ifylld och avseende de meddelanden
som mottagits av CPA. Baserat pa de omstéandigheter som framkommit 1
malet gér Patentbesvarsratten féljande bedémning.

CPA far anses vara ett sadant valrenommerat betalningsféretag som
avses 1 ndmnda rattspraxis. Fér misstag som har begatts vid rutinernas
tillampning hos CPA kan patenthavaren darfor lastas endast i den man
patenthavaren brustit 1 sina kontakter med CPA eller 1 den man omsorg
och atgarder som pakallas av omstidndigheterna 1 6vrigt vid iakttagande
av den forevarande betalningsfristen har asidosatts.

Om en patenthavare ger nagon annan 1 uppdrag att utfora vissa ratts-
handlingar bor det normalt finnas en rutin som ar avsedd att sékerstalla
att uppdragstagaren bekréaftar att den har mottagit uppdraget (fr
Patentbesvarsrattens avgérande 1 mal 01-020). Det ingar 4ven 1 omsorgs-
skyldigheten att férvissa sig om att ett betalningsuppdrag har ratt inne-
hall (jfr Patentbesvarsrattens avgérande 1 mal nr 07-255). Det framgar
inte av utredningen att ASR fatt bekréaftelse pa att betalningsinstruk-
tionen har natt CPA. Inte heller framgéar att nagon 6vrig kontroll har
skett av att betalningsuppdraget 6verforts korrekt till CPA. Da det
aktuella patentets fornyelse 1 forevarande fall var beroende av att éver-
foringen av betalningsuppdraget till CPA skedde felfritt sa borde rimligen
NP ha kontrollerat den inscannade listan och begért en bekraftelse av att
CPA hade mottagit uppdraget. Genom att inte goéra detta har féretagets
rutiner for hantering och kontroll av utgaende férsandelser inte varit helt
tillfredstallande for att 1 mojligaste man undvika fel vid instruktioner till

betalningsforetaget.
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For att ha iakttagit erforderlig omsorg maste vidare anses inga att
patenthavaren, d4 denne fattar misstanke om att nagot fel har uppstatt,
snarast soker na fram till ett klarlaggande (jfr RA 81 2:59). Av utred-
ningen framgar att NF mottog en paminnelse fran CPA daterad den 20
februari 2011 avseende vissa av de patent som det ursprungliga
betalningsuppdraget avsag. Denna paminnelse avsag visserligen inte det
svenska patentet, men vil andra patent for vilka betalning beordrats 1
samma orderbrev som det svenska patentet. Paminnelsen borde ha
foranlett NF att bedriva vidare efterforskningar for att utréna orsaken
till paminnelsen och déarvid férsdkra sig om att instruktionerna om
betalning av samtliga patent verkligen kommit CPA tillhanda.

Av utredningen framgar att ASR har ett "internal docketing system for
matters that require follow up for renewal fees, responses to patent
offices, etc.” (se NPs Declaration 2012-01-17, p. 7). Systemet beskrivs inte
narmare och det framgar inte om det finns rutiner for uppféljning av
formedling av betalningsuppdrag eller paminnelser. Ett internt system
hos patenthavaren som utan nagra egna uppféljande rutiner till synes
helt forlitar sig till mottagande av paminnelser fran det anlitade
betalningsforetaget kan inte anses vara tillrackligt omsorgsfullt for att
sakerstalla forebyggande av misstag. Det ter sig anméarkningsvéart att
CPA har skickat samtliga paminnelser till ASR per post, trots deras
bradskande karaktéar. Oaktat hur CPA:s roll bor bedémas i detta fall har
NF dock sjalv visat bristande omsorg vad avser kontrollrutiner.
Patentbesvarsratten finner mot bakgrund av vad som framkommit att
NF inte visat att han iakttagit all den omsorg som betingats av
omstédndigheterna for att iaktta den aktuella fristen.
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Forutsattningar for att meddela begéard forklaring foreligger saledes inte
och 6verklagandet ska avslas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande
tillika referent, Stefan Svahn, Annika Ryberg och Marianne Bratsberg.
Enhalligt.



