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Mal nr 13-027
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Ombud: Marcus Eilenberg, Zacco Sweden AB
Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN
Framstallning enligt 72 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
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Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.
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YRKANDEN M.M.

Deere & Company har vidhallit sin begdran om férklaring en-
ligt 72 § patentlagen (PL).

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att bolaget
1akttagit all omsorg som har betingats av omstéandigheterna for
att fullfélja det ifragavarande europeiska patentet i Sverige.

Till utveckling av talan har bolaget anfort bl.a. féljande. Bola-
get anser att PRV tagit sitt beslut utan att ha haft tillracklig
information och kunskap om de rutiner som bolaget anvént sig
av. Bolaget hade 1 PRV erbjudit sig att komplettera ansékan

om PRV ansag att viss information saknades.

Bolagets tyska ombudsfirma Adolf, Liiken, Hoflich, Sawodny,
(ALSH), numera AKLaw har kontor beldgna i Ulm och
Minchen. S vid ulmkontoret ansvarade for de ifragavarande
patenten. Den i1 drendet aktuella assistenten MD, dr mycket
skicklig och palitlig med lang branscherfarenhet. Det
datorprogram for drenden och fristhantering som ulmkontoret
anvander ar valkant 1 Tyskland och anvéands av inte mindre 4n
242 patentbyraer, ett stort antal foretags patentavdelningar
samt myndigheter. Aven fér betalning av arsavgifter har
kontoret valt en tjansteleverantor som dr mycket val etablerad
pa den tyska marknaden. Detta foretag tillhandahaller bl.a. en
mycket enkel online-16sning, PAVIS, dar kunderna sjalva kan
mata in relevanta data for ett visst patent och darigenom
aktivera en automatisk betalningstjanst for arsavgifter. Mot
denna bakgrund kan det konstateras att Deere & Company
anviander inom omradet etablerade och val fungerande
datorsystem for hantering av valideringsédrenden i allménhet

och bevakning av frister 1 synnerhet.

Féljande rutiner tillampas vid ulmkontoret. Nar ett europeiskt
patent beviljats och patentombudet fatt formuldr EPO Form
2006A fran det Europeiska patentverket (EPO), vilket inne-
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haller information om patentets beviljandedatum vid EPO no-
teras bl.a. foljande frister 1 datorprogrammet:

- Frist angaende skickande av valideringsinstruktioner till lo-
kalt ombud, férfaller en manad efter patentets beviljandeda-
tum.

- Frist angaende bekraftelse av valideringsinstruktion fran lo-
kalt ombud, forfaller tva manader efter patentets beviljande.

- Valideringsfrist, forfaller tre manader fran patentets bevil-
jandedatum.

Patentassistenterna ar ansvariga for att vidta de atgarder som
ar forenade med de tva forsta fristerna, dvs for samtliga frister
utom valideringsfristen. Den assistent som vidtagit en atgard
ar ocksa ansvarig for att stryka motsvarande frist 1 datorpro-
grammet. De ansvarar ocksa for att data till grund fér kom-
mande betalningar av arsavgifter matas in 1 PAVIS. P4 man-
dagarna varje vecka skrivs fristlistor ut for den kommande 30-
dagarsperioden. Som en kontrollfunktion kommer motsvarande
frister 4ven upp pa assistentchefens fristlista. P4 patentombu-

dens fristlistor kommer valideringsfristerna upp.

Om en frist stryks i datorprogrammet kommer den inte ldngre
att finnas med pa de fristlistor som skrivs ut. Som en siker-
hetsatgiard har man den rutinen att valideringsfristen endast
far strykas om savél en assistent som assistentchefen godként
det. For att stryka en frist markeras fristen/fristerna och sedan
genom ett musklick begars att fristen/fristerna stryks. Darefter
staller datorprogrammet en kontrollfraga och man maste be-
krafta att man verkligen vill stryka de markerade fristerna.
Forst efter bekraftelsen stryks fristen/fristerna.

Den 9 september 2011 fick ALSH Form 2006A fran EPO.
Samma dag matade assistentchefen in detta datum 1 datorpro-
grammet. De ovan angivna tre fristerna genererades: 5 novem-
ber 2011, 5 december 2011 och 5 januari 2012. Datorprogram-

met innehaller detaljerad information om varje frist.
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Da ALSH i ett tidigt skede fatt instruktioner av Deere & Com-
pany att patentet skulle valideras 1 bl.a. Sverige skickade assi-
stenten redan den 23 september 2011, dvs 1 mycket god tid, ett
e-mail med ett bifogat orderbrev med valideringsinstruktioner
till sitt lokala ombud i1 Sverige. Det svenska ombudet bekraf-
tade dock aldrig mottagandet av instruktionerna. Den 15 okto-
ber 2011 arbetade assistenten hemifran dar hon hade tillgang
till samtliga system som anvidndes pa kontoret och planerade
att infora fornyelsedata avseende patentet 1 PAVIS. Hon 6pp-
nade forst den elektroniska akten for patentet 1 datorpro-
grammet. Darefter 6ppnade hon PAVIS och matade in nimnda
information samt verkstéllde det med f6ljden att informationen

med instruktion om betalning av arsavgifter éverfordes till
PAVIS.

Nar hon avslutat inmatningen blev hon distraherad av att en
av hennes déttrar cyklat omkull och blédde. Hon ldmnade gen-
ast datorn. Eftersom hon hade svart att pa egen hand avgora
hur svart skadad dottern var beslutade hon att avsluta arbetet
och uppsoka lakare. For att stdnga av datorn var hon tvungen
att forst stdanga ner PAVIS. Déarefter kunde hon stdnga dator-
programmet. Eftersom hon matat in information i PAVIS hade
hon for avsikt att stryka fristen 1 datorprogrammet. I den
stressade situation hon befann sig i markte hon inte att hon
ho6ll musknappen nertryckt nar hon skulle markera "Pavis-fris-
ten” varfor hon uppenbarligen markerade samtliga frister in-
kluderande valideringsfristen. Vid kontrollfragan fran dator-
programmet enligt vilken hon skulle bekrafta att 4 markerade
frister skulle strykas, 1 stéllet for 1 frist, lade hon inte marke
till den minimala skillnaden utan svarade ja med f6ljden att
samtliga 4 frister stroks. Under normala omstandigheter hade
hon observerat detta. Assistenten har arbetat hemifran under
de senaste fyra aren utan att detta pa nagot satt varit till f6r-
fang for verksamheten. Det felaktiga "musklicket” fick alltsa
till f61jd att patentet inte validerades 1 Sverige. Eftersom
samtliga frister strukits ledde det till att dessa inte skrevs ut
pa kommande fristlistor. Eftersom den oavsiktliga strykningen
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skett redan den 15 oktober 2011 hade inte nagon fysisk frist-
lista skrivits ut i det aktuella drendet.

PRV har uppenbarligen inte forstatt hiandelseférloppet ef-
tersom det 1 beslutet anges att datorprogrammet stingdes
“utan att spara tidsfristerna”. PRV har vidare i1 beslutet angivit
att det alltid var férenat med en risk att skicka ett orderbrev
direkt till en anstéllds e-mailadress snarare én till ombudsfir-
mans allménna e-mailadress. PRV:s resonemang ar felaktigt.
Dels kdnde assistenten till det lokala ombudets allménna e-
mailadress varfor ett uteblivet svar hade lett till att en fornyad
kontakt tagits med ombudet pa den allménna adressen. Dels
hade ALSH rutiner och datorprogram for fristhantering enligt
vilket en utebliven bekraftelse fran ett ombud skulle medféra
en paminnelse senast 1 manad innan valideringsfristens ut-
gang. Med tanke pa hur centralt orderbrevet ar for att ett pa-
tent ska valideras ar det helt orealistiskt att tro att en patent-
byra som fatt tydliga instruktioner om validering skulle accep-
tera att man inte fick en bekréaftelse pa ett orderbrev. Sindan-
det av orderbrevet till en hos det lokala ombudet anstéllds per-
sonliga e-mailadress hade ndmligen endast varit forenat med
en risk om ALSH inte uttryckligen kravt en bekraftelse pa
uppdraget samt om ombudet inte haft en frist for uppféljning
av orderbrevet. I motsats till vad PRV angett i beslutet har
bolaget visat att ALSH har ett val fungerande system for vali-
dering av patent 1 Europa. Assistentens felaktiga strykning, i
ljuset av de mycket speciella omstdndigheterna under vilka det
skedde, kan anses ha varit ursaktlig och bolaget far trots om-
budets misstag anses ha iakttagit all den omsorg som betingats

av omstandigheterna.

Bolaget har givit in viss utredning i malet.
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SKAL

Den avgorande orsaken till att det ifragavarande patentet inte
fullféljdes 1 ratt tid 1 Sverige var att den for d&rendet ansvariga
assistenten vid Deere & Companys tyska ombudsfirma i Ulm
pa grund av olyckliga omstidndigheter raderade samtliga 1 om-
budsfirmans datasystem tidigare inlagda bevakningsfrister av-
seende det aktuella patentet, inkluderande den helt avgérande
“valideringsfristen”. Fragan ar darfér om ombudsfirmans ruti-
ner med avseende pa bevakningsfrister varit sadana att det
som skett kan sdgas vara ett isolerat misstag i ett annars val

fungerande system.

Av utredningen i malet framgar att ombudsfirman for att sdkert kunna
utféra sina ataganden gentemot klienter i samband med olika patent-
arenden framst forlitar sig pa ett datorprogram avseende fristhantering.
Nar en atgard utforts och fristen ska strykas ur systemet markeras fris-
ten och begéirs struken med ett "musklick”. Datorprogrammet staller dar-
efter en kontrollfraga. Den markerade fristen stryks forst efter en bekraf-
telse att man verkligen vill stryka denna.

Om en tidigare inlagd frist stryks i ombudsfirmans datorprogram kom-
mer den inte ladngre att finnas med pa de fristlistor som skrivs ut. Som en
sikerhetsatgiard har ombudet darfér den rutinen att valideringsfristen
endast far strykas om savil en assistent som assistentchefen godkant at-
gidrden. For att denna sdkerhetsatgéard ska fungera i praktiken bor det
inte vara mojligt att fran datorn avlagsna fristen utan medverkan av tva

personer.

Den omstandigheten att en person vid ombudsfirman haft mgjlighet att
ensam radera “valideringsfristen” samtidigt med andra frister har med-
fort att sakerhetskontrollen inte fatt den avsedda verkan, att verkligen

vara en sparr mot att den avgoérande fristen ofrivilligt raderas.

Patentbesvarsratten finner darfor att den tyska ombudsfirman
och darmed Deere & Company inte iakttagit all den omsorg
som betingats av omstdndigheterna for att iaktta den aktuella
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fristen. Forutsattningar for att meddela begérd forklaring
foreligger saledes inte och 6verklagandet ska avslas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande
och referent, Anders Brinkman samt Marianne Bratsberg. Enhalligt.



