1(4)

Mal nr 13-059

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 24 oktober 2013

Klagande
Honeywell International Inc.

Ombud: Bergenstrahle & Lindvall AB
Box 17704, 118 93 Stockholm

SAKEN
Framstallning enligt 72 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 18 mars 2013
angaende europeiskt patent nr 08020700.4, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.
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YRKANDEN M.M.

Honeywell International Inc. (Honeywell) har vidhallit ansékan om att
for sent betald arsavgift ska anses inkommen 1 ratt tid enligt 72 § patent-
lagen.

Honeywell har som grund for sin talan hallit fast vid att bolaget har visat
att det vidtagit all tillborlig omsorg och att drendesystemet nar det géller
patent fungerar tillfredstéllande med erforderliga dubbelkontroller.

Honeywell har till utveckling av talan, utéver vad som anférts hos PRV,
anfort bl.a. foljande.

Ansvarig paralegal vid Honeywell skapar en lista 6ver valideringslander
for att instruera det regionala ombudet 1 Europa 1 vilka ladnder ett beviljat
europeiskt patent ska sattas i1 kraft. Utifran denna lista laggs dven ars-
avgiftsbetalningar upp. Tva olika personer anvander saledes samma lista
for inmatning 1 systemet. Rina Parmar har lagt upp ett stort antal arsav-
giftsbevakningar utan att det blivit fel.

Om Rina Parmar mot férmodan skulle missa att 14gga upp en bevakning
for ett eller flera lander fangas enligt den dokumenterade processen detta
fel upp av de lokala ombuden som skickar skrivelser fran myndigheter
avseende forfallna arsavgifter till RWS, som vidarebefordrar dem till
Honeywells patentavdelning. Sa skedde dven 1 det aktuella fallet. Det
faktum att en paralegal skickar instruktioner till det europeiska ombudet
och att en annan person, Rina Parmar, lagger upp arsavgifterna for be-
vakning utgor i sig en dubbelkontroll av bevakningen av arsavgifter.

Rina Parmar gick pa foraldraledighet den 21 oktober 2011 och under
hennes sista vecka fore fordldraledigheten togs Honeywells drendehante-
ringssystem ner for konvertering. Rina Parmar hade saledes ingen moj-
lighet att instruera sin vikarie Kimberly Chelo exakt hur inkommande

paminnelser skulle hanteras.

Det faktum att sa manga drenden hanterats under manga ar utan att
brister uppenbarat sig ar ett bevis pa att systemet fungerar och att all
tillborlig forsiktighet ar inbyggd 1 detta.
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SKAL

En forutsattning for forklaring enligt 72 § patentlagen ar att patent-
sokanden eller patenthavaren har iakttagit all omsorg som betingats av
omsténdigheterna. I praxis tillimpas detta omsorgsrekvisit sa att ett
isolerat misstag — av patentsokanden eller patenthavaren eller dennes
ombud — 1 ett normalt tillfredsstidllande system inte skall leda till ndgon
rattsforlust. For att ett sadant system skall anses vara tillfredsstéallande
forutsatts 1 allmanhet att det innehaller nagon form av kontrollrutin till
forebyggande av misstag.

Enligt vad utredningen visar har en anstalld patentkoordinator, som var
ansvarig for den automatiska betalningen av arsavgifter, av misstag inte
1 datorn skapat ett drende for det europeiska patentet med avseende pa
bl.a. Sverige. Det har inte framgatt att det system som valts for att
registrera och beordra betalningar av arsavgifter inneho6ll nagra effektiva
kontrollfunktioner med vilka misstaget hos den anstéllde patentkoordi-
natorn hade kunnat upptéackas. Att enbart forlita sig pa paminnelser fran
myndigheter i olika ladnder &ar inte heller godtagbart ur sdkerhetssyn-
punkt. Redan av dessa skal framstar det av Honeywell valda systemet
som otillrackligt.

Darutover ska noteras att Honeywell den 24 november 2011 genom e-post
fran RWS fick information om att de mottagit en paminnelse fran PRV da
arsavgiften for det europeiska patentet avseende Sverige 4nnu inte hade
betalats. Eftersom tidigare ansvarig patentkoordinator var fordldraledig
var det en vikarie som ansvarade for arsavgifterna och mottog e-posten
med information om paminnelsen fran PRV. Hon hittade inte nagot upp-
lagt arende betraffande arsavgifter avseende Sverige 1 databasen och an-
tog darfor att patentet inte hade “validerats” 1 Sverige utan att ndrmare
kontrollera om detta stimde. Hon meddelade RWS "Please notice that the
above-identified EP Patent is being paid in the corresponding national
phace countries.” Forst ndr Honeywell mottog ytterligare ett e-postmed-
delande angdende en paminnelse om obetald arsavgift fér patentet av-
seende Slovenien uppdagades att arsavgiften for bl.a. det europeiska
patentet avseende Sverige var obetald.
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Av utredningen i malet framgar inte vad Honeywell har for rutiner nar
det galler forfragningar, paminnelser m.m. nir innehallet i1 dessa skiljer
sig fran vad som framgar av datasystemet. Sarskilt 1 fall ddr den normalt
ansvarige overlamnat sina uppgifter till en vikarie framstar det som vik-
tigt att vikarien vet vilka atgiarder som ska vidtas, exempelvis att ta kon-
takt med en 6verordnad, nar uppgifter i meddelanden framstar som mot-
stridiga eller nér det i andra fall inte framgar av de instruktioner som

mottagits hur ett drende ska handlaggas.

Sammanfattningsvis har Honeywell brustit i omsorg bade vad géller
erforderlig dubbelkontroll nér det géller arsavgiftshantering och nér det
géaller tydliga instruktionen 1 hiandelse av inte helt rutinartade arbets-
uppgifter som kan krédva en noggrannare analys och kontroll.

Det intraffade framstar inte som ett sadant enstaka misstag i ett normalt
vél fungerande system som det varit svart att med rimliga medel skydda
sig mot. Omsorgsrekvisitet kan darfor inte anses ha uppfyllts och forut-
sattningar att meddela begérd foérklaring foreligger ddarmed inte. Over-
klagandet kan saledes inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande
och referent, Hakan Sandh och Helene Eliasson. Enhalligt.



