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Mal nr 13-127

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 4 mars 2014

Klagande

Gerdau S/A

Av. Joao XXIII, 6777, Distrito Industrial de Santa Cruz, CEP
no, 23565-235 Rio de Janeiro Brasilien

Ombud: Niclas Dahlberg

Awapatent AB, Box 5117, 200 71 Malmo

SAKEN
Framstallning enligt 72 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 26 augusti 2013
angaende svenskt patent nr 0950380-6, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Gerdau S/A har vidhallit ansékan om att for sent inbetald arsavgift ska

anses iInkommen 1 ratt tid.

Gerdau har till grund for sin talan hallit fast vid att bolaget har visat att
bolaget vidtagit all tillborlig omsorg som betingats av omstéandigheterna
och att misstaget beror pa extraordindra omstandigheter 1 ett annars vél

fungerande system.

Bolaget har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats i PRV,
anfort bl.a. foljande.

Det brasilianska ombudet David Do Nascimento Advogados (DDNA) som
grundades 1970 har sedan starten varit inriktad pa immaterialratt och
har 21 verksamma jurister och patentkonsulter. Ombudet ar valrenom-

merat och vilorganiserat.

PRYV skriver 1 sitt beslut att DDNA borde varnat internationella samar-
betspartners for att forlita sig pa vanlig postbefordran.

DDNA gor giallande att det var och ar allmént kant att den brasilianska
posten ofta strejkar vilket bl.a. framgar av ingivna utdrag fran internet.
Av ingivna kopior framgar att ombudet den 3 oktober 2011 och den

4 oktober 2012 informerat sina internationella samarbetspartners om den
brasilianska postens strejker. Liknande information har sannolikt &ven
skickats ut av andra brasilianska ombud till sina internationella kontak-
ter, daribland Sverige. Det ar darfor rimligt att anta att Patrafee kénde
till eller borde ha ként till den brasilianska postens strejk och darfor
borde ha skickat arsavgiftspaminnelserna dven med fax eller e-post och
inte enbart vanlig post.

PRYV har vidare anfort att DDNA inte har redovisat att det vidtagit nagra
sarskilda sdkerhetsatgéarder vid systeméndringen.

Ombudet har hand om 6ver 9000 patent, varav 8895 nationella och 178
internationella. All 6verféring av data vid inférande av det nya frist- och
drendehanteringssystemet APOL gjordes av LD Software som tagit fram
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och séljer APOL och som &r Brasiliens dldsta och mest palitliga mjuk-
varuforetag inom IP-omréadet. Overforingen skedde under évervakning av
ombudets egna IT-ansvarige som har 17 ars erfarenhet inom detta om-
rade. Under 6verféringen gjordes dagligen en jamforelse for att sédker-
stélla att 6verford data var korrekt.

All personal fick ca 8 timmars utbildning 1 hantering av det nya systemet.
Viss personal fick ytterligare utbildning. APOL anvéander sig av en data-
bas som automatiskt blir matad med information fran det brasilianska

patentverkets databas avseende nationella brasilianska patent.

Information nér det géller internationella patentdrenden var man
tvungen att mata in manuellt 1 det nya systemet. Informationen som
matades in betriffande det aktuella patentet var ofullstdndig och darfor
genererade inte systemet en paminnelse om att den 4:e arsavgiften skulle
betalas. Vid en kontroll i efterhand har DDNA kunnat konstatera att
detta ar det enda drende som det har blivit fel 1 vid inmatningen av infor-
mation i det nya systemet. Detta misstag upptéicktes inte trots de jam-
forelser som gjordes 1 samband med inférandet av det nya systemet.

Gerdau gor gillande att man vidtagit de sédkerhetsatgéarder och de
kontroller som rimligen kan kravas vid inférandet av ett nytt frist- och
arendehanteringssystem. DDNA var saledes, helt ovetandes, totalt

beroende av Patrafees paminnelse om betalning av arsavgiften.

Det ar en kombination av omsténdigheter liknande force majeure i form av
strejker av den brasilianska posten tillsammans med tekniska problem 1
kombination med misstag vid inmatning av information i1 det nya systemet

som har gjort att fristen missats.

SKAL

Det brasilianska ombudet DDNA har ansvar for att arsavgifterna for det
ifragavarande patentet betalas. For att sdkerstéilla detta har bolaget ett
eget system som 1 normala fall uppmérksammar ombudet pa nar det ar
dags att betala dessa avgifter. Ombudet far vidare ocksa aviseringar och
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paminnelser fran det svenska betalningsforetaget Patrafee AB. Dessa
underrattelser sker enligt uppgift med brev.

I forevarande fall holl ombudet pa att inféra ett nytt datasystem och in-
matning av data avseende internationella drenden fick géras manuellt.
For att sakerstélla att inmatningen skett korrekt gjordes kontroller och
jamforelser dagligen. Eftersom det nya systemet inte var helt etablerat
far det anses ha varit av yttersta vikt att ombudet kunde lita pa avise-
ringar och paminnelser fran Patrafee. Det har darfor alegat ombudet att
underratta Patrafee om den opalitliga postgangen i Brasilien och foresla
alternativa satt eller komplement till férsdndelse med vanligt brev for att

erhalla underréattelse om kommande arsavgifter.

Sammantaget finner Patentbesvarsratten att DDNA och ddrmed Gerdau
inte visat att all omsorg som betingats av omstéandigheterna for att upp-
ratthalla forevarande patent vidtagits. Det foreligger darfor inte forut-
sattningar att meddela begérd forklaring. Overklagandet kan saledes
inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande
och referent, Hakan Sandh samt Marianne Bratsberg. Enhélligt.



