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Mal nr 14-089

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 19 december 2014

Klagande

Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg

Fahnenbergplaz, 79098 Freiburg, Tyskland

Ombud: Jan-Erik Lundmark

Solvena Patent AB, Stjarnevik Solvik, 590 46 Rimforsa

SAKEN
Framstallning enligt 72 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 3 juni 2014
angaende europeiskt patent nr 1889006 (06753731.6), 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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YRKANDE M.M.

Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg har i Patentbesvarsratten vidhallit
sin begéaran om forklaring enligt 72 § patentlagen.

Till grund for sin talan har universitetet aberopat att det och dess ombud
1akttagit all omsorg som betingats av omsténdigheterna for att ge in en
oversattning av den text med vilken patentet meddelats av det euro-
peiska patentverket samt for att betala avgift for offentliggérandet 1 tid.

Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg har till utveckling av talan sarskilt
framhallit féljande. I sitt beslut har PRV huvudsakligen tittat pa ombu-
dens professionalitet och darvid kommit med hypotetiska antaganden.
Mindre uppméarksamhet har dgnats sbkandens verkliga avsikt att erhalla
ett svenskt patent. Detta styrks av att sokanden redan har en licens-
tagare 1 Sverige. Genom olyckliga tekniska omstidndigheter och missfor-
stand har begéran om ”validering” inte natt PRV i tid. I PRV:s beslut
ségs att Lundmark tror att forklaringen till icke mottagna mail ligger 1
operatorens spamfilter. Detta dr inte korrekt eftersom detta bara ar en av
Lundmark utkastad hypotes. Det som ar sagt ar att bristen skulle kunna
ligga 1 operatorens konfiguration av spamfiltret. Spammail som avsiktligt
har stoppats av operatéren hamnar i spamboxen pa e-mailkontot. Skréap-
posten lases regelbundet. Det ar inte nagon storre belastning eftersom
det endast ror sig om ca 10 spammail per dag. PRV:s hanvisning till
T1289/10 ar inte relevant 1 sammanhanget. Det ar inte troligt att mailet
fran Dimmerling & Huwer (Huwer) hamnat i spammailboxen. Mail som
har en adressat hamnar inte dar. Huwer har sdnt post till Solvena Patent
AB (Solvena) tidigare ett antal ganger utan att problem med 6verféringen
forelegat. Solvena ar ett litet foretag med endast Lundmark som sakkun-
nig ingenjor. Solvenas e-mailkonto ar knutet till samma privata e-mail-

adress som Lundmark har.

PRV anser i sitt beslut att det inte dr omsorgsfullt att stinga ett kontor
over jul och nyar. Har maste man beakta att Solvena omsorgsfullt kollar
upp 1 fristlistor att inga deadlines foreligger innan kontoret stéangs. En
bradskande deadline dyker inte upp utan en 6msesidig diskussion mellan
parterna och beslut om atgéarder vidtas 1 samforstand. Solvena hade vid
stdngningen av kontoret den 20 december 2013 ingen kédnnedom om att
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det forelag en frist mellan jul och nyar. Saledes fanns ingen anledning att
tro att kontoret inte kunde stdngas 6ver helgen. Under tiden hade Huwer
varit 1 god tro att Solvena kéande till fristen. Akuta uppdrag tas inte emot

av Solvena. Solvena har alltsa val fungerande rutiner.

Av en olycklig omstéandighet blev ett mail, sént fran Huwer l6rdagen den
21 december, 6ppnat av Jan-Erik Lundmarks fru. Huwer antog, genom
att detta mail blev tekniskt 6ppnat, att Solvena last mailet och skulle
atgiarda arendet inom tidsfristen. Lundmark befann sig da pa annan ort
an kontoret och blev informerad av sin fru om att ett mail kommit fran
Huwer. Solvena hade vid den tidpunkten ett par dagar fore den

21 december precis sint in ett Arende som skulle valideras 1 Sverige
senast den 2 januari 2014. Solvena hade vid denna tidpunkt endast ett
drende fran firman Huwer med tidsfrist noterad. Olyckligtvis blev mailet
som Huwer sédnde under kontorets stingning uppfattat som en pamin-
nelse om just det till PRV inldmnade drendet om validering 1 Sverige,
varigenom paminnelsen ldmnades utan avseende da bekraftelse redan
tillstallts uppdragsgivaren. Arendet kunde inte heller under kontorets
stangning kontrolleras eftersom kontor och arkiv inte var nabart vid
tidpunkten. PRV bygger sitt beslut pa att Solvena inte haft tillrackligt
val fungerande rutiner genom att inte ha personal for akuta uppdrag.
Detta ar inte gorligt 1 ett litet féoretag och knappt ens mdojligt under de
“heliga” jul och nyarshelgerna. Vid storre firmor foreligger helt andra
mojligheter till sadana arrangemang. I ett avgérande fran EPO, J 11/03
ségs att man inte kan stélla lika stora krav pa effektivitet och noggrann-
het vid ett litet ombudsforetag som ett stérre. Solvena har ett val
fungerande system och rutiner avseende de uppdrag som hanteras och
den missade valideringen beror pa en missuppfattning mellan ombuden.
Solvena har a sin sida vantat pa information och Huwer har a sin sida
vantat pa atgiarder hos Solvena. Denna brist pa information har sin

grund i korrespondens som inte natt Solvena.

I malet har hallits muntlig férhandling.



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 14-089 4 (5)

SKAL

Flera forbiseenden eller misstag av de tva inblandade ombuden har sam-
verkat till att 6versattning och avgift for offentliggérande inte kommit in
till PRV 1 ratt tid, vilket medfort att det europeiska patentet nr 1889006
(06753731.6) inte fatt verkan 1 Sverige.

Nar det svenska ombudet Solvena 1 juli 2013 mottog uppdraget att vidta
alla nédvandiga atgarder for att ifragavarande patent skulle fa verkan 1
Sverige borde Solvena lagt upp en frist berdknad fran ”Communication
under rule 71 (3) EPC”, som erhallits samtidigt med uppdraget, for att
kunna reagera om meddelandet fran Huwer om “decision to grant”, fran
vilket den slutliga fristen for att vidta atgidrderna kunnat faststéillas, inte

kommit inom inlagd frist.

Det tyska ombudet Huwer férvissade sig vidare inte om att Solvena
mottagit det av Huwer den 6 september 2013 skickade e-brevet med det
bifogade dokumentet om ”decision to grant ” innehallande fristen den
25 december 2013, trots franvaro av det av Huwer 1 e-brevet begéirda
bekriftelsemeddelandet fran Solvena.

Inte heller skickade Huwer den av Solvena redan 1 juli 2013 efterfragade
oversattningen av beskrivningen pa engelska per e-brev forran 1 slutet av
arbetsdagen den 21 december 2013, alltsa bara nagra fa dagar fore jul-
helgen och fristens utgang. Eftersom Huwer tillstéllde Solvena arbets-
material vid en sa sen tidpunkt ar de anstrangningar Huwer vidtagit —
mottagit laskvitto samt forsokt att na Solvena endast pa arbetstelefonen
—inte tillrackliga for att forvissa sig om att Solvena tagit del av Huwers
meddelande. Huwer borde ocksa forsokt att na Jan-Erik Lundmark
personligen via hans mobiltelefon, ett telefonnummer som Huwer, enligt
uppgift, hade tillgang till.

Av utredningen i malet framgar att Solvena normalt inte atar sig akuta
uppdrag annat dn efter sdrskild 6verenskommelse och att Jan-Erik
Lundmark kontrollerat att han inte hade nagra sadana uppdrag att
atgédrda under julhelgen. Med hénsyn till den verksamhet som bedrivs
genom Solvena kan det emellertid finnas flera anledningar att behéva
komma i1 kontakt med bolaget. Det borde darfor vara en rimlig sdkerhets-
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atgérd att genom ett hdnvisningsmeddelande pa den fasta telefonen och,
om majligt, genom franvaromeddelande 1 e-postprogrammet upplysa om
pa vilket sdtt man kunde komma 1 kontakt med Jan-Erik Lundmark.

Av utredningen i malet framgar ocksa att Jan-Erik Lundmarks fru
oppnat e-brevet fran Huwer daterat den 21 december 2013 och via telefon
meddelat sin make, som var bortrest, om delar av innehallet. Eftersom
Jan-Erik Lundmark inte kunde erinra sig ifragavarande uppdrag utgick
han fran att meddelandet avsag ett annat drende, ocksa fran Huwer, som
han atgirdat innan han gick pa julledighet. Hade en preliminar tidsfrist,
1 enlighet med vad som angivits ovan, lagts in under hésten for ifraga-
varande uppdrag hade det funnits en stérre chans for Jan-Erik
Lundmark att dels uppméarksamma och reagera pa att nagot meddelande
om “decision to grant” inte kommit fran Huwer, dels erinra sig att han
hade tva drenden fran Huwer och darmed ndrmare kontrollera vilket

arende som avsags.

Sammantaget finner Patentbesvérsratten att varken Jan-Erik
Lundmark/Solvena eller Huwer vidtagit all omsorg som har betingats av
omstandigheterna. Da klaganden har att biara ansvaret for den bristande
omsorgen foreligger inte forutsattningar att meddela begard forklaring.
Overklagandet kan dérfor inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande
och referent, Anders Brinkman och Heléne Eliasson. Enhalligt.



