Mal nr 91-142

P.ans. 8903790-7

PATENTBESVARSRATTENS

DOM

meddelad den med anledning av besvar dver patent- och
registreringsverkets harvid fogade beslut.

Klagande: Matec Holding AG (sokande)

Ombud: Albihn West AB

Motpart:

Ombud:

Malet galler: Framstéllning om forklaring enligt 72 § patentlagen.
YRKANDEN

Sokanden har i patentbesvirsritten vidhallit sitt yrkande om forklaring enligt

72 § patentlagen.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Telefax
Box 27160 Karlavigen 100 08-783 38 50 783 76 37

102 52 STOCKHOLM Hus R, bottenv.



Patentbesvirsratten bifaller inte besviaren.

SKAL

Patentbesvérsritten delar patentverkets bedomning att forutséttningar ej fore-

ligger for att utfarda forklaring enligt 72 § patentlagen.

Med hénsyn till vad klaganden i besvdren anfoért om en mindre restriktiv
tillimpning av prioritetsbestimmelserna och om beaktande av praxis vid
EPO tillagger patentbesvérsritten foljande. Den europeiska patentkonven-
tionen med tillimpningsforeskrifter (EPC) innefattar ifraga om skyldighet att
ge in visst bevis och bestyrkt kopia av en prioritetsgrundande ansékan inom
16 manader fran prioritetsdagen bestimmelser (artikel 88(1) och regel 38(3))
som 1 huvudsak Overensstimmer med vad som giller enligt svensk
lagstiftning (6 § 2 st patentlagen och 11 § patentkungorelsen). Bestimmelsen
i 11 § 2 st patentkungdrelsen att patentverket far foreskriva undantag fran
skyldigheten att ge in bevis och kopia av prioritetsgrundande ansokan, vilken
bestimmelse saknar motsvarighet i EPC, dr inte avsedd for befrielse fran
skyldigheten i enskilda fall (se SOU 1976:24 s 338). Syftet med valet av 16
ménader som frist dr uppenbarligen bl a att tillse att prioritetsdokumenten
skall finnas att tillga i tid innan ansokningen blir allmént tillgénglig enligt
22 § 2 st patentlagen (jfr bl a prop 1977/78:1 Del A s 325f).

Varken EPC eller den svenska patentlagstiftningen innefattar nagon skyl-
dighet for resp patentmyndighet att paminna sokanden om att
prioritetsdokumenten skall ges in inom den foreskrivna fristen utan det
ankommer pa sokanden sjilv att utan anmaning iaktta fristen (jfr
ovanndmnda prop s 208). Vad giller sanktionen 1 det fall
prioritetsdokumenten inte ges in inom den foreskrivna 16-manadersfristen
foljer for svensk del klart av 6 § 2 st patentlagen att den yrkade prioriteten
inte far atnjutas; det framgar ocksa tydligt av forarbetena att en sadan
sanktion varit avsedd (se SOU 1976:24 s 338f dir sanktionsbestdammelsen
med da foreslagen placering i kungorelsen berors). Lagstiftaren har dérvid
uppenbarligen utgatt fran att detta var i Overensstimmelse med sank-
tionsbestimmelsen 1 artikel 91(3) 1 EPC, ett stéllningstagande som vinner
stod av vad som i konventionens forarbeten uttalas i denna fraga, se
dokumentet BR/135/71 punkt 115 (a) och (b) (kopia bilagges). EPO gav

ocksa till en borjan sanktionsbestimmelsen denna innebord. Genom ett



avgorande ar 1980 i den juridiska besvirskammaren vid EPO — J 1/80, ref i
Official Journal EPO s 289-292; se vidare GRUR Int 1981 s 723 och Singer,
Européisches Patentiibereinkommen 1989 s 332 — har emellertid denna
sanktionsbestimmelse i1 forening med regel 41 istéllet getts den inneborden,
att EPO maste uppmirksamma sokanden pd att fristen inte iakttagits och
medge viss ytterligare frist. Forst om denna ytterligare frist ej iakttages
intrader prioritetsforlust. Den av EPO salunda tillimpade ordningen &r
emellertid, som foljer av det ovan anforda, inte forenlig med svensk lag-
stiftning och kan salunda inte leda till ndgon efterfoljd for svensk del (jfr

patentbesvirsrittens beslut den 20 november 1991 i malet P 90-174).

Vid angivna forhéallanden kan besvéren inte bifallas.

Lennarth Tornroth Anders Lindqvist Sten-Ove Henningsson
Referent
Enhilligt

BESVARSHANVISNING, se bilaga (Formulir B)



