Sid 1 (4)

SVEA HOVRATT PROTOKOLL Aktbilaga 3

Patent- och 2020-05-27 Mal nr PMOA 2548-20
marknadsdverdomstolen Foredragning i

Rotel 020109 Stockholm

RATTEN

Hovrittsrdden Ulrika Thrfelt och Adrian Engman, referent, patentradet Anders
Brinkman och hovrittsradet Sara Ulfsdotter (den sistndmnda deltar inte i beslutet
om provningstillstand)

FOREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFORARE
Specialistforedraganden Christian Ekmer

PARTER

Klagande
1. Esperance Pharmaceuticals, Inc.
Adress hos ombud

2. Board of Supervisors of Louisiana State University and Agricultural and
Mechanical College
Adress hos ombud

Ombud for 1 och 2: Jur.kand. M.E.
Zacco Sweden AB

Box 5581

114 85 Stockholm

Motpart

Patent- och registreringsverket
Box 5055

102 42 Stockholm

SAKEN
Forklaring enligt 72 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2020-02-10 i mal nr PMA 115-20

Esperance Pharmaceuticals, Inc. och Board of Supervisors of Louisiana State
University and Agricultural and Mechanical College har yrkat att Patent- och
marknadsoverdomstolen ska forklara att drsavgiften for deras patent med

nr 09704677.5 ska anses betald i rétt tid. Till stod for 0verklagandet har de anfort

samma omsténdigheter som i1 Patent- och marknadsdomstolen.

Dok.Id 1602860

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16  08-561 670 00 méndag — fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 09:00-16:30

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se
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Efter foredragning fattar Patent- och marknadsdverdomstolen foljande

BESLUT (att meddelas 2020-06-11)

1. Patent- och marknadsdverdomstolen ger provningstillstand.

2. Patent- och marknadsdverdomstolen avslar Esperance Pharmaceuticals, Inc.:s och
Board of Supervisors of Louisiana State University and Agricultural and

Mechanical Colleges 6verklagande.

Skdlen for beslutet

Inledningsvis konstaterar Patent- och marknadsdverdomstolen att bdde Esperance
Pharmaceuticals, Inc. (Esperance) och Board of Supervisors of Louisiana State
University and Agricultural and Mechanical College 6verklagade Patent- och
registreringsverkets beslut att avsla deras ansokan om forklaring enligt

72 § patentlagen (1967:837), men att enbart Esperance angavs som part 1 Patent- och
marknadsdomstolens beslut. Det fel som dédrigenom forekommit kan avhjilpas 1

Patent- och marknadséverdomstolen.

Av 72 § forsta stycket patentlagen framgar att om en patenthavare har lidit en
rattsforlust pa grund av att han eller hon inte har vidtagit en atgérd hos patent-
myndigheten inom foreskriven tid, ska patentmyndigheten forklara att atgidrden ska
anses vidtagen i ritt tid, om patenthavaren har iakttagit all den omsorg som betingats

av omsténdigheterna.

Vid tillimpningen av bestdmmelsen ska det europeiska patentverkets (EPO) praxis
beaktas, eftersom den svenska bestimmelsen har sin motsvarighet 1 artikel 122 i den

europeiska patentkonventionen (se t.ex. RA 1993 ref. 96).
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For att en forklaring enligt 72 § patentlagen ska ldmnas &r det normalt sett avgorande
att orsaken till att den aktuella fristen inte har foljts dr antingen exceptionella
omsténdigheter eller ett isolerat misstag i ett i ovrigt tillfredsstédllande system for
uppfoljning av frister (se t.ex. RA 2008 not 160 och EPO:s besvirskammares beslut av
den 9 maj 2008, mal nr T 1465/07, punkt 18). Dessutom krévs bl.a. att sékanden har
klarlagt de nirmare omstindigheterna kring det intriffade, inklusive orsaken till att
fristen inte har foljts (se t.ex. RA 1985 2:78 och Case Law of the Boards of Appeal of
the European Patent Office, 9 uppl., 2019, s. 674 f.).

I detta fall har klagandena anfort att Esperance anviander det specialiserade foretaget
CPA Global for bevakning och betalning av arsavgifter, men att CPA Global inte fick
nigra instruktioner om att betala den aktuella arsavgiften. Klagandena har vidare
anfort att orsaken till detta 1 huvudsak var problem med mejlservern 1 samband med en
flytt ar 2015, att den enda person hos det lilla foretaget Esperance som kande till
rutinerna slutade abrupt ar 2015 samt att orkanen Harvey drabbade Louisiana och
Texas ar 2017. Klagandena har inte aberopat nagon bevisning till stod for sina

uppgifter.

Patent- och marknadséverdomstolen bedémer att det som klagandena har anfort om
vissa hdndelser aren 2015 och 2017 inte klarlagger att dessa omstédndigheter orsakat att
den aktuella avgiften inte betalades inom fristen, dvs. senast den 31 januari 2018 eller
med forhdjning senast den 31 juli 2018. Det finns dérfor inte tillrackligt underlag for
att bedoma om klagandena har iakttagit all den omsorg som betingats av omstindig-
heterna. Ddrmed finns inte heller grund for att forklara att betalningen av arsavgiften

ska anses vidtagen i ritt tid. Overklagandet ska alltsa avslas.

Overklagande

Beslutet i punkten 1 far inte 6verklagas (se 54 kap. 8 § 3 rittegangsbalken).

Nir det géller beslutet i punkten 2 saknas skil att gora undantag frén huvudregeln att

Patent- och marknadséverdomstolens beslut inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje
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stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Inte heller detta beslut

far darfor overklagas.

Christian Ekmer
Protokollet uppvisat/



