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Mal nr 12-162

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 28 juni 2013

Klagande
LB

Ombud: Zacco Sweden AB
Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN
Framstallning enligt 72 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 26 oktober 2012
angaende europeiskt patent nr 0724537, 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.

LB har i Patentbesvéarsratten vidhallit sin begdran om forklaring enligt
72 § patentlagen.

LB har som grund for sin talan hallit fast vid att samtliga inblandade
aktorer har iakttagit all omsorg som betingats av omstiandigheterna for
att betala den ifragavarande arsavgiften i ratt tid.

LB har till utveckling av sin talan anfort féljande.

LB har gett Zacco Sweden AB (tidigare Albihns.Zacco AB, hérefter
benamnt Zacco) instruktioner via telefon att foretrada honom 1 allt som
har med det aktuella patentet att gora, ddaribland att ombesérja
betalningen av den 17:e arsavgiften.

Zacco ar ett valetablerat patentombud med upparbetade processer, verk-
tyg och kontrollsystem for hantering av patentarenden. Zacco har ett
elektroniskt fristhanteringssystem. Den 1 februari 2011 bytte Zacco
sadant system och en 6verféring av d&rendena och fristerna gjordes fran
det gamla systemet till det nya. Zacco samarbetade med Patrafee AB
(Patrafee) géllande arsavgiftsbetalningar.

I samband med validering av ett godkéant europeiskt patent féljde man

foljande rutin:

1. Ett sarskilt drende med individuellt &rendenummer lades upp 1 Zaccos
arendehanteringssystem for varje land dér patentet skulle fullfoljas.
Arendet lades upp av drendeansvarig assistent.

2. En sarskild frist — bendmnd DGO — med datum tre manader efter
EPO:s publicering av patentbeviljandet lades in i varje drende 1
arendehanteringssystemet. Fristen avsag éversittning och validering
av europeiska patentansékningar.

3. En annan erfaren assistent kontrollerade atgdrderna enligt punkterna
1 och 2 ovan genom att kontrollera att fristdatum var korrekt inlagda,
att ratt data och ratt frister fanns pa drendet 1 &rendehanteringssyste-
met och eventuella meddelanden till Patrafee som gjorts pa arendet i
systemet.
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4. For att Patrafee skulle kunna fullgéra sina ataganden och 6verta
ansvaret for arsavgifter maste all data 1 ett Arende foras 6ver pa sakert
satt till Patrafee. Detta gjordes genom att uppgifterna pa drendet 1
Zaccos drendehanteringssystem kopierades (exporterades) 6ver till
Patrafees system.

Det fanns dven ett kontrollsystem for export av uppgifter fran Zaccos
arendehanteringssystem till Patrafees system.

Det aktuella drendet administrerades av en mycket erfaren patent-
assistent pa Zacco. Den assistenten, KF, har arbetat med administrativ
hantering av patentansékningar och patent sedan 1970 och ar inforstadd
med patentforfarandet. Kontrollerna utférdes av, en annan mycket erfa-
ren patentassistent, KL.

KF foljde fristhanteringsrutinen enligt ovan och lade upp ett drende for
varje land med en DGO-frist for varje drende. I detta lage upptiackte KF
att fristen for inbetalning av den 17:e arsavgiften var nira forestaende
och att det darfor fanns en risk for att Patrafee inte skulle hinna kon-
takta LB enligt sina rutiner infor betalningen av arsavgiften. Hon beslot
darfor att Zacco skulle ombesorja betalningen av arsavgiften direkt 1
samband med att 6versattning inséndes till PRV och gjorde en notering
pa drendet om att Zacco kommer att ombesorja den 17:e ars-
avgiftsinbetalningen. Arendet med noteringen om att Zacco skulle betala
den 17:e arsavgiften kontrollerades av KL och exporterades till Patrafee
enligt giallande rutin. Patrafee noterade, kontrollerade och registrerade
uppgifterna.

Eftersom Patrafee sag noteringen att Zacco skulle betala arsavgiften
maste Patrafee av allt att doma missforstatt informationen pa sa satt att
de trodde att arsavgiften var betald. Patrafee tog darfor bort arsavgifts-
fristen ur sitt &rendehanteringssystem samt gjorde en anmérkning om
att den 17:e arsavgiften var betald. Harefter 6versindes ett registerut-
drag for kontroll. Registerutdraget kontrollerades av KF som av nagon
anledning missade att notera att arsavgiftsfristen av misstag var bort-
tagen och att uppgiften om att den 17:e arsavgiften betalats darfor var
felaktig. Varfor detta missades ar oklart. Mgjligen kan det ha att gora
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med att hon precis aterkommit till jobbet efter en ldngre semester och 1
det ldget hade manga saker pa sitt bord.

KF uppréattade 1 samband med detta formulédret "Request for publication
of translation of a European patent application/patent" och meddelade pa
blanketten att "Publication Fee" accepteras och vilket "Deposit Account"
som tryckningsavgiften skulle dras ifran samt bilade 6versattning. I fall
da aven arsavgift skulle betalas i samband med ingivande av 6versatt-
ning brukade ett brev, av vilket det framgick att arsavgiften skulle be-
talas och fran vilket konto pengarna skulle dras, bilaggas formulédren.
Nagot sadant brev finns inte 1 Zaccos register i det aktuella fallet. I
enlighet med tidigare 6verenskommelse 6ver telefon 6versdndes dven en
fullmakt till LB med begiaran om att denne skulle returnera densamma

snarast.

Vid genomgangen av fristlistan kommande vecka kontrollerade KF och
ansvarig konsult, JO, att 6versattning var insand till PRV, att drendet
exporterats till Patrafee innan arsavgiftsinbetalningen skulle falla samt
att Patrafee noterat pa registerutdraget att 17:e arsavgiften var betald.
Fristen DGO stroks darfor fran Zaccos fristlista.

En manad senare inkom den underskrivna fullmakten fran sokanden.
Denna inkom innan fristen for den 17:e arsavgiftsinbetalningen 16pt ut.
Fullmakten ar undertecknad den 24 oktober 2010 och inlamnad till PRV.

Ingen ytterligare paminnelse eller annan skrivelse har kommit till Zaccos

kdnnedom som informerat dem om att den 17:e arsavgiften inte var
betald.

Sammanfattningsvis uppstod ett missforstand vid kommunikationen
mellan Patrafee och Zacco avseende betalningen av den 17:e arsavgiften
som gjorde att Patrafee av misstag tog bort den 17:e arsavgiftsfristen ur
systemet och markerade den avgiften som betald. Detta missférstand
orsakade ett fel 1 det registerutdrag som 6versédndes till Zacco och som
kontrollerades av ansvarig assistent. Felaktigheten upptéacktes dock inte
vid kontrollen.
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SKAL

En forutsattning for forklaring enligt 72 § patentlagen att en atgard ska
anses ha vidtagits i ratt tid ar att patentsékanden eller patenthavaren
har iakttagit all omsorg som betingats av omstédndigheterna. I praxis
tillampas detta omsorgsrekvisit sa att ett isolerat misstag — av patent-
sokanden eller patenthavaren eller dennes ombud — 1 ett normalt till-
fredsstallande system inte ska leda till ndgon rattsforlust. For att ett
sadant system skall anses vara tillfredsstidllande forutsétts i allménhet
att det innehaller nagon form av kontrollrutin till forebyggande av miss-
tag.

Det ar patenthavaren som bar ansvaret for att arsavgifterna for ett
patent betalas i tid. Har en patenthavare uppdragit at nagon annan att
erlagga arsavgifterna aligger det patenthavaren att se till att denne upp-
fyller omsorgskravet da patenthavaren dven ar ansvarig fér dennes

brister.

De 1 drendet redovisade handldggningsrutinerna vid ombudsbyran Zacco
far anses utgora ett val fungerande system for hantering av patentiren-
den. Det ar enligt denna rutin betalningsféretaget Patrafee som ansvarar

for betalningen av arsavgifterna.

Av utredningen framgar dock att den uteblivna betalningen av den 17:e
arsavgiften berodde pa att en patentassistent vid Zacco gjort avsteg fran
de redovisade normala rutinerna fér d&rendehantering vid ombudsbyran.
Vid handlaggningen av valideringsuppdraget upptiackte patentassisten-
ten att fristen for betalning av den 17:e arsavgiften var néara forestaende
och beslutade darfor att Zacco skulle betala denna arsavgift istallet for
Patrafee, som enligt Zaccos handlaggningsrutiner skulle ha givits an-
svaret for betalning av 4ven denna &rsavgift. Arendet 6verfordes sedan
till Patrafee som antecknade 1 sitt register att arsavgiften var betald. Vid
Zaccos kontroll av det registerutdrag, som enligt gidngse rutiner sédndes
tillbaka till Zacco for kontroll, noterade inte patentassistenten hos Zacco
att arsavgiftsfristen tagits bort fran registerbladet och ddrmed inte heller
att Patrafee felaktigt uppfattat den 17:e arsavgiften som betald.
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Ett misstag av detta slag hos ett ombud kan vara sadant att det inte bor
foranleda nagon rattsforlust for huvudmannen. Det forutséatter dock, som
ovan anforts, att misstaget utgor en isolerad handelse 1 ett normalt till-
fredsstallande system. I fall sasom det forevarande nar avsteg gors fran
de normala rutinerna behovs det sarskilda bevakningsrutiner for att
fanga upp eventuella misstag och missforstand som féljer av att den nor-
mala rutinen frangas (jfr Patentbesvarsriattens avgérande 1 mal 01-162).
Av utredningen framgar inte att Zacco har haft nagra sadana rutiner.

Patentbesvarsratten finner mot denna bakgrund att Zacco inte har iakt-
tagit all omsorg som betingas av omsténdigheterna for att erlagga den
17:e arsavgiften. Da klaganden har att bara ansvaret for ombudets
bristande omsorg foreligger inte forutsattningar att meddela begérd
forklaring. Overklagandet kan darfér inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Stefan Svahn, Hakan Sandh och Annika Ryberg, referent. Enhalligt.



