Mal nr 13-092

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 9 december 2013

Klagande

Thomson IP Management Services

30200 Telegraph Road, Suite 300, Bingham Farms
Michigan 480025, USA

Ombud: Bengt Eliasson

Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN
Foérnyelse av monsterregistrering nr 76 159

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 maj 2013
angaende fornyelseansokan nr 12-0216, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten undanréjer PRV:s beslut och aterférvisar malet till
PRV for erforderlig behandling.
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YRKANDEN M.M.

Thomson IP Management Services (Thomson) har yrkat att
Patentbesvarsratten undanrdjer det 6verklagade beslutet och

- 1 forsta hand beviljar fornyelse av monsterregistreringen avseende
samtliga tre samregistrerade monster,

- 1 andra hand aterforvisar ansékan till PRV for erforderlig handlaggning
med mojlighet for Thomson att fornya monsterregistreringen avseende
tre monster, samt

- 1 tredje hand — som Patentbesvarsratten har uppfattat yrkandet —
beviljar fornyelse for registrering av det féorsta monstret 1 monster-
registreringen samt aterférvisar ansokan till PRV for erforderlig
handlaggning i aterstaende del.

Thomson har till grund for sin talan bl.a. anfért f6ljande.

Till stod for forsta- och andrahandsyrkandet anfors att PRV genom
bristande kommunicering har utslackt monsterhavarens réattigheter, da
varken innehavaren eller det registrerade ombudet underrattats om
bristerna i férnyelseansékan och avslagsbeslutet inte har kommunicerats
till nagon av dessa parter. Thomson har inte varit behorigt att begransa
monsterregistreringen och varken monsterhavaren eller det registrerade
ombudet har beretts tillfalle att yttra sig 6ver detta innan PRV med-
delade sitt beslut. PRV vidare har inte fattat sitt beslut inom rimlig tid
fran tidpunkten da fristen for férelaggandet 16pte ut.

Till stod for tredjehandsyrkandet anfors att monsterhavaren har betalat
en grundavgift om 2 500 kr inom féreskriven tid, varvid ansékan i vart
fall ska bifallas avseende det forsta monstret.

Thomson har till utveckling av sin talan i huvudsak anfort féljande.

Thomson ar en stor aktor nar det géller betalning av arsavgifter for
patent och férnyelse av monsterregistreringar. Thomson ar varken
rattighetsinnehavare eller registrerat ombud for aktuell monster-
registrering utan agerar pa uppdrag av monsterhavaren vad géaller
fornyelser. For att skéta dessa betalningar har Thomson ett konto hos
PRV och enligt de allmédnna instruktionerna for att belasta kontot med



PATENTBESVARSRATTEN Milnr  13-092 3 (5)

aktuell avgift har Thomson gett en generell instruktion att rattigheterna
ska uppratthallas 1 sin helhet.

Den 20 mars 2012 inkom Thomson via e-post till PRV med en for-
nyelseansékan skriven pa engelska med instruktion att belasta
Thomsons konto hos PRV med en fornyelseavgift om 2 500 kr. PRV
accepterade Thomson som betalningsavsiandare och skickade via e-post
en bekréiftelse pa uppdraget.

Den 20 maj 2013 mottog Thomson via vanlig post ett meddelande pa
svenska fran PRV och bad den 21 maj 2013 via e-post om en 6versattning
till engelska och en narmare forklaring till inneb6érden av meddelandet.
Den 23 maj 2013 besvarade PRV denna forfragan via e-post och upplyste
om att ett forelaggande skickats den 27 april 2012 pa grund av bristande
betalning. Forelaggandet inneholl ocksa en begaran om fullmakt for det
fall registreringen skulle begriansas av Thomson. Thomson blev saledes 1
efterhand varse om forelaggandet fran PRV genom den korrespondens
Thomson haft med PRV efter avslagsbeslutet. Det &r anmérkningsvart
att PRV endast skickat ett féreldaggande pa svenska med vanlig post till
Thomson 1 USA i april 2012 och darefter inte skickat nagot ytterligare
meddelande vare sig till Thomson eller monsterhavaren eller det
registrerade ombudet. Bade forelaggandet och avslagsbeslutet ar skrivna
pa svenska och adresserade till Thomson som &r ett amerikanskt bolag
med postadress 1 USA. All korrespondens mellan PRV och Thomson har
skett pa engelska och Thomson har darfor inte haft nagon korrespondens
med PRV som skulle utvisa att Thomson forstar svenska.

Angiven svarsfrist 1 foreldggandet var den 27 juni 2012. Den 10 november
2012 Iopte fristen ut for att betala fornyelseavgift med tillaggsavgift.
Forst den 15 maj 2013, dvs. 7 manader efter den slutliga fornyelsefristens
utgang, 14 manader efter inkommen férnyelseansékan och néastan 11
manader efter foreldggandets svarsfrist meddelade PRV ett avslags-
beslut. Aven om PRV den 27 april 2012 skickat ett foreldggande till
Thomson sa framgar det av drendets diarieuppgifter att det darefter och
fram till dagen for avslagsbeslutet, den 15 maj 2013, inte finns nagon
héndelse bokford 1 diariet. Hade PRV fattat sitt beslut inom rimlig tid
skulle monsterhavaren ha haft mgjlighet att fornya monster-
registreringen eftersom fonyelsefristen inte skulle ha 16pt ut.
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Thomson har inte varit behorigt att foretrada monsterhavaren vid en
begriansning av skyddsomfanget. Trots detta har PRV inte skickat
forelaggandet till monsterhavaren eller det registrerade ombudet och inte
heller informerat dessa nar féreldggandet inte besvarats eller berett
dessa tillfdlle att yttra sig innan PRV meddelade beslut om avslag. PRV
har inte sedan avslagsbeslutet meddelats kommunicerat med monster-
havaren eller det registrerade ombudet om mdjligheten att 6verklaga.

Eftersom Thomson har betalat grundavgift om 2 500 kr inom féreskriven
tid ska ansokan bifallas vad avser det forsta monstret. Det forhallandet
att avgiften for fornyelse av det andra och tredje monstret saknades vid
fornyelsefristens utgang bor inte medfora att ansékan avslas 1 sin helhet
(Gfr PBR:s uttalande i mal nr 06-165).

DOMSKAL

Den som onskar att en monsterregistrering ska kvarsta ska inom fore-
skriven tid begéra fornyelse av registreringen och inom samma tid betala
hela den faststallda avgiften inklusive samregistreringsavgift och
eventuell tillaggsavgift.

Néar PRV den 20 mars 2012 av Thomson mottog férnyelseavgiften med

2 500 kr avseende grundavgift konstaterade PRV att det saknades
samregistreringsavgift om 2 800 kr avseende tva monster utéver det
forsta. PRV uppméarksammade bolaget pa dessa brister bl.a. genom ett
forelaggande daterat den 27 april 2012, vilket Thomson dock inte fick. Att
ett sadant foreldggande inte nar adressaten innebar emellertid inte att
den i 25 § monsterskyddslagen stadgade tiden for ansokan om férnyelse
forlangs.

Den omstandigheten att bolaget inte fatt forelaggandet utgor saledes inte
skal att undanréja det 6verklagade beslutet.

Thomson har emellertid i ratt tid betalat hela avgiften avseende fornyelse
av monsterregistreringen avseende ett (1) monster. Overklagandet ska
darfor bifallas pa sa satt att monsterregistreringen far fornyas i en klass.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
och Jeanette Backvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa
Kzryzanski. Enhalligt.



