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SOKANDE

OMBUD
HYNELL PATENTTJANST AB

ARENDE
Framstéllning att for sent betalad &rsavgift for patent/patentanstkan 1799599
(05809786.6) ska forklaras inkommen i ritt tid enligt 72 § patentlagen

BESLUT
Framstillningen avslas.

SKAL
Ovanstéende patent har forfallit eftersom &rsavgiften inte betalats inom
foreskriven tid, d.v.s. 2010-10-31 eller med forhéjning senast 2011-04-30.

I en framstillning, som kom in till Patent- och registreringsverket (PRV) 2011-
06-10, har ni begért att den samtidigt erlagda arsavgiften skall forklaras
inkommen i riitt tid enligt 72 § patentlagen. Forklaringsavgift har betalats.

Av ingivna handlingar inklusive flera bilagor framgar foljande:

lar i egenskap av innehavare av ovanstiende patent ansvarig for
och fattar alla beslut i patentfragor. dr president i foretaget ASR
och av handlingamna framstar det som att det 4r foretaget som kommersialiserar
patentet dven om innehavarskapet formellt &r registrerat pi honom. Det framgér
inte av handlingarna hur rittsforhallandet mellan ™ och ASR ser
ut avseende patentet. Det framgar inte heller hur dgarforhallandet ser ut i ASR.
Eftersom enligt egna uppgifter reser en stor del av tiden har han
instruerat ASR:s vice president © att hantera uppgifter at honom.

Det anges att det finns ett *..internal docketing system for matters that require
follow up for renewal fees..”, men det framgar inte vad det bestir av eller varfor
det inte fungerade i det aktuella rendet (se Declaration of’
2012-01-17).

CPA, som anvinds som betalningsforetag, skickade 2010-10-18 en tredje
“Renewal Notice” avseende arsavgifter for ett antal linder angaende
ovanstiende patent, instruerade 2010-12-10 att
per e-post ge CPA ett betalningsuppdrag.

Det har ldmnats olika versioner av vad som kommunicerades till CPA 2010-12-
10. Av "Declaration by . ” (2011-06-09) framgér att
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betalningsuppdraget avsag 7 sidor (8 sidor inklusive USA) med linder
tillhérande samma patentfamilj, diir samtliga boxar markerade ”Yes Pay” har
kryssats for (tillhérande Exhibit C). Av bifogat e-postmeddelande framgér att

. 12010-12-10 gav uppdraget via e-post klockan 19:12:27
(tlllhorande Exhibit C). Till e-postmeddelandet framgér f5ljande text som
forefaller vara et tidigare inkommet e-postmeddelande (skickat samma dag kl
09:24:21) skrivet av pa CPA:

“Please query with client about Patent No. 1799599 EP family
it seems some pages are missing (page 2, 4 & 6 of renewal sheet)

Some of the designated countries are processed pay as per their attachment and
some countries are still on awaiting instruction.” (Citerad del benimns “Notes” i
e-postmeddelandet)

Av “Declaration of ”(2011-06-17) anges att uppdraget 2010-12-
10 framgdr av en bilaga bendmnd Exhibit A. Exhibit A skiljer sig fran ovan
némnda bilaga (1 ) Exhibit C pa fsljande sitt:

1. E-postmeddelandet i Exhibit A anges ha skickats 2010-12-12 k1 12:11:31
(istéllet for 19:12:27).

2. E-postmeddelandet saknar ovan citerade text frén Av en andra
Declaration of'; (p 5) anges som forklaring att ”..”Notes™ were
apparently added to the original by CPA”. Vidare framgér: “I had in fact
received the e-mail from CPA dated December 10, 2010 discussed in paragraph
57 (p 7). Detta talar for att det har skickats fler e-postmeddelanden 4n som har
framgatt av er redogorelse.

3. T det bifogade Renewal Notice saknar boxarna markerade ”Yes Pay” kryss pa
sidorna 2, 4 och 6 (Exhibit A). I Exhibit C &r alla *Yes pay”-boxar ikryssade.
Enligt svar (2012-01-27) anger ni att dokumentationen frin

(enligt hennes andra declaration) ir felaktigt kopierad och att héinsyn skall tas
till ovan nimnda Exhibit C (av ). Det framgar inte hur det skulle
gé till att felaktigt kopiera si att kryss frsvinner pé vissa sidor.

Bade . och. - har angett att det som gick fel var att
-av misstag inte lyckades skanna in baksidorna av bifogat
Renewal Notice nir hon e-postade uppdraget till CPA.

2010-12-13 har eventuellt eft pAminnelsemeddelande skickats frin CPA. Forst
angav att det skickades med fax (i hans forsta “declaration” p
15 vilket st6ds av bifogad Exhibit D). I er komplettering 2012-01-27 anger Ni
déremot att ... inget styrker att pAminnelsefax fran CPA 2010-12-13 har

skickats och/eller mottagits™, anger i en bifogad andra
“declaration” (p 6) att han har fatt veta att meddelandet inte faxades utan
skickades med brev. anger i samma “declaration” att CPA har

informerat om att meddelandet skickades med brev (p 11). Oavsett vad som
eventuellt har skickats 2010-12-13 s4 anger ni att detta meddelande aldrig har
kommit fram.
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2011-03-20 skickades en fjirde paminnelse av CPA, benimnd ”Urgent Final
Renewal Notice”. Ni har angett att den skickades per brev. Det framgér inte av
handlingarna om meddelandet dessutom skickades med fax. Enligt
?declarations” frin .och 1 kom brevet fram den
vecka som inleddes 2011-05-30, dvs efter att fristen for att betala med
forhojning lopte ut 2011-04-30.

Enligt intyg frin , Som &r europeiskt patentombud, har denne talat
meden” __°pd UK Post Office Customer och blivit upplyst om att det kan
ta upp till nio veckor for standardbrev som skickas fran Jersey att komma fram
till Kalifornien.

PRY gir foljande bedomning:

Forklaring enligt 72 § patentlagen utfirdas om det visas att patenthavaren lidit
rittsforlust trots att all omsorg iakttagits som har betingats av omstindigheterna.
Ett isolerat misstag i ett normalt tillfredsstillande system skall inte leda till
réttsforlust (se t ex Regeringsrittens dom Mil nr 6984-04, meddelad 2008-11-
17).

Ansvaret att betala arsavgifter ligger pa sokanden, », som alltsi
har skyldigheten att visa att denne har ett normalt tillfredsstiillande system. Om
en innehavare inte sjalv #r nirvarande att skita betalning av arsavgifter, bor
denne delegera ansvaret till nigon annan aktr med tillricklig utbildning och
erfarenhet avseende hantering av patent. Det har inte visats att ansvaret har
delegerats till ndgon annan aktor. I den mén vissa uppgifter har delegerats till

) sa har det inte visats att hon fatt tillriickligt tydliga instruktioner
eller att hon har tillriicklig utbildning och erfarenhet att hantera patentfragor.

Avseende rutiner i dvrigt, har det inte visats att det *internal docketing system”
som némnts i handlingarna normalt ér tillfredsstillande och varfor systemet
fallerade trots flera pdminnelser frin CPA. Inget har ndmnts om att det finns en
dubbelkontrollfunktion.

Ni har angett olika versioner om vilka meddelanden som har skickats i srendet
och hur/nir de i sddant fall skickades. Det kvarstir dessutom flera fragetecken

efter det att ni beretts m&jlighet att komplettera tidigare limnade uppgifter. Att
lita p4 sena paminnelser skickade per brev som enligt era egna uppgifter kan ta
upp till nio veckor att komma fram &r inte tillriickligt ansvarsfullt.

Sammanfattningsvis anser inte PRV att ni kan anses ha visat att den missade
betalningen av arsavgiften berodde p4 ett isolerat misstag i eft normalt
tillfredsstillande system. Ni har diirmed inte visat erforderlig omsorg i #rendet.
PRV kan darfor inte bifalla framstillningen. Patentet 4r saledes fortfarande
forfallet. Om beslutet inte verklagas (eller inte indras efter eventuellt
Gverklagande) kommer arsavgifterna avseende r sex och sju, sammanlagt 3840

%erb;;ﬁillen Aterbetalningen sker genom PRV:s kassakontor.

arie Eriksson %5/

Mats Nordenborg
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HUR MAN OVERKLAGAR PRV:S BESLUT

Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvirsriitten, som ir fristiende frin PRYV.

Om ni vill dverklaga beslutet ska ni gora det skriftligt. Tala om i brevet vilket
beslut ni 6verklagar och vilken ndring i beslutet ni vill ha. Overklagandet ska
ha kommit in till PRV inom tvd ménader fran beslutsdagen, annars kan
dverklagandet inte prévas. PRV skickar dverklagandet vidare till
Patentbesvirsriitten for provning, om PRV inte sjilv dndrar beslutet pa det sitt
ni har begiirt. Overklagandet ges in till:

Patentbesvirsritten

Patent- och registreringsverket

Box 5055

102 42 Stockholm



