PRV

BESLUT - . L, o— 2

o

2012-10-26 Dnr: 2012/88

PATENT~ OCK REGISTRERINGSVERKTT

Zacco Sweden AB
Peter Ekwall

Box 5581

114 85 Stockholm

SOKANDE

OMBUD
Albihns.Zacco AB (numera Zacco Sweden AB, nedan Zacco)

ARENDE

Framstillning att for sent betalad arsavgift for det 1 Sverige validerade
europeiska patentet 0724537 (94931729.1) ska forklaras inkommen i rétt tid
enligt 72 § patentlagen.

BESLUT
Framstillningen avslas.

SKAL
Ovanstaende patent har forfallit eftersom den 17:e arsavgiften inte betalats inom
foreskriven tid, d.v.s. 2010-10-30 eller med forhdjning senast 2011-04-30.

Ten framstillning, som kom in till Patent- och registreringsverket (PRV) 2012-
01-11 (nedan Begiran), har ni begart att den samtidigt erlagda arsavgiften ska
forklaras inkommen i rétt tid enligt 72 § patentlagen, Forklaringsavgift har
betalats. Ni har kompletterat er begidran 2012-03-29 (nedan Komplettering) efter
ett antal fragor som PRV stillde i brev daterat 2012-01-31. I fragebrevet
begirde PRV fortydliganden avseende bland annat korrespondens mellan de
inblandade aktdrerna.

Av ingivna handlingar framgar bland annat foljande. Patenthavare ir
Patenthavaren foretrids av Zacco Sweden AB (tidigare
Albihns.Zacco AB. nedan Zacco). Betalningsforetag var Patrafee AB (i vart fall

fran den 18:e arsavgiften).

Vilken aktor var ansvarig att betala den 17:e arsavgiften?

Som utgdngspunkt 4r innehavaren av ett patent ansvarig for att betala de
avgifter som dr knutna till ett patent.

1 PRV:s brev 2012-01-31 uppmanades ni att komplettera de uppgifter ni har
lamnat med kopior pa korrespondens mellan aktorerna. Det framgar inte
uttryckligen av ndgon handling att det var ndgon annan aktdr 4n patenthavaren
som hade fatt ansvaret for att den 17:¢ arsavgiften skulle betalas. De handlingar
som getts in ger {6ljande information:
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1. Av bilaga 1 till er Begéran framgar en upplysning fran Zacco till
patenthavaren:

”Arsavgifter

Vad giiller arsavgifter sa handhas dessa av vart servicebolag Patrafee AB. De
kommer att avisera er i enlighet med det avtal som antingen har eller kommer
att tillséndas er fran dem. Ni ansvarar sjélva {or att order om betalning av
arsavgift inkommer inom den tid som Patrafee begért. Om betalning av
arsavgifter ej sker upphdr patentet att gilla.”

Detta skulle kunna tala for att Atminstone Zacco var av uppfattningen att
Patrafee skulle betala in den 17:e drsavgiften eller att patenthavaren och
Patrafee skulle losa fragan om arsavgifter. Det framgar inte hur ett eventuellt
avtal mellan sékanden och Patrafee sag ut.

2. Pa s 2 i er Begdran anges att Patrafee ”..har en anteckning om att [Zacco]
skall betala den 17:e arsavgiften (Bilaga 2) och att Patrafee direfter skall
betala”.

PRV anser inte att detta framgar av bilaga 2. Av bilaga 2 till er Begiran
framstér det snarare som att Patrafee ar av uppfattningen att 17 arsavgifter redan
var betalda 2010-09-16. Det framgar inte varfor Patrafee har den uppfattningen.

3. 1 er Komplettering (s 1) anger ni med hanvisning till er Begiran: "Det skall
noteras att [Zacco] tidigare visat att Patrafee instruerats att betala
arsavgifterna (Bilaga 2 och 3 i brevet av den 11 januari 2012)”.

4. 1 er Komplettering (s 3) anger ni att Sokanden per telefon gav Zacco i
uppdrag att betala den 17:e arsavgiften “implicit”. Detta star i kontrast till
ovanstaende punkter 1 och 3.

Det finns inte ndgon handling eller annat som styrker att nagon aktor vid tiden
for ndr avgiften skulle betalas, ens tinkt pa att betala den 17:e arsavgiften
(utdver att det framstar som om Patrafee var av uppfattningen att den redan var
betald). Enligt punkten 4 ovan anger ni dock att Zacco fatt uppdraget implicit
per telefon. Det dr forenat med klara risker att ge och ta emot uppdrag per
telefon, framforallt om det inte uttalas tydligt utan snarare ir underforstatt.
Enligt PRV:s mening framgar det inte tydligt att ansvaret delegerats till ndgon
aktdr och nagon ytterligare redogdrelse for vad aktdrerna gjort eller handlingar
som styrker aktdrernas agerande i1 denna del har inte kommit in.

Angiende PRV:s paminnelse om att drsavgift inte hade betalats

Somn en ren servicedtgird har PRV en rutin att skicka ut information till
stkande/innehavare eller dess ombud om en ordinarie arsavgitt inte har betalats
och att det sex ménader dérefter finns en mojlighet att betala med forhéjd avgift.
Om informationen har kommit fram eller inte saknar relevans fér fragan om
sokanden/innehavaren eller dess ombud har iakttagit all omsorg om édrendet.
Aktorer kan alltsa inte forlita sig pa att fa pAminnelser frAn PRV och uppritta
rutiner dérefter.



Patenthavarens samt Patrafee:s rutiner och agerande

I er Komplettering anser ni att Zacco var ansvarig aktdr och ni har inte redogjort
for patentinnehavarens eller Patrafee:s agerande. PRV har kommit fram till att
uppdraget inte tydligt delegerats fran patenthavaren till ndgon annan. Ni har inte
angett vilka rutiner patenthavaren har generellt eller redogjort detaljerat for vad
denne gjort i detta specifika fall. Det saknas dessutom handlingar som styrker
eventuellt agerande. Ddrmed kan det inte anses ha visats att patenthavaren har
iakttagit tillrdcklig omsorg om drendet.

1 och med att ni inte redogjort for vilket uppdrag Patrafee eventuellt har haft
eller vad Patrafee gjort, sa kan det av motsvarande skil inte heller anses styrkt
att Patrafee har iakttagit tillricklig omsorg om arendet.

PRV efterfragade information om dessa aspekter i brev 2012-01-31.

Zaccos agerande

Som ndmnts dr det enligt PRV:s mening oklart vilket uppdrag Zacco hade. Att
uppdraget bestod av att validera ett europeiskt patent ér tydligt, men med detta
foljer inte uppdraget att betala arsavgifter som en sjilvklarhet. Ovan angivna
punkter 1-4 medfor dessutom att osikerhet kvarstir om betalningsuppdragets
existens.

Om uppdraget dnda bestod av att arsavgift 17 skulle betalas av Zacco sa finns
det inget som styrker att Zacco har fort in dessa uppgifter i Zacco:s system eller
pa annat sitt agerat {or att erldgga avgiften.

Som alternativ forklaring till att den 17:e arsavgiften inte betalades har ni angett
byte av datorsystem. Dock forklarar det inte att uppdraget missades fran borjan.
Dessutom framgar inte hur byte av datorsystem skulle kunna paverka att
information bara forsvinner. Ni har inte heller redogjort for vilka
sikerhetsrutiner Zacco vidtagit med anledning av bytet av datorsystem eller om
information i 6vrigt ockséa forsvann med anledning av bytet.

PRV anser inte att ni har visat att Zacco har iakttagit tillricklig omsorg om
drendet, om Zacco har fatt uppdraget att betala den 17:e arsavgiften.

Slutsats

Forklaring enligt 72 § patentlagen utfirdas om det visas att patenthavaren lidit
rattsforlust trots att all omsorg iakttagits som har betingats av omstindigheterna.
Normalt anses att ett enstaka misstag 1 ett i 6vrigt fungerande system inte ska
behdva leda till rattstoriust.

Av vad som framkommit i drendet kan ni inte anses ha visat att de inblandade
aktérerna, var for sig eller tillsammans, har varit tillriickligt omsorgsfulla for att
betala arsavgiften i ritt tid.

PRYV kan darfor inte bifalla framstillningen. Patentet ir dirmed fortfarande
forfallet.



Om detta beslut inte dverklagas, eller om det 6verklagas men inte &ndras av
tverinstanserna, kommer PRV att betala tillbaka arsavgifterna 17 (5640 kr) och
18 (6000 kr), sammanlagt 11640 kr, till er.

PRV vill upplysningsvis nimna att den ordinarie 19:e arsavgiften forfaller
2012-10-31.
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Marie Eriksson T
Juristchef L

Mats Nordenborg

Jurist

HUR MAN OVERKLAGAR PRV:S BESLUT

Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvirsritten. Om ni vill 6verklaga
beslutet ska ni gora det skriftligt. Tala om i brevet vilket beslut ni verklagar
och vilken @ndring i beslutet ni vill ha. Overklagandet ska ha kommit in till
PRV inom tva manader fran beslutsdagen, annars kan ¢verklagandet inte
provas. PRV skickar overklagandet vidare till Patentbesvirsritten for provning,
om PRV inte dndrar beslutet pa det sitt ni har begirt. Overklagandet ges in till:
Patentbesvirsriitten

Patent- och registreringsverket

Box 5055

102 42 Stockholm



