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Mal nr 10-303

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 30 november 2011

Klagande

Jarrow Formulas, Inc.

1824 South Robertson Blvd., Los Angeles, CA, 90035, USA
Ombud: Jonas Gulliksson, Advokatbyran Gulliksson AB
Box 4171, 203 13 Malmo

SAKEN
Framstallning enligt 72 § patentlagen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 oktober 2010
angaende europeiskt patent nr 1978919, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Med upphivande av det 6verklagade beslutet forklarar Patentbesvérs-
ratten att 6versattning och avgift for offentliggérandet enligt 82 § forsta
stycket patentlagen skall anses ha inkommit till PRV 1 ratt tid.
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YRKANDEN M.M.

Jarrow Formulas, Inc. har vidhallit sin begéran om forklaring att Gver-
sattning och avgift for offentliggérandet skall anses ha inkommit till PRV
1ratt tid.

Till grund f6r sin begédran om forklaring har Jarrow Formulas hallit fast
vid att bolaget iakttagit all omsorg som betingats av omstidndigheterna
for att 6versattning och avgift for offentliggérandet skulle inkomma till
verket 1 ratt tid.

Till utveckling av sin talan har Jarrow Formulas, utéver vad som anteck-
nats 1 PRV:s beslut, anfort 1 huvudsak féljande.

Bauer Vorberg Kayser (BVK) erholl uppdraget att validera patentet 1 18
lander, daribland Sverige. Uppdraget meddelades via det amerikanska
ombudet McCarter & English LLP per e-mail den 6 maj 2010 och saledes
bara nagra dagar fore fristens utgang den 17 maj 2010. BVK:s mest
erfarna assistent forde in fristen i byrans dataregister som "PA JAR-
01/06EP, Synthesis of a Jarrow Formula Lebend Kayser” och éver-
lamnade drendet till assistenten A.

Den forsta atgard som assistenten A foretog var att undersoka om det
fanns nagon 6versattare tillgdnglig hos VBK som skulle kunna goéra
oversattningen 1 tid med hansyn till att byran hade ett begrénsat antal
handlaggare tillgdngliga. Sedan hon forsékrat sig om detta, skickade hon
den 12 maj 2010 per e-mail ut valideringsuppdrag till ombud i1 de 18 olika
landerna med begéaran om bekraftelse fran ombuden.

Olyckligtvis kom det svenska drendet att skickas till Patrafee AB, efter-
som assistent A hade slagit upp registret 6ver svenska patentombud 1
byrans databas. Att Patrafee finns med pa denna lista &r ndrmast
sjalvklart, eftersom bolaget regelbundet anlitas som ombud betraffande
arstaxor m.m. Dessutom har BVK relativt sett farre antal valideringar i
Sverige, varfor assistenten inte hade samma erfarenhet betraffande

svenska ombud som i1 de mer frekventa valideringsldanderna.
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Pa Patrafees websida anges att bolaget sysslar med "everything you need
to manage and renew intellectual property rights”. I Gula sidorna finns
Patrafee listat under patentbyraer och det finns inget som indikerar att
bolaget inte ar en fullservicebyra. Patrafee dr dessutom medlem i
Sveriges Patentbyraers forening, SEPAF. Assistenten A kédnde inte till
och kunde inte rimligen forviantas kdnna till att Patrafee inte skulle
fullgora valideringsuppdraget da hon skickade orderbrevet den 12 maj
2010.

Assistenten A meddelade den 19 maj 2010 Patrafee att patentet hade
overlatits till Jarrow Formulas, Inc och forlitade sig pa att orderbrevet
kommit fram till Patrafee i tid och hon trodde att det nu endast kréavdes
komplettering med 6verlatelsehandlingar etc. Patrafee svarade samma
dag, dvs. sju dagar efter mottagandet av orderbrevet och tva dagar efter
fristens utgang, med en forfragan huruvida orderbrevet varit avsett for
dem. Det enda rimliga hade varit att Patrafee omgaende den 12 maj
svarat BVK att de inte atar sig valideringsuppdrag.

Aven om detta inte direkt kan anféras till stéd for att den felaktiga stryk-
ningen av fristen varit ursiaktlig dr det en omsténdighet som har viss
betydelse for den uppkomna situationen. Hade reklamation skett fran
Patrafee sa hade uppenbarligen felet upptackts 1 tid.

Vid en avslutande granskning av saken upptéacktes sedan felet, varefter
VBK vénde sig till ett annat ombud 1 Sverige.

Assistenten A var fr.o.m. den 12 augusti 2002 och under ca cirka sju ar
anstélld hos Patent und Rechtsanwalte Hofstetter, Schurack und Skora
och darefter hos BVK. Hon har saledes undergatt utbildning och erhallit
praktisk traning i alla for patentassistenter normala arbetsuppgifter
under sammanlagt cirka atta ar och skott sina arbetsuppgifter felfritt hos
den tidigare arbetsgivaren.

Efter en inledande period hos BVK visade assistenten A goda fardigheter
och placerades pa den internationella avdelningen dar hon fortbildades
under ledning av en av byrans erfarna patentassistenter. Efter att det
konstaterats att assistenten utfort valideringsuppgifterna felfritt anfor-
troddes hon att sjalvstandigt utfora arbetsuppgifter rorande validering.
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BVK har ett stort antal valideringsarenden och ett stort antal av dessa
har skotts av asisstenten A utan att nagot tidigare missats eller lett till
rattsforluster. Tvartom har det funnits all anledning att forlita sig pa att
assistenten haft tillracklig kapacitet for att kunna anfortros utsdndandet
och 6vervakningen av valideringsuppdrag samt fristévervakning. Varken
under sin anstillning hos BVK eller hos den tidigare arbetsgivaren har
nagot forekommit som kunnat ge anledning till antagande att hon inte
skulle kunna hantera de delegerade uppgifterna.

Inférande och strykning av frister samt avsdndande av standardinstruk-
tioner handlaggs normalt inte av patentingenjorer eller advokater, &ven
om det ar de som i férsta hand ansvarar i forhallande till klienten.
Arbetsuppgifterna handlaggs i patentbyrabranschen regelméssigt av
internutbildade och erfarna patentassistenter. Assistenten A hor tveklost
till denna kategori och det kan darfor inte anses ha varit fel att delegera
valideringsuppgifter till henne.

Enligt byrans rutiner genomgas all post av flera av byrans ansvariga
patentombud, ofta samtliga partners, men dock alltid av minst tva.
Patentombudet antecknar fristen pa orderbrevet och séatter pa sin
signatur. Ytterligare ett patentombud kontrollerar och signerar frist-
brevet.

I foreliggande fall ldste tre patentombud orderbrevet. Det férsta patent-
ombudet (V) berdknade och kontrollerade fristen och noterade detta 1
postprotokollet. Darefter dubbelcheckade ytterligare tva patentombud (K)
och (L), genom att satta bock 1 relevant kolumn, att inférandet var riktigt.

Brevet 6verlamnades sedan till den ansvariga for byrans fristhantering,
F, som forde in fristen pa den 17 maj under beteckningen "JAR 1106 EPA
K Validierung”, dels i ett dataregister och dels, som en sdkerhetsatgard,
aven 1 en handskriven dagbok. F 6verlamnade darefter brevet till chefen
for patentavdelningen, S, som beordrade assistenten A, att ta fram
akterna samt att utarbeta och skicka orderbrev till de lokala ombuden.

Assistenten A har en staende instruktion att begara bekraftelse fran
ombuden och att inte rapportera strykning av fristen forran bekréftelse
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inkommit. Fristbevakningen kvarstar hos den ansvariga for frist-
hanteringen, F, tills hon far meddelande fran assistent A att validering
skett och F stryker da fristen i A:s narvaro.

Om inget besked om valideringen har erhallits stryks inte fristen, utan F
tar kontakt med den ansvariga medarbetaren, 1 detta fall assistenten A,
for att undersoka om validering skett eller om det av andra orsaker inte
ska genomféras nagon validering. Denna kontroll sker normalt 1 god tid
fore fristutgangen, men under alla omstandigheter senast pa fristens
sista dag.

Asistenten A har i detta fall f6ljt rutinen 1 sjutton av de arton validering-
arna, dvs. meddelat den ansvariga for byrans fristhantering, F, att upp-
dragen skickats och mottagits och att fristerna kunnat strykas, men av
forbiseende dven rapporterat att det svenska drendet var OK, varefter
fristen felaktigt stroks av F. I sammanhanget bor beaktas att det
uppstatt oklarheter om innehavet av patentet och att instruktionerna
dessutom erholls ganska sent med hansyn till uppdragets omfattning
(endast cirka en vecka fore fristutgangen).

Assistenten A hade vid tiden for den aktuella atgdrden skott liknande
uppgifter med minst samma svarighetsgrad felfritt under cirka atta ar
som anstalld. Vid det har tillfidllet agerade hon 1 enlighet med byrans
rutiner i alla fall utom ett, genom att felaktigt meddela att valideringen
var klar trots att ingen bekraftelse skett. Det som skett 4r uppenbarligen
att anse som ett enstaka méanskligt misstag som inte skulle kunna ha
forhindrats genom en dndring av bolagets rutiner eller genom komplet-
tering av utbildning. Det kan inte heller med hénsyn till den relativt
stora madngden valideringsuppdrag som hanteras av byran betraktas som
ett systematiskt fel som ar hanforligt till bristande rutiner eller felaktig
delegering av arbetsuppgifterna.

SKAL

En grundlaggande orsak till att det uppdrag som Jarrow Formulas an-
litade VBK for inte utférdes var, enligt vad som framgar av bolagets egna
uppgifter, att VBK vinde sig till Patrafee AB som inte atar sig uppdrag
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att foreta atgarder for att europeiska patent skall fa verkan 1 Sverige
("validering”). Denna handling far — &ven med beaktande av vad Jarrow
Formulas uppgivit om orsakerna hartill — anses innefatta en forsummelse
som ar oférenlig med det aktsamhetskrav som maste stéllas pa ett
ombud.

Av omedelbar betydelse for att uppdraget inte utférdes var vidare, enligt
vad Jarrow Formulas sjalvt anfort, att assistenten A av forbiseende och 1
strid med en staende instruktion rapporterade till den som var ansvarig
for fristhanteringen, F, att "det svenska arendet var OK”. Av omedelbar
betydelse var ocksa, enligt vad bolaget anfort, att fristen darefter
“felaktigt stroks” av F.

Enligt vad Jarrow Formulas anfoért var den sistndmnda atgarden ett
avsteg fran VBK:s kontrollrutin, vilken med avseende pa foreliggande fall
beskrivits sa att den for fristhanteringen ansvariga, F, skulle stryka
fristen "1 narvaro av assistenten A”. Det innebar, som Jarrow Formulas
talan far forstas, att F skulle stryka fristen efter att ha gjort en kontroll
av beskedet fran assistenten A att valideringen utforts.

Denna kontrollrutin far, sdsom ratten uppfattat den, med avseende pa
det 1 malet aktuella handelseférloppet, anses ha varit tillracklig for att
uppticka den forsummelse och det forbiseende som forekommit och
déarmed dgnad att forebygga rattsforlust. Att den for fristhanteringen
ansvariga, F, uppenbarligen inte gjorde nagon kontroll av beskedet fran
assistenten A, att valideringen utforts, far anses vara ett sadant isolerat
misstag som medfor att forklaring enligt 72 § patentlagen kan meddelas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordforande,
tillika referent, Anders Brinkman och Stefan Svahn. Enhélligt.



