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Patent- och 2022-05-11 Mal nr PMO 5185-22
marknadsdverdomstolen Foredragning i

Rotel 020112 Stockholm

RATTEN

Hovréttsrdden Ulrika Beergrehn och Annika Malm, patentrddet Anders Brinkman samt
hovrittsradet Sara Ulfsdotter, referent

FOREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFORARE
Hovrittsfiskalen Niklas Jansson

KLAGANDE

1. Novartis AG, CHE-103.867.266
Lichtstrasse 35

CH-4056 Basel

Schweiz

2. Novartis Pharma AG, CHE-106.052.527
Lichtstrasse 35

CH-4056 Basel

Schweiz

3. Novartis Sverige Aktiebolag, 556053-3092
Box 1218
164 28 Kista

Ombud for 1-3: Advokaten O.B.P samt bitrddande juristerna P.S. och A.J.
Mannheimer Swartling Advokatbyrd AB

Box 1711

111 87 Stockholm

SAKEN
Avvisad talan

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2022-04-20 1 mal nr PMT 5572-22

Genom det dverklagade beslutet avvisade Patent- och marknadsdomstolen Novartis
AG:s, Novartis Pharma AG:s och Novartis Sverige Aktiebolags (hirefter tillsammans

Novartis) gemensamt vickta talan.

Dok.Id 1818503

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16  08-561 670 00 méndag — fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 09:00-16:30

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se
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Novartis har yrkat att Patent- och marknadsdverdomstolen ska undanrdja det
overklagade beslutet och aterforvisa malet till Patent- och marknadsdomstolen for
fortsatt handlédggning. Novartis har vidhallit vad som anfordes i Patent- och marknads-
domstolen och lagt till i huvudsak foljande. Beslutet i skriftlig form frdn Europeiska
patentverkets (EPO) besviarskammare om att ett patent ska meddelas forvéntas bli
expedierat forst i slutet av juni 2022. Patentet bedoms darfor komma att meddelas i
augusti 2022. Aven med en sidan justerad tidsplan kommer patentet att meddelas langt

fore det att ett slutligt avgorande i mélet kan pardknas.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen f6ljande

BESLUT (att meddelas 2022-05-19)

1. Patent- och marknadsdverdomstolen ger provningstillstand.

2. Patent- och marknadséverdomstolen undanrdjer Patent- och marknadsdomstolens
beslut och aterforvisar mélet till Patent- och marknadsdomstolen for fortsatt

behandling.

Skdlen for beslutet
Fragan i Patent- och marknadséverdomstolen &r om det finns forutséttningar att avvisa

Novartis talan innan stimning utfardas pa grund av att ett patent dnnu inte &r meddelat.

Som framgér av Patent- och marknadsdomstolens beslut innefattar Novartis talan
yrkanden om vitesforbud, savil interimistiskt som slutligt, om aterkallelse och om
forstorelse eller forvar samt om faststéllelse av skyldighet att betala ersittning.
Novartis talan innefattar séledes bade fullgdrelseyrkanden och faststillelseyrkanden.
Samtliga yrkanden stdds pé ett pastdende om intrang i det &nnu inte meddelade

patentet.

Patent- och marknadsdverdomstolen har alltsa att ta stéllning till om Novartis talan ska

tillatas. Bedomningen av talans tillitlighet ska goras enligt réittegdngsbalkens bestam-
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melser om foremal for talan och talans vickande (se 3 kap. 1 § lagen, 2016:188, om
patent- och marknadsdomstolar). Vidare ska bedomningen goéras separat fran en
eventuell framtida provning av om det finns forutsittningar for att meddela ett
interimistiskt vitesforbud innan ett patent har meddelats. Novartis argumentation till
stod for utverkande av ett interimistiskt vitesforbud ar ddrmed inte av omedelbar

relevans for denna provning.

Forutsittningarna for nér en fullgorelsetalan far tas upp regleras i 13 kap. 1 §
rattegangsbalken. Av bestimmelsen foljer att en fullgorelsetalan som utgdngspunkt far
tas upp till provning om tiden for fullgorelse har intrétt nir malet avgors. Enligt
bestimmelsens forarbeten dr det inte lampligt att avvisa en talan med ett ansprak som
kan forvintas forfalla t.ex. strax fore huvudforhandling (se NJA 11 1943 s. 158). Om
det av kdrandens ldimnade uppgifter framgér att fullgdrelse inte intritt vid anhidngig-
gorandet, ska domstolen gora en bedomning om det framstéllda anspriket forfaller
innan malet avgors (jfr NJA 11 1943 s. 159). Denna bedomning far goras fran fall till
fall (se Fitger m.fl., Réttegdngsbalken, kommentar till 13 kap. 1 §, JUNO version 91).
Domstolens bedomning kan leda till att talan avvisas utan att stimning utfardas, t.ex.
med hanvisning till att en meningsfull forberedelse inte kan bedrivas utan ett meddelat
patent (jfr Svea hovritts beslut den 13 juli 2001 i mal O 7297-00). I lagstiftnings-
arendet infor inforandet av patentlagen (1967:837) uttalade Lagradet, med hénvisning
till NJA II 1943 s. 158 f., att allmédnna processréttsliga regler i viss utstrackning ger
stod for att en patentsdkande kan anhdngiggora en talan om ersittning, dvs. en

fullgorelsetalan, redan innan patentet meddelats (se NJA II 1968 s. 98).
En faststéllelsetalan far enligt 13 kap. 2 § rittegdngsbalken tas upp till prévning, om
det rader ovisshet om ett visst rittsforhdllande och detta &r till forfing for kiranden.

Talan ska dartill framsta som lamplig.

Patent- och marknadsdverdomstolen gor foljande beddmning.
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Patent- och marknadsoverdomstolen instimmer i underinstansens beddmning att det
torde vara svart att stilla upp en allmén regel for nar en immateriell rittighets
uppkomst dr sa pass sannolik eller nira forestdende att talan om intrang ska tillatas.
Som redovisats ovan far i stéllet en bedomning goras i varje enskilt fall. Patent- och

marknadsoverdomstolen beaktar i detta fall sérskilt foljande omstiandigheter.

Av handlingarna i malet framgér att EPO:s besviarskammare avkunnat ett beslut om att
ett patent ska meddelas 1 enlighet med ett sérskilt angivet patentkrav. Novartis
pastdende om patentintrang stods pa detta patentkrav. Beslutet i skriftlig form
forvintas bli expedierat i slutet av juni 2022. Novartis beddmning om den aterstdende
handldggningen och tidpunkten for patentets meddelande far godtas 1 detta skede av
madlets handldggning. Det ar inte sannolikt att mélet 1 Patent- och marknadsdomstolen
kommer att avgoras slutligt fore augusti 2022. Utifran vad som framkommit hittills
kan slutsatsen inte dras att det saknas forutséttningar for att paborja en meningsfull
forberedelse av malet. Sammantaget innebér det anforda att Patent- och marknads-

overdomstolen inte ser nagot hinder mot den vickta fullgorelsetalan.

Novartis talan om faststéllelse av ersittningsskyldighet pé grund av intrang i det &nnu
inte meddelade patentet innefattar ett pastaende om ett visst rittsforhdllande mellan
Novartis och de instdmda bolagen. Patent- och marknadséverdomstolen ser inte heller i

ovrigt ndgot hinder mot den vickta faststillelsetalan.

Patent- och marknadsoverdomstolens bedomningar enligt ovan leder till slutsatsen att
det inte finns forutsittningar att avvisa Novartis talan med hinvisning till att ett patent
dnnu inte har meddelats. Det 6verklagade beslutet ska darfor undanrdjas och malet

aterforvisas till Patent- och marknadsdomstolen for fortsatt behandling.

Overklagande

Beslutet i punkten 1 far inte §verklagas.
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Betréffande beslutet i punkten 2 saknas skél att gora undantag frin huvudregeln att
Patent- och marknadséverdomstolens beslut inte far overklagas (se 1 kap. 3 § tredje
stycket lagen om patent- och marknadsdomstolar). Beslutet i punkten 2 far darfor inte

overklagas.

Niklas Jansson

Protokollet uppvisat/



