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Mal nr 09-265

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 8 april 2013

Klagande:

The General Hospital Corporation
Ombud: Kransell & Wennborg KB
Box 27834, 115 93 Stockholm

SAKEN
Tillaggsskydd for lakemedel

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 16 juni 2009
angaende tillaggsskyddsansékan nr 0890014-4, se bilaga 1

DOMSLUT

1. Patentbesvéarsratten avslar The General Hospital Corporations
begaran om vilandeférklaring av malet.

2. Patentbesvarsratten avslar begdran om att aterforvisa malet till PRV
for att dar vilandeforklaras.

3. Patentbesvarsratten avslar éverklagandet 1 sjalva saken.
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BAKGRUND

The General Hospital Corporation (General Hospital) ingav till PRV den

2 april 2008 en ansokan om tillaggsskydd for lakemedel avseende pro-
dukten "kvaveoxid”. Som grundpatent angavs det europeiska patentet
97105021.6 med publiceringsnummer EP 0 786 264 B1. Bolaget aberopade
att lakemedlet ZINOmax-Kvaveoxid” har erhallit godkdnnande att salu-
foras som ldkemedel (marknadsgodkénnande) 1 Sverige sedan den

1 augusti 2001 vilket framgar av kommissionens beslut (EU/1/01/194/001).

PRV avslog genom det éverklagade beslutet ansékan om tillaggsskydd
nr 0890014-4 for produkten "kvaveoxid”. Verket anforde som skél for
beslutet att ett tilliggsskydd med nr 0790076-4, baserat pa patent EP
04029366.4 med publiceringsnummer EP 1 516 639 B1 redan beviljats
bolaget for samma produkt och att en forldangd skyddstid darfor inte
kunde meddelas enligt forevarande ansékan. PRV héanvisade till villkoret
1 artikel 3.2 1 Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1610/96
av den 23 juli 1996 om inforandet av tillaggsskydd for vaxtskyddsmedel
vilken dven géller for tolkningen av artikel 3 1 Radets férordning (EEG)
nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om inférande av tillaggsskydd for lake-
medel ndmligen att en innehavare av flera patent inte kan beviljas flera
tillaggsskydd for samma produkt.

Radets forordning (EEG) nr 1768/92 har ersatts av Radets férordning
(EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 vilken fortsattningsvis benamns
tillaggsskyddsforordningen.

Yrkande m.m.

General Hospital har 1 Patentbesvarsratten i1 forsta hand yrkat att malet
vilandeforklaras vid Patentbesvirsratten, helst tills minst en av de pa-
gaende invandningsprocesserna betriffande ovanndmnda grundpatent
avgjorts vid EPO.

Bolaget har 1 andra hand yrkat att malet aterforvisas till PRV for att dar
vilandeforklaras, helst tills minst en av de pagaende inviandningspro-
cesserna vid EPO avgjorts.
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Bolaget har i tredje hand yrkat att avslagsbeslutet upphévs och att an-
sokan om i fragavarande tillaggsskydd beviljas.

General Hospital har till stod for sin talan 1 huvudsak anfért foljande.

Eftersom invindningsprocesser pagar for savil grundpatentet for fore-
liggande tillaggsskyddsansokan som for grundpatentet for den beviljade
tillaggsskyddsansokan ar statusen for respektive grundpatent oséker.
Det ar orimligt att sokanden 1 detta lage ska valja vilket grundpatent som
lampar sig béast som bas for tillaggsskyddet. Patenthavaren riskerar att
helt bli utan sitt rattmatiga tillaggsskydd. Det rimliga ar saledes att be-
handlingen av foreliggande ansékan om tillaggsskydd vilandeférklaras i
avvaktan pa slutlig behandling av antingen grundpatentet for foreliggan-
de ansokan, grundpatentet for den beviljade ansékan eller slutlig behand-
ling av bada grundpatenten.

General Hospital har vidare anfort att eftersom en liknande fragestall-
ning som 1 foreliggande mal behandlas 1 EU-domstolens mal C-484/12 ar
en vilandeférklaring av foreliggande mal &ven motiverad av den anled-

ningen.

DOMSKAL

Vad General Hospital anfort utgor inte skal att forklara malet vilande,
vare sig med anledning av de 1 EPO pagaende invandningsforfarandena
eller de till EU-domstolen stéllda fragorna i mal C-484/12.

Det foreligger inte heller skal att pa av General Hospital anforda grunder
aterforvisa malet till PRV.

Fragan i1 malet galler huruvida tilldggsskydd kan beviljas med aberopan-
de av EP 0 786 264 B1 som grundpatent for produkten kvaveoxid trots att
General Hospital redan beviljats tillaggsskydd for samma produkt, base-
rat pa samma marknadsgodkdnnande men med hénvisning till ett annat

grundpatent.
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Enligt artikel 1 (a) 1 tillaggsskyddsforordningen avses med ett lakemedel,
1 de delar som berors 1 detta méal, en substans eller kombination av
substanser som tillhandahalls for att behandla eller forebygga sjukdom

hos ménniskor eller djur.

Med en produkt avses enligt artikel 1 (b) 1 tillaggsskyddsforordningen
den aktiva ingrediensen eller kombinationen av aktiva ingredienser 1 ett

lakemedel.

Enligt artikel 3 (c) 1 tillaggsskyddsforordningen ar det ett villkor for er-
hallande av tillaggsskydd att ett sadant skydd inte redan tidigare har
meddelats for lakemedlet.

For tolkning av bl.a. artikel 3 1 tillaggsskyddsférordningen ska ledning
héamtas fran artikel 3.2 1 Radets férordning (EG) nr 1610/96 angaende

tillaggsskydd for viaxtskyddsmedel, se beaktandesats 17. I artikel 3.2 1
den férordningen féreskrivs: "En innehavare av flera patent for samma

produkt kan inte beviljas flera tillaggsskydd fér denna produkt...”.

Patentbesvarsratten finner i likhet med PRV och med hansyn till vad
som ovan anforts att eftersom produkten kvaveoxid som anges i den fore-
liggande ansékningen redan har beviljats tilladggsskydd kan ett ytter-
ligare tillaggsskydd for samma produkt inte beviljas.

Overklagandet kan dérfor inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgérandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeanette Backvall och Yvonne Sidsteen, referent samt f. patentrattsradet
Rune Néasman. Enhalligt.



