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Mal nr 15-005—
15-008

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 23 juni 2015

Klagande

AbbVie Inc

1 North Waukegan Road, 60064 North Chicago, Illinois, USA
Ombud: Jonas Westerberg och Sara Ulfsdotter
Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm

SAKEN

Omproévning av beslut om vilandeforklaring

OVERKLAGAT AVGORANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 17 december 2014
angaende patentansékningarna nr 1450019-3, 1450020-1, 1450130-8 och
1450131-6, se bilagorna 1-4

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten avvisar 6verklagandena.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Abb Vie Inc har yrkat att Patentbesvérsratten ska hdva PRV:s beslut den
1 oktober 2014 om vilandeférklaring av handlaggningen av Gilead
Pharmasset LLC:s (Pharmasset) begidran om 6verféring av de svenska
patentansékningarna nr 1450019-3, 1450020-1, 1450130-8 och 1450131-6
med instruktion till PRV att omedelbart ateruppta handlaggningen av

desamma.

Som grund for sin talan har AbbVie, som Patentbesvarsratten har upp-
fattat bolaget, aberopat att PRV:s beslut den 1 oktober 2014 om vilande-
forklaring av handlaggningen av Pharmassets begédran om 6verféring av
ansOkningar pa grund av battre ratt till uppfinning enligt 18 § patent-
lagen saknar rattslig grund och darfér ar uppenbart oriktigt.

AbbVie har till utveckling av talan anfort 1 huvudsak féljande.

Forvaltningslagen innehaller inte nagot generellt lagstod for vilande-
forklaring av handlaggningen av anhéngiggjorda drenden. Bestdmmelsen
117 § andra stycket patentlagen mojliggor vilandeférklaring av hand-
laggningen av en patentansdkan i1 avvaktan pa den slutliga utgangen av
en talan vid domstol avseende battre ratt till ansékan i fraga. Bestam-
melsen ger ddaremot inte stod for att vilandeforklara en begédran om
overforing av en patentansokan enligt 18 § patentlagen. PRV har alltsa
felaktigt anvant mojligheten att vilandeférklara handlaggningen av
ansOkningarna som sadana enligt 17 § andra stycket patentlagen for att
aven vilandeférklara handlaggningen av begéran om éverforing av ansok-

ningarna enligt 18 § patentlagen.

PRV:s brist pa handlaggning av 6verféringsfragorna innebér en stor
skada for AbbVie 1 egenskap av patentsokande. Vid framstéllande av en
begéaran om 6verforing av patentansokningar pa grund av battre ratt till
uppfinning med stéd av 18 § patentlagen aligger det 1 stiallet PRV att
efter erforderlig handlaggning av drendet och kortare skriftvaxling
mellan parterna ta stéllning till huruvida tredje man vid aktuell tidpunkt
har visat att det 4r uppenbart att denne dger battre ratt till uppfin-

ningen. Om sa inte ar fallet ska begiran avslas genom beslut.



PATENTBESVARSRATTEN Mal nr 15-005 — 15-008 3 (4)

PRV:s beslut enligt 18 § patentlagen kan inte innebéra att fragan om
battre ratt blivit slutligt avgjord eller pa annat sett utgor res judicata
mellan parterna i forhallande till allmédnna domstolars provning. Det
administrativa beslutet avser endast vilken part som ska behandlas som
sokande av PRV vid den fortsatta handldaggningen av ansékan. Det slut-
liga beslutet om parternas respektive yrkanden om béattre ratt ligger hos

de allmidnna domstolarna.

PRV borde ha ansett att det ar nodvandigt att fortsidtta handlaggningen
av Pharmassets begédran om 6verforing av ansékningarna och avsla dem
om Pharmasset inte formatt visa att det ar uppenbart att Pharmasset
har battre ratt till de aktuella uppfinningarna.

Det ar ocksa viktigt att konstatera att Pharmasset framstallt begaran om
overforing av ansékningar pa grund av béattre ratt till uppfinningen enligt
18 § patentlagen till PRV vid samma tidpunkt som bolaget vackt talan
om béttre ratt till ansékningarna vid allmédn domstol.

SKAL

Patentlagen foreskriver 1 17 § andra stycket en mgjlighet att vilande-
forklara drenden. Aven om det inte finns nagon uttrycklig foreskrift om
vilandeforklaring av en begédran om 6verforing av ansékan enligt 18 §
patentlagen ar bestdmmelserna i ett fall som detta sa ndra samman-
lankade att en sddan begéran ocksa ar mojlig att vilandeforklara. Att
vilandeforklaring ocksa utan uttryckligt lagstod &ar ett accepterat inslag i
allmén forvaltningsritt anses framga bl.a. av rittsfallet RA 2005:33. (Jfr
Ragnemalm, Forvaltningsprocessens grunder 10 u, s. 192.) Ett beslut om
vilandeforklaring far, som framgar av 75 § patentlagen, inte 6verklagas.
Vidare ar beslut om vilandeforklaring sddana beslut under beredningen
som, enligt allménna forvaltningsrattsliga principer, normalt saknar
sadana verkningar mot parterna att de uppfyller kraven for 6verklag-
barhet. (Jfr Ragnemalm, Forvaltningsbesluts 6verklagbarhet, s. 320 ff.)
Till detta kommer att det 1 forvaltningsratten inte finns nagon motsvarig-
het till regeln 1 49 kap. 7 § rattegangsbalken eller nagon annan generell
mojlighet att genom 6verklagande angripa ett beslut varigenom ett for-
valtningsdrende uppehalls, eller om en myndighet féorhaller sig passiv.
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Den omstandigheten att ett beslut inte ar 6verklagbart utgér naturligtvis
inte hinder mot omprévning av beslutet. Fragan om omprévningsbe-
slutets 6verklagbarhet maste emellertid anses vara direkt avhéngigt
forhallandena géllande det beslut som omprévningen avser. (Jfr prop.
1985/86:80 s. 79 om att beslut som meddelas vid omprévning "kan éver-
klagas 1 vanlig ordning.”) En omprévning av ett beslut om vilandefor-
klaring har om det inte dndras, ingen annan innebérd &n det under-
liggande beslutet. Ett beslut om omproévning av en vilandeférklaring
medfor darfor 1 allménhet inte heller sadana verkningar for parterna som
kravs for 6verklagbarhet.

Vad AbbVie har sagt till stéd for sitt yrkande hos Patentbesvarsriatten
ger inte heller grund for att anse att besluten att vilandeférklara patent-
ansOkningarna i detta fall har sddana verkningar mot AbbVie att beslu-
ten trots bestdmmelsen 1 75 § patentlagen ska anses vara 6verklagbara.
AbbVies 6verklaganden ska darfor avvisas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 5 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Anders Brinkman och Marianne Bratsberg (skiljaktig, se prot.bil A) samt
adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent (skiljaktig, se prot.bil. A)



Prot.bil. A

Patentrattsradet Marianne Bratsberg och adjungerade ledamoten
Felisa Krzyzanski ar skiljaktiga och anfér foljande.

Av 27 § forsta stycket forvaltningslagen foljer en skyldighet for PRV att
andra beslut som verket har meddelat vilka 4r uppenbart oriktiga pa
grund av nya omstidndigheter eller av nagon annan anledning, om det
kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel foér nagon
enskild part.

PRV har med tillampning av denna bestdmmelse omprévat beslut om
vilandeforklaring som verket meddelade den 1 oktober 2014.

Beslut om vilandeférklaring dr beredningsbeslut som inte far 6verklagas.
Omprovningsskyldigheten enligt bestimmelsen omfattar emellertid dven
beslut under beredningen och for tillampning kravs det inte att det beslut
som omprovas ar 6verklagbart (fr prop. 1985/86:80 s. 77 f. och Wiweka
Warnling-Nerep, Fragan om omprovning av forvaltningsbeslut & fore-
komsten av negativ rdttskraft, Forvaltningsrattslig tidskrift, s. 370 f). Det
forhallandet att det omprovade beslutet ar ett beredningsbeslut som inte
far 6verklagas utgor alltsa inte ett hinder mot omprévning enligt bestam-

melsen.

I motiven till 27 § férvaltningslagen anfors att de beslut som meddelas
vid omprovning kan 6verklagas i1 vanlig ordning (se prop. 1985/86:80 s.
79). Inneborden av sadant uttalande 1 ett fall som detta ar inte helt klar.
Myndighetens omprévning kan i forekommande fall avse omstandigheter
av annan art &n de som har legat till grund for det underliggande be-
slutet. Parten kan, liksom 1 detta fall, som grund f6ér sin begdran om and-
ring anfora att beslutet saknar réattslig grund. En 6verprévning av det
underliggande beslutets lagenlighet bor inte hindras av att beslutet
tillhor en sddan beslutstyp som inte far 6verklagas. Mot denna bakgrund
saknas det skal att frankdnna omprévningsbeslutet 6verklagbarhet.
Overklagandena bér darfér tas upp till prévning.

Klaganden har till grund for sitt havningsyrkande anfort att forvalt-
ningslagen saknar generellt lagstod for vilandeforklaring av handlagg-
ningen av anhéngiggjorda drenden samt att PRV felaktigt anvéant
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mojligheten att vilandeférklara handldggningen av patentansékningarna
enligt 17 § andra stycket patentlagen for att 4ven vilandeférklara hand-
laggningen av yrkandet om 6verféring av ansékningarna enligt 18 §
patentlagen.

Varken 1 forvaltningslagen eller 1 forvaltningsprocesslagen finns bestam-
melser om att ett mal eller drende far forklaras vilande. Institutet vilande-
forklaring anses emellertid genom ett avgérande fran Regeringsratten, RA
2005 ref. 33, fastslaget inom forvaltningsrattens omrade (se bl.a. JO
2009/10 s. 76, JO dnr 5672-2010 och JO dnr 4330-2011).

Patentlagen majliggor vilandeférklaring 1 vissa fall. Av 17 § andra stycket
framgar att om tvist om battre ratt till patentsokt uppfinning &r anhingig
vid domstol far patentansékan forklaras vilande 1 avvaktan pa att malet
avgors slutligt.

Av 18 § forsta stycket patentlagen foljer en ratt for den som visar att han
ager battre ratt till uppfinningen &dn sokanden att fa ansékningen 6ver-
ford pa sig. Den forsta forutsattningen for att denna bestammelse ska
tillampas ar att den berattigade infér PRV eller infér domstol styrker sin
ratt samt framstéller begdran om att ansékan ska 6verforas pa honom (jfr
NU 1963:6 s. 224). I uppenbara fall kan battre ratt styrkas direkt infor
PRV. I tveksamma fall kan PRV enligt 17 § forsta stycket patentlagen
utfarda forelaggande for den som anser sig berattigad att viacka talan vid
domstol. Bifalles sadan talan, styrkes battre ratt infor PRV genom upp-
visande av lagakraftvunnen dom (se prop. 1966:40 s. 117). Bestimmel-
serna i 17 § patentlagen ar alltsa tillampliga nar nagon gor gallande
battre ratt till uppfinningen oavsett om denna grund aberopas till stod for
ett yrkande om 6verforing av patentansokan enligt 18 § patentlagen eller
till att ans6kningen bor avslas (jfr prop. 1966:40 s. 328 och 361).

Vidare far en patentansokan enligt 18 § andra stycket patentlagen inte
avskrivas, avslas eller bifallas forran 6verforingsyrkandet blivit slutligt
provat. En sadan bestimmelse har ansetts pakallad for att forhindra att
den beréattigade genom de angivna atgiarderna forlorar sin ratt pa sa satt
att patentet blir s begransat eller urholkat att det 1 praktiken blir varde-
16st for honom (se prop. 1966:40 s. 116 £., 329 och 362).
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Av de redovisade bestimmelserna och férarbetsuttalandena framgar att
handlaggningen av patentansékan och ett yrkande om 6verféring av
densamma pa grund av béattre ratt till uppfinningen ar avhéangiga av
varandra pa sadant satt att tillampningen av 17 § andra stycket patent-
lagen maste anses omfatta bada. Handldggningen med anledning av ett
yrkande om 6verforing av patentansokan far darfor forklaras vilande 1
avvaktan pa att malet vid domstol avgjorts slutligt.

Slutligen kan anféras att d&ndring av beslut enligt 27 § forvaltningslagen
kan ske under forutsattning att det inte blir till nackdel fér nagon enskild
part. Myndigheter bor darfor normalt inte ompréva sina beslut 1 &renden
dar det finns flera parter med motstridiga intressen (se prop. 1985/86:80
s. 78).

Overklagandena ska med hansyn till det anférda avslas.
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