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Beslut avseende omprévning

BESLUT

Patent- och registreringsverket dndrar inte besluten.

BEGARAN

Detta drende ror begiran om éndring av Patent- och registreringsverkets (PRV)
beslut den 1 oktober 2014 om vilandeforklaring i drende om 6verforing av
patentansdkan pa grund av bittre ritt till uppfinning.

AbbVie Inc har den 2 december 2014 begért att PRV enligt 27 §
forvaltningslagen ska ompréva sitt beslut att vilandeforklara handldggningen
och omedelbart fortsitta handlaggningen av begédran om 6verforing av
respektive patentansokan.

OMSTANDIGHETER

De beslut PRV fattade i respektive drende den 1 oktober 2014 ir inte slutliga.
Dirfor har de, trots att drendena &r s.k. tvapartsirenden, ingen rittskraft och kan
inte dverklagas.

Ni har sérskilt begért att PRV ska omprova sina beslut enligt 27 §
forvaltningslagen och argumenterat for att de angivna rekvisiten for dndring &r

uppfylida.

Eftersom besluten saknar rittskraft har parterna mgjlighet att nir som helst
aterkomma med ny begéran om att handldggningen ska fortsétta. Det ar ocksé
mojligt for PRV att, sésom ni begért, ompréva besluten enligt 27 §
forvaltningslagen.
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SKAL FOR BESLUTET

Gilead Pharmasset LLC har inte begirt att PRV ska prova frigan om bittre ritt
till de aktuella uppfinningarna utan bara begirt att PRV ska 6verfora
patentanstkningarna effersom bolaget anser sig ha bittre ritt till uppfinningarna
ifrdga. Fragan om vem som har bittre ritt till uppfinningarna beskrivna i
rubricerade patentansdkningar &r i stillet anhingiggjord vid Stockholms
tingsritt. Stimning 4r utfirdad.

Att Gilead Pharmasset LLC véckt talan i allmén domstol utan att PRV forst
forelagt bolaget om detta ér inte i sig avgdrande for handliggningen av
overforingsfradgan. Som PRV konstaterade i besluten den 1 oktober 2014
forefaller det dock limpligast att fraigan om bittre ritt i ett fall som detta provas
av allmén domstol. Savil rittssakerhetsskil som processekonomiska hinsyn
talar for att frigan om 6verforing lamnas Sppen till dess frigan om vem som har
béttre ritt till de aktuella uppfinningarna &r avgjord.

I PRV:s skrivelse av den 1 oktober 2014 har stéllningstagandet att avvakta med
provning av overforingsfragan uttryckts som ett beslut om vilandeforklaring,
Den réttsliga grunden for ett formellt beslut om vilandeforklaring kan méjligen
diskuteras. Visentligt 4r dock att frigan om dverforing inte ir mogen for
avgoOrande forrdn frigan om bittre ritt avgjorts av allmin domstol. PRV har
under sddana forhdllanden inte laglig méjlighet att avsluta handliggningen av
patentansdkningarna genom slutligt beslut (jfr 18 § andra stycket patentlagen).

Besluten ér dérfor inte uppenbart oriktiga och ska inte 4ndras.

[ &vrigt gér PRV foljande anmérkningar. De konsekvenser av den uppkomna
situationen som ni har redovisat ar fullt begripliga och PRV &verviger alltid
fragan om proportionalitet vid beslut. I tvé av de aktuella patentansokningarna
har AbbVie godkint kontrollhandlingarna och betalat meddelandeavgift, varfor
en fortsatt handldggning skulle innebdra att patentet kungors. Ett sidant beslut
ar alltsa inte mdjligt. Det regelverk enligt EPC som ni redovisat skiljer sig at
fran patentlagen. Om Gilead Pharmasset LLC skulle f ansskningarna 6verforda
pa sig saknas hinder enligt patentlagen att ge bolaget utrymme att paverka
patentkravens lydelse innan patent meddelas. En sddan méjlighet skulle inte
finnas om handldggningen fortsatte, och av samma skiil #r det effektivare att
inte fortsitta handlidggningen av de andra tva patentanskningarna innan malet
om bittre rétt &r avgjort. PRV 4r oférhindrat att forklara patentansokningarna
vilande till dess malet slutligt avgjorts (jfr 17 § andra stycket patentlagen) och
har i detta fall funnit att det 4r lampligast att inte fortsitta handliggningen av
patentansokningarna.
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Hur man éverklagar PRV:s beslut

Detta beslut kan &verklagas till Patentbesvirsritten. Om ni vill 6verklaga
beslutet ska ni gora det skriftligt. Tala om i brevet vilket beslut ni Sverklagar
och vilken &ndring i beslutet ni vill ha. Overklagandet ska ha kommit in till
PRV inom tvd manader fran beslutsdagen, annars kan 6verklagandet inte
prévas. PRV skickar 6verklagandet vidare till Patentbesvérsritten for prévning,
om PRV inte sjilv dndrar beslutet pa det sitt ni har begirt. Overklagandet ges in
till:

Patentbesvérsratten

Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm
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