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Ny praxis om giltighetspresumtionen i
svensk patentratt

Om giltighetspresumtionen

» Presumtionen aktualiseras nar svaranden i ett patentintrangsmal gor gallande att det aktuella patentet ar
ogiltigt, och att det darfor inte foreligger nagot intrang.
| den interimistiska delen — det vill siga pa det stadie da patentets giltighet &nnu inte har provats slutligt av
domstolen — &r utgangspunkten att patentet ar giltigt.
Bevisbordan ligger pa intrangssvaranden, som ska gora sannolikt att patentet kommer att ogiltigforklaras vid en
slutlig prévning.
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Om giltighetspresumtionen

EU-domstolen har den 28 april 2022 vid tolkning av artikel 9.1 1 Europaparlamentets
och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sékerstéllande av skyddet for
immateriella réttigheter erinrat om att europeiska patent presumeras vara giltiga fran
och med den dag da meddelandet av patentet offentliggdrs (Phoenix Contact, C-44/21,

EU:C:2022:309, punkten 41).

Svensk praxis ar 1 linje med EU-domstolens avgorande. Vid provningen av om ett
interimistiskt forbud ska meddelas foreligger ndmligen en presumtion for att ett med-
delat patent &r giltigt. Presumtionen mnnebr att intrangskéranden inte i enlighet med
huvudregeln behover visa sannolika skal for att ett giltigt patent foreligger. eller med
andra ord att det foreligger sannolika skil for att patentet komumer att sta sig vid en
slutgiltig provning (se t.ex. RH 2016:68). I stéllet har svaranden att gora sannolikt att

patentet kommer att upphévas 1 invéndningsforfarandet eller ogiltigforklaras.

Utdrag fran PMOD:s beslut i PMO 7681-23

Tanken bakom giltighetspresumtionen

Utgangspunkten &r att registreringsmyndigheten

har gJOrt ratt i att meddela patent. Vid provningen av om ett interimistiskt forbud ska meddelas foreligger enligt praxis en
presumtion for att patentet ar giltigt. Detta grundas pa den omstandigheten att ett
patent meddelas efter en sa ingdende provning som sker i det administrativa forfar-
andet, vilket starkt talar for att patentet ar giltigt. Presumtionen kan dock enligt samma
praxis brytas om svaranden kan pavisa att det pa grund av nya omsténdigheter eller ny
bevisning som inte beaktats under provningen dé patentet meddelades, eller pa grund
av brister eller felaktigheter i detta beslut, framstdr som sannolikt att patentet kommer
att ogiltigforklaras. (Se Svea hovritts beslut den 5 november 1997 i mal O 4112-97
och en rad beslut dérefter av samma domstol t.ex. den 11 oktober 2006 i mal O 1674-

06, den 2 april 2009 i mal O 5374-08 och den 16 juni 2016 i mal O 2198-16).

Utdrag frén PMOD 2017:4.
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Forutsattningarna for att bryta giltighetspresumtionen

Tidigare praxis har berort tva forutsattningar for att
presumtionen ska kunna brytas:

Vid provningen av om ett interimistiskt forbud ska meddelas foreligger enligt praxis en

1) nya omstéandigheter/ny bevisning jamfort med
vad som forevarit nar registreringsmyndigheten
granskade patentansékan, eller

presumtion for att patentet &r giltigt. Detta grundas pa den omstandigheten att ett
patent meddelas efter en sd ingdende provning som sker i det administrativa forfar-
andet, vilket starkt talar for att patentet ar giltigt. Presumtionen kan dock enligt samma
2) brister eller felaktigheter i praxis brytas om svaranden kan pévisa att det pa grund av nya omstandigheter eller ny
registreringsmyndighetens beslut. bevisning som inte beaktats under provningen da patentet meddelades, eller pa grund
av brister eller felaktigheter i detta beslut, framstar som sannolikt att patentet kommer
att ogiltigforklaras. (Se Svea hovritts beslut den 5 november 1997 i mal O 4112-97

Dessutom ska det. utifran endera av punktema 1-2 och en rad beslut darefter av samma domstol t.ex. den 11 oktober 2006 i mal O 1674-

framsta som sannolikt att patentet kommer att
ogiltigforklaras.

06, den 2 april 2009 i mal O 5374-08 och den 16 juni 2016 i méal O 2198-16)

Utdrag frén PMOD 2017:4.

Forutsattningarna for att bryta giltighetspresumtionen — grund 1

Nir det giller nya omstandigheter och ny bevisning kan det t.ex. vara fraga om att det
vid den interimistiska proviningen aberopas nya mothall till stod for att uppfinningen
enligt patentet inte upptyller kraven pa nyhet eller uppfinningshojd. Ett annat exempel
kan vara att det utvecklas och aberopas ny bevisning till stdd for vilken allmén

kunskap som fackmannen besatt — eller inte besatt — vid prioritetsdagen.

Utdrag frén PMOD:s beslut i PMO 7681-23.
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Forutsattningarna for att bryta giltighetspresumtionen — grund 2

Innebérden av den andra grunden for att bryta presumtionen - brister eller felaktigheter i
registreringsmyndighetens beslut — har inte varit helt klarlagd.

Vilken sorts brist och felaktighet avses? Processuella? Materiella?

Star grunden pa egna ben? Med andra ord: ska svensk domstol gora en faktisk, preliminar bedomning av
patentets ogiltighet, &ven om ingen ny bevisning/nya omstandigheter aberopats av intrangssvaranden?

Ny praxis: fingolimod-malen

2022 stamde patenthavaren 4 olika bolag for patentintrang. Saledes pagar 4 olika mal betraffande intrang i ett
och samma patent.

Malen askadliggor de tidigare namnda problemen vid tillampningen av giltighetspresumtionen.




Bakgrund: flera intrangssvarande, olika bedomningar

| tre av fyra arenden: avslag pa interimistiska
yrkanden i PMD (bruten giltighetspresumtion) och
inget prévningstillstand hos PMOD.

Intréngssvarande 1

PMD den 8 nov

2022: yrkandet om

interimistiskt forbud
avslas.

PMOD: ¢
provningstillstand

Intrangssvarande 2

PMD den 8 nov

2022: yrkandet om

interimistiskt forbud
avslas.

PMOD: ¢
provningstillstand

Bakgrund: flera intrangssvarande, olika bedomningar

| det fiarde &rendet: PMOD meddelade
provningstillstand, och fann att
giltighetspresumtionen var bruten.

Med hanvisning till PMOD:s beslut i detta fijarde

arende, yrkade patenthavaren pa nytt att
interimistiskt férbud skulle utfardas aven i

forhallande till intrangssvarande 1-3.

Intréngssvarande 4

PMD den 8
november 2022
interimistiskt forbud

PMD (omprovning):
det interimistiska
forbudet upphavs

PMOD: andring av
PMD:s beslut om
upphavning - det

interimistiska
forbudet ska fortsatt
galla

2023-11-22

Intréngssvarande 3

PMD den 9 nov

2022: yrkandet om

interimistiskt forbud
avslas.

PMOD: &
provningstilstand
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PMOD:s beslutsskil i drende 4

Tevabolagen har vidare gjort géllande att besvirskammaren pa det dér presenterade
materialet har gjort en felaktig beddmning 1 frigan om uppfinningshdjd. Patent- och
marknadséverdomstolen konstaterar att Patent- och marknadsdomstolen dragit andra
slutsatser avseende uppfinningshdjd dn besvirskammaren. De kriterier som. enligt vad
som redovisats ovan. har stéllts upp i praxis for att giltighetspresumtionen ska brytas
har motiverats av att den interimistiska bedémningen gdrs skyndsamt och pa ett betyd-
ligt mer begrénsat underlag 4n vid den kommande slutliga prévningen. Domstolen ska
alltsa pa detta stadium inte gdra nagon fomyad bevisprévning eller réttslig analys av
det material som frelag vid besvirskammarens prévning oavsett om det skulle kunna
finnas ett utrymme fér sadana slutsatser som Patent- och marknadsdomstolen redovisat
vid en slutlig prévning av patentets giltighet. Mot denna bakgrund utgdr det som Teva-
bolagen har gjort gillande angiende besvirskammarens bedémning inte nagon brist

eller felaktighet som kan bryta giltighetspresumtionen.

Arende 1, 2 och 3 — ny prévning

+ PMD: félide PMOD:s linje i rende 4, och beslutade om interimistiskt férbud mot intr&ngssvarande 1,2 och 3.

+ Samtliga 3 beslut verklagades till PMOD, som upphévde besluten om interimistiskt férbud.
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PMOD:s beslutsskil i drendena 1, 2 och 3

Giltighetspresumtionen bor som utgangspunkt innebéra att domstolen vid den interi-
mistiska prévningen inte ska géra nagon fornyad bedomning av endast det material
som aberopats i det administrativa forfarandet: det meddelade patentet ska ju presu-
meras vara giltigt. Trots detta och till skillnad fran vad som géller for resningsinstitutet
bor det dock. enligt Patent- och marknadséverdomstolen. finnas ett visst utrymme att
prova och beakta 4ven materiella brister i det ursprungliga beslutet (se domstolens
bedomningar betréffande tidigare beropat material i t.ex. PMOD 2018:22 samt
Patent- och marknadséverdomstolens beslut den 14 april 2023 i méal nr PMO 3175-23
och PMO 3178-23: jfr dock Patent- och marknadséverdomstolens beslut den 24 april
2023 i mal nr PMO 1644-23). Om intrangssvaranden kan pavisa brister i det
ursprungliga beslutet som innebér att det redan vid en 6versiktlig bedémning finns
anledning att ifragasitta det slut som den administrativa myndigheten kommit fram till.

bor domstolen saledes ha mojlighet att beakta dessa.

Utdrag frén PMOD:s beslut i PMO 7681-23.

PMOD:s beslutsskil i drendena 1, 2 och 3

En ordning dar det 4r mojligt att beakta materiella brister i beslutet och gora en fornyad
bedomning forefaller ocksa dndamalsenlig och rimlig. Detta eftersom det minskar
risken for att det meddelas i grunden oriktiga interimistiska forbud. En annan ordning
skulle ocksa kunna fa den icke énskvirda konsekvensen att ett materiellt felaktigt

beslut av den administrativa myndigheten &ver huvud taget inte kan omprovas i det

interimistiska forfarandet. om i haft ett fullgott lag. Att

utrymmet att beakta materiella brister &r storre 4n i ett resnings forfarande framstar

Sid 7
SVEA HOVRATT PROTOKOLL PMO 7681-23
Patent- och marknadséverdomstolen

ocksa som naturligt. eftersom orubblighetsprincipen inte gor sig géllande med samma

styrka i ett drende av detta slag.

Utdrag frén PMOD:s beslut i PMO 7681-23.
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PMOD:s beslutsskil i drendena 1, 2 och 3

Slutligen bér domstolen ha méjlighet att beakta olika slags felaktigheter. Det skulle
t.ex. kunna handla om att det i det administrativa forfarandet har forekommit ndgot

handldggningsfel. motsvarande réttegangsfel. som kan ha inverkat pa utgangen.

Utdrag fran PMOD:s beslut i PMO 7681-23.

Beslutets betydelse framgent

+ Inom loppet av nagra manader har PMOD meddelat beslut som visar pa tva svarférenliga synsatt betraffande
hanteringen av giltighetspresumtionen.

En ordning dir det dr mo, att beakta materiella brister i beslutet och gora en fomyad

ligt mer begrénsat underlag 4n vid den kommande slutliga provningen. Domstolen ska g
bedomning forefaller ocksa dndamalsenlig och rimlig. Detta eftersom det minskar

alltsa pa detta stadium inte géra nagon fomyad bevisprévning eller réttslig analys av - %
risken for att det meddelas 1 grunden oriktiga interimistiska forbud. En annan ordning
t material s srelag vi virska: rens provning oavsett t skulle kus . "
det material som forelag vid besvirskammarens provning oavsett om det skulle kunna skulle ocksé kunna fa den icke dnskviirda konsekvensen att ett materiellt felakrigt

finnas ett utrymme for sddana slutsatser som Patent- och marknadsdomstolen redovisat beslut av den administrativa myndigheten dver huvud taget inte kan omprovas i det

vid en slutlig prévning av patentets giltighet. Mot denna bakgrund utgdr det som Teva- interimistiska forfarandet, om beslur: digh haft ett fullgott beslutsunderlag. Att
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Beslutets betydelse framgent

«  PMOD till4t att besluten i rendena 1, 2 och 3 éverklagades till HD. Besluten éverklagades emellertid inte. Ett
prejudikat fran hogsta instans later saledes vanta pa sig.

Jag bistar svenska och utlandska foretag i fragor rorande immaterialratt och marknadsforingsratt.

Jag uppréttar och granskar avtal inom dessa omraden, ar ombud i samband med tvister, samt hjalper
klienter med att ta fram IP-strategier.
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