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OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2017-02-24 i mal nr PMT 648-17

Bakgrund

[llumina, Inc (Illumina) och Sequenom, Inc (Sequenom), som &r utlandska juridiska
personer, vackte talan om patentintrang mot Life Genomics AB (Life) och Roche
Diagnostics Scandinavia Aktiebolag (Roche) vid Patent- och marknadsdomstolen.
Samtidigt med talans vackande gav Illumina och Sequenom in en borgensforbindelse
utstalld av ett forsakringsholag, till sakerhet for Lifes och Roches rattegangskostnader.
Life och Roche godtog inte sakerheten och yrkade att Illuminas och Sequenoms talan
skulle avvisas. Patent- och marknadsdomstolen, som godtog sakerheten, lamnade Lifes

och Roches avvisningsyrkande utan bifall.

Yrkanden m.m.

Life och Roche har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen med andring av
Patent- och marknadsdomstolens beslut ska avvisa Illuminas och Sequenoms talan och
yrkat ersattning for rattegangskostnader i saval Patent- och marknadsdomstolen som
Patent- och marknadsdverdomstolen. Bolagen har i Patent- och marknadsover-
domstolen sammanfattningsvis anfort att sakerheten inte ar tillracklig till beloppet, att
det inte dr godtagbart att en enda sékerhet stalls gemensamt for bada svarandebolagen,

samt att den stallda sakerheten innefattar inskrdnkningar som inte ar godtagbara.

Illumina och Sequenom har bestritt dndring av Patent- och marknadsdomstolens
beslut. Bolagen har har sammanfattningsvis anfort féljande. Den grundldggande
forutsattningen for avvisning av deras talan ar inte uppfylld eftersom bolagen inte har
forelagts att stalla sakerhet, utan gjort det pa eget initiativ. Den stallda sékerheten ar
tillracklig. Om Patent- och marknadséverdomstolen dnda skulle bedoma att sa inte &r
fallet, ska bolagen under alla férhallanden beredas tillfalle att komplettera sakerheten,

eftersom de har klargjort att de &r beredda att stélla ytterligare garantier. For det fall
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Patent- och marknadséverdomstolen inte godtar sdkerheten har bolagen yrkat att
fragan ska aterforvisas till Patent- och marknadsdomstolen for forelaggande om att
stélla en godtagbar sékerhet. Bolagen har dven yrkat att Patent- och
marknadsdverdomstolen ska avvisa nya omstandigheter som Life och Roche har
aberopat forst har. Det galler dels ett pastaende om att en enda sakerhet inte ar
godtagbar for bada svarandena, dels ett pastaende om att sékerheten ar inskréankt pa
visst sétt och darfor inte ar godtagbar. Illumina och Sequenom har yrkat erséttning for

rattegangskostnader i Patent- och marknadsoverdomstolen.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen féljande

BESLUT (att meddelas 2017-05-19)

1. Patent- och marknadséverdomstolen avslar llluminas och Sequenoms yrkanden om

avvisning av nya omstandigheter.

2. Patent- och marknadséverdomstolen avslar Illuminas och Sequenoms yrkande om
att fragan om sékerhet for rattegangskostnader ska aterforvisas till Patent- och

marknadsdomstolen.

3. Med &ndring av Patent- och marknadsdomstolens beslut avvisar Patent- och
marknadsdverdomstolen Illuminas och Sequenoms talan i Patent- och

marknadsdomstolen.

4. Illumina och Sequenom forpliktas att solidariskt med varandra ersatta Life for dess
rattegangskostnader i Patent- och marknadsdomstolen med 1 223 771 kr, varav
839 570 kr avser ombudsarvode, jamte ranta enligt 6 § rantelagen fran dagen for

detta beslut till dess betalning sker.

5. Ilumina och Sequenom férpliktas att solidariskt med varandra ersétta Roche for
dess rattegangskostnader i Patent- och marknadsdomstolen med 1 223 772 kr,
varav 839 570 kr avser ombudsarvode, jamte ranta enligt 6 § rantelagen fran dagen

for detta beslut till dess betalning sker.
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6. Illumina och Sequenom forpliktas att solidariskt med varandra ersétta Life for dess
rattegangskostnader i Patent- och marknadsoverdomstolen med 25 000 kr,
avseende ombudsarvode, jamte ranta enligt 6 § rantelagen fran dagen for detta
beslut till dess betalning sker.

7. Wlumina och Sequenom forpliktas att solidariskt med varandra ersétta Roche for
dess rattegangskostnader i Patent- och marknadsoverdomstolen med 25 000 kr,
avseende ombudsarvode, jamte ranta enligt 6 § rantelagen fran dagen for detta

beslut till dess betalning sker.

Skélen for besluten

Illuminas och Sequenoms avvisningsyrkanden

Malet i Patent- och marknadséverdomstolen ror fragan om rattegangshinder i ett
dispositivt tvistemal. | tvistemal i allménhet handlaggs sadana fragor enligt
bestammelserna i 52 kap. rattegangsbalken. Detta kapitel innehaller inte nagra
bestammelser om hinder mot att aberopa nya omstandigheter i hogre rétt.
Rattegangsbalkens regler &r tillampliga ocksa i mal som handléaggs i Patent- och
marknadséverdomstolen om inte annat ar sarskilt foreskrivet (3 kap. 1 § lagen,
2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). | 3 kap. 9 § lagen om patent- och
marknadsdomstolar finns visserligen en bestdmmelse som innebadr att forbudet i

50 kap. 25 § tredje stycket rattegangsbalken mot att forst i hogre ratt aberopa bl.a. nya
omstandigheter ska tillampas aven i tvistemal dar forlikning om saken inte &r tillaten
och i arenden. Varken ordalydelsen eller andamalet med bestammelsen ger stod for att
den ar tillamplig i ett mal som ror en fraga om rattegangshinder i ett tvistemal (jfr prop.
2015/16:57 s. 269-272). Det finns darfor inte nagot hinder mot att en part, i ett mal
som detta, har aberopar nya omstandigheter. Med detta stallningstagande finns det
ingen anledning for Patent- och marknadséverdomstolen att ta stallning till om

de pastaenden som Roche och Life har anfort forst har ar omstandigheter i den mening
som avses i 50 kap. 25 8§ tredje stycket rattegangsbalken.
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Illuminas och Sequenoms yrkanden om avvisning av nya omsténdigheter ska darfor

avslas.

Handlaggningsfragor och ramen for provningen i Patent- och marknadsodverdomstolen

Av 3 § lagen (1980:307) om skyldighet for utlandska kérande att stélla sakerhet for
rattegangskostnader foljer att ratten ska prova en stalld sakerhet, om den inte godkants
av svaranden. Vid en sadan prévning ska ratten prova sikerhetens alla aspekter sasom
karaktar, belopp, eventuella tidsbegransningar och andra villkor oberoende av om
svaranden framstallt uttryckliga invandningar. Rétten kan alltsa inte utga fran att
svaranden godkanner sakerheten i visst hanseende bara for att svaranden inte har
framstallt nagon invandning i den delen. En annan sak &r att ratten sarskilt ska beakta

de invandningar mot sédkerheten som svaranden har framstallt.

| detta fall har Life och Roche inte godtagit den av Illumina och Sequenom stéllda
sakerheten. Till stod for detta har bolagen anfort att sakerheten omfattar ett for lagt
belopp, att en enda sakerhet inte kan godtas for bada svarandena och att den ar
begransad pa ett satt som inte ar godtagbart. Trots att Life och Roche vid Patent- och
marknadsdomstolen var mindre specifika i sin forklaring att sakerheten inte godtogs,
har dessa fragor alltsd ingatt i underinstansens provning av siakerheten. Aven Patent-
och marknadsdverdomstolen ska ta stallning till om den stallda sékerheten &r
godtagbar utifran alla aspekter, varvid domstolen sarskilt ska beakta det som Life och

Roche anfort har till stod for sitt pastaende om att den ar bristfallig.

For det fall Patent- och marknadséverdomstolen skulle beddoma att sdkerheten inte kan
godtas, har Life och Roche yrkat att kdromalet ska avvisas utan ytterligare
handlaggningsatgarder. Illumina och Sequenom har invént att bolagen inte har
forelagts av Patent- och marknadsdomstolen att stélla sakerhet, utan gjort detta pa eget
initiativ. Bolagen har gjort géllande att ett sadant foreldggande ar en réttslig
forutsattning for att domstolen ska kunna avvisa talan. | denna del gor Patent- och

marknadstdverdomstolen foljande bedémning.
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Bestdmmelserna om skyldighet for en utlandsk kérande att stélla sakerhet for
rattegangskostnader syftar till att sakerstalla att en svarande ska kunna fa ut den
ersattning for rattegangskostnader som svaranden tillerkanns. Enligt bestammelsen i
4 811980 ars lag ar det foljaktligen inte kdarandens underlatenhet att folja rattens
forelaggande som medfor att talan ska avvisas, utan underlatenheten att stalla
godtagbar sdkerhet. FOreldggandet fyller syftet att upplysa k&randen om att svaranden
har yrkat att sékerhet ska stéllas och att ge karanden tillfalle att stélla sakerhet inom

viss tid.

Den ordning som foreskrivs i 1980 ars lag tar sin utgangspunkt i att svaranden forst
framstaller ett yrkande om sdkerhet, varefter réatten forelagger kdranden att stélla
sékerhet. | detta fall har Illumina och Sequenom, som utan yrkande gett in en sékerhet i
Patent- och marknadsdomstolen, forelagts att yttra sig 6ver svarandenas skrift i vilken
de forklarade att de inte godtog den stallda sékerheten. Illumina och Sequenom har
darigenom underrattats om svarandenas installning till den stallda sakerheten och getts
mojlighet att stélla en annan sakerhet. Att svarandena meddelade att de inte godtog den
stallda sékerheten maste i denna situation dven motsvara ett yrkande fran svarandena
om att stélla sdkerhet. Karandebolagen har samtidigt som de underréttats om
svarandenas installning till den stallda sakerheten upplysts om att fragan om
sakerheten kan godtas ska provas av ratten och att talan kan avvisas om s inte bedoms
vara fallet. Att ratten i detta lage skulle meddela ett forelaggande trots att en k&rande
redan stallt sakerhet skulle inte fylla nagon funktion. Patent- och marknadsdomstolen
har alltsa vidtagit handlaggningsatgarder som motsvarar &ndamalet med ett sadant
forelaggande som avses i 4 § i 1980 ars lag. Patent- och marknadséverdomstolens
slutsats ar darfor att ett avvisningsyrkande grundat pa pastaende om otillracklig
sakerhet i denna situation kan provas utan att det forst meddelats nagot formellt

forelaggande for karandena att stalla sdkerhet.

[llumina och Sequenom har aven gjort gallande att de under alla forhallanden bor fa
tillfalle att komplettera en sakerhet som rétten inte avser att godta. | denna del gor

Patent- och marknadsdverdomstolen foljande bedémning.
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Det saknas uttryckligt stod i 1980 ars lag for domstolen att géra en férhandsprévning
av sakerhetens beskaffenhet. Av lagen framgar endast att domstolen ska préva den
stallda sakerheten om den inte godkants av svaranden. Bestammelsen i 4 § i 1980 ars
lag kan i konsekvens med detta inte anses innebara en ratt for kiaranden att fa ett
forelaggande fran domstolen att stalla en annan och béttre sakerhet, om en stalld
sakerhet inte bedoms som godtagbar (jfr dven i fraga om sékerhet vid kvarstad NJA
1986 s. 419 och Fitger, Rattegangshalken, kommentaren till 15 kap. 6 8, 2016-12-20,
Zeteo).

Fragan ar da om det anda finns en majlighet for ratten att meddela ett forelaggande om
komplettering av sakerheten nar sa bedoms lampligt. | férarbetena har uttalats att det
inte finns ndgot som hindrar att domstolen, om sakerhet har stallts men inte godkants
inom forelagd tid, forelagger kdranden att komplettera sdkerheten (se prop. 1979/80:78
s. 15). Av en tjansteanteckning som Patent- och marknadsdomstolen gjort i nu aktuellt
mal framgar att det forekommit i andra mal att tingsratten, da den funnit en sékerhet
otillrécklig, forelagt en kérande att stélla sakerhet med visst belopp (jfr aven RH
1995:69). Vagledande avgéranden om det rattsliga utrymmet for sadana preciserade
kompletteringsforeldagganden saknas. Oavsett om en tingsratt har en sddan mojlighet
innan ett beslut meddelats, bedémer Patent- och marknadsdverdomstolen att utrymmet
for hogre ratt att forelagga kdranden att komplettera sdkerheten &r i princip obefintligt.
En sadan ordning skulle strida mot 6verrattens grundlaggande funktion att Gverpréva
underinstansens beslut och innebdra att ratten gor en forhandsprovning istallet for att ta
stallning till den sékerhet som kéranden har stéllt. Det skulle alltsa innebéra att
domstolen tar pa sig ett ansvar for hur sakerheten ska utformas — ett ansvar som ligger
pa parten. Enligt Patent- och marknadsdverdomstolen talar saval systematiken i 1980
ars lag som principiella skl starkt emot en sadan ordning. Slutsatsen &r alltsa att det
inte finns ndgot utrymme for Patent- och marknadséverdomstolen att forelagga
Illumina och Sequenom att komplettera séakerheten och inte heller att aterforvisa malet
till Patent- och marknadsdomstolen i detta syfte. Av detta foljer att det férhallandet att
Illumina och Sequenom forklarat sig villiga att hoja den stéllda sédkerheten inte ska

inverka pa handlaggningen av avvisningsfragan.
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Nagot skal att aterforvisa malet till Patent- och marknadsdomstolen for
kompletteringsforelaggande foreligger alltsa inte, varfor llluminas och Sequenoms

yrkande om detta ska avslas.

Det som nu har sagts innebdr att Patent- och marknadsoverdomstolen ska préva om det
finns skal att avvisa karomalet pa grund av bristfallig sakerhet for svarandenas
rattegangskostnader. Om sédkerheten bedéms vara godtagbar, ska dverklagandet avslas.

Vid motsatt bedomning ska karomalet avvisas utan ytterligare handlaggningsatgarder.

Prévning av sakerheten

Som Patent- och marknadsdomstolen har framhallit har Hogsta domstolen uttalat sig
om vissa principer for bedomning av sékerhetens belopp. Beloppet ska salunda
faststallas med viss marginal, med beaktande av bl.a. malets komplexitet i sak och i
rattsligt hanseende, kostnaderna for att fora bevisning samt tvisteforemalets vérde.
Berakningen bor normalt bygga pa antagandet att tvisten kommer att prévas i sak i tva
instanser. (Se NJA 2014 s. 669.) Det saknas daremot vagledande uttalanden i fragan
om under vilka forutsattningar en gemensam sékerhet for flera svarande ar godtagbar.

Patent- och marknadsdverdomstolen gor féljande bedémning.

Nar, som i detta fall, flera mal handlaggs gemensamt enligt 14 kap. 2 § rattegangs-
balken bor utgangspunkten vara att sakerhet stalls till forman for var och en av
svarandena, om inte svarandena har godként att en enda sakerhet stalls (jfr Svea
hovrétts beslut den 11 oktober 2012 i mal nr O 1748-12). Skalen for det &r att
svarandena kan komma att fa separata fordringar pa rattegangskostnader och att

hansyn maste tas till att svarandena kan ha eller komma att fa motstridiga intressen.

Om en gemensamt stalld sakerhet uppgar till ett sadant belopp att det &r uppenbart att
den skulle tacka bada svarandenas rattegangskostnader, bor den emellertid kunna
godtas om den ar godtagbar aven i 6vriga avseenden. | det sasmmanhanget maste

sarskilt sakerhetens karaktar beaktas. Det innebar exempelvis att en pant som maste
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realiseras pa ett satt som kréver att svarandena agerar gemensamt inte kan godtas, dven
om den beloppsmassigt ar betryggande. Nar det ar fraga om flera svarande kan alltsa
en gemensam sakerhet komma i fraga endast om den beloppsmassiga marginalen ar
betydligt bredare &n vad som kravs nar talan véckts mot en enda svarande, och
sakerheten dessutom &r av sadan karaktar att svarandena kan ta den i ansprak

oberoende av varandra.

Life och Roche har i detta fall forklarat att bolagen inte godtar att en gemensam
sakerhet stalls for bada svarandena. Fragan &r alltsa om den aktuella
borgensforbindelsen motsvarar de sérskilda krav som bor stallas pa sakerheten i en

s&dan situation.

Den aktuella sékerheten ar en borgensférbindelse fran ett forsakringsbolag som &r
utstalld till forman for bada svarandebolagen. Av lydelsen framgar att sakerheten kan

tas i ansprak av svarandebolagen var for sig.

Den gemensamma sakerheten ar beloppsmassigt begransad till 4 000 000 kr. Fragan ar
om detta belopp ar tillrackligt.

Det aktuella malet ror patentintrang. lllumina och Sequenom yrkar savél vitesforbud
som faststéllelse av skadestandsskyldighet. Redan av de inledande skrifterna framgar
att det ror komplicerade tvistiga sakforhallanden som &r oberoende av det
ogiltighetsmal som Life och Roche tidigare inlett. Av samma skrifter foljer vidare att
det i dessa delar redan har aberopats en hel del bevisning och att malet kan forvantas
fordra tekniska utredningsatgarder av inte obetydlig omfattning. Det framgar ocksa att
malet rér komplicerade rattsliga fragor. Sakerheten ska i enlighet med vad som angetts
ovan beraknas sa att den tacker provning i tva instanser. Mot denna bakgrund bedomer
Patent- och marknadséverdomstolen att den stallda sékerheten om 4 000 000 kr
beloppsméssigt inte har den sérskilda marginal som kravs i den aktuella situationen,
dvs. nar det ar fraga om en gemensam sakerhet for flera svarande. Under sadana

forhallanden saknas forutsattningar att godta den stéllda sékerheten.
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Eftersom sékerheten enligt Patent- och marknadséverdomstolens beddmning inte &r
godtagbar ska llluminas och Sequenoms talan vid Patent- och marknadsdomstolen

avvisas.

Réttegangskostnader

Med denna utgang &r Illumina och Sequenom tappande parter i saval Patent- och
marknadsdomstolen som Patent- och marknadséverdomstolen. Illumina och Sequenom
ska darfor ersatta Life och Roche for dess rattegangskostnader i bada instanserna, sa

langt kostnaderna &r skaliga.

Life och Roche har yrkat ersattning for sina rattegangskostnader i Patent- och
marknadsdomstolen med hélften var av 2 447 543 kr, varav 1 679 140 kr avser
ombudsarvode, 723 403 kr avser utldgg for bl.a. tekniskt bitrade och 45 000 kr avser

parternas eget arbete.

Illumina och Sequenom har inte vitsordat skéligheten av de yrkade beloppen.

Handlaggningen vid Patent- och marknadsdomstolen har fortsatt under
handlaggningen av malet om rattegangshinder har. Det har redan varit en
forhallandevis omfattande skriftvaxling i Patent- och marknadsdomstolen. Av
skriftvaxlingen framgar att malet rér komplicerade sak- och rattsfragor. Den av Life
och Roche yrkade ersattningen framstar trots detta som hdg, mot bakgrund av att malet
fortfarande ar i ett inledande skede. Samtidigt har bolagen tydligt angett vilka atgarder
som ersdttningsyrkandet avser. Bolagen har visserligen inte specificerat vilka belopp
som belGper pa respektive atgard, men kostnadsrakningarna innehaller enligt Patent-
och marknads6verdomstolen inga atgarder som framstar som omotiverade. Trots att
Patent- och marknadsdverdomstolen saknar méjlighet att helt 6verblicka det arbete
som malet har pakallat ska darfor Life och Roche tillerkannas ersattning for
rattegangskostnader i enlighet med sina yrkanden (se NJA 1997 s. 854).
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Den ersattning som Life och Roche har yrkat i Patent- och marknadsdverdomstolen,
halften var av 50 000 kr, &r skélig och ska tillerk&nnas bolagen.

Overklagande

Beslutet innehaller enligt Patent- och marknadséverdomstolen fragor dar det ar av vikt
for ledning av rattstillampningen att ett 6verklagande prévas av Hogsta domstolen.
Patent- och marknadsoverdomstolen tillater darfor att beslutet far dverklagas. (1 kap.

3 § tredje stycket lagen om patent- och marknadsdomstolar.)

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga A
Overklagande senast 2017-06-16

Erik Hellsten
Protokollet uppvisat/
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Bilaga

Hur man overklagar Patent- och marknadsoverdomstolens

avgorande

Den som vill 6verklaga Patent- och
marknadséverdomstolens avgorande ska gora
det genom att skriva till Hégsta domstolen.
Overklagandet ska dock skickas eller limnas
till Patent- och marknadséverdomstolen.

Senaste tid for att overklaga

Overklagandet ska ha kommit in till Patent-
och marknadséverdomstolen senast den dag
som anges i slutet av Patent- och
marknadséverdomstolens avgorande.

Beslut om haktning, restriktioner enligt
24 kap. 5 a § rattegangsbalken eller rese-
forbud far 6verklagas utan tidsbegrinsning.

Om 6verklagandet har kommit in 1 ritt tid,
skickar Patent- och marknadséverdomstolen
overklagandet och alla handlingar i malet
vidare till H6gsta domstolen.

Provningstillstand i Hogsta domstolen

Det kravs provningstillstaind for att Hogsta
domstolen ska prova ett 6verklagande.
Hoégsta domstolen far meddela provnings-
tillstaind endast om

1. det ir av vikt for ledningen av ritts-
tillimpningen att 6verklagandet prévas
av Hogsta domstolen eller om

2. det finns synnerliga skal till sidan
provning, s som att det finns grund for
resning, att domvilla férekommit eller att
malets utgang i hovritten uppenbatligen

beror pa grovt forbiseende eller grovt
misstag.

Overklagandets innehall
Overklagandet ska innehalla uppgifter om:

1. klagandens namn, adress och
telefonnummet,

2. det avgorande som 6verklagas
(avdelning samt dag for avgorandet och
malnummer),

3. den dndring i avgdérandet som klaganden
begir,

4. de skal som klaganden vill ange for att
avgorandet ska dndras,

5. de skil som klaganden vill ange f6r att
provningstillstand ska meddelas, samt

0. de bevis som klaganden dberopar och vad
som ska bevisas med varje bevis.

Forenklad delgivning

Om du/ni tidigare informerats om att
handlingar i mélet/4rendet kan delges
genom forenklad delgivning, kan sidan
delgivning anvindas ocksa hos Hogsta
domstolen om nagon 6verklagar Patent- och
marknadsoéverdomstolens avgorande.

Mer information

For information om rittegangen i Hogsta
domstolen, se www.hogstadomstolen.se

www.domstol.se
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