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SAKEN
Interimistiskt vitesforbud pa grund av patentintrdng

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2020-10-02 i mal nr PMT 401-20

[llumina Cambridge Limited (Illumina) dr dgare av det europeiska patentet med
publiceringsnummer EP 3 002 289 (Patentet) med verkan 1 Sverige. Patentet bendmns 1
svensk oversittning “Modifierade nukleotider for polynukleotidsekvensering”.

Patentet dr foremal for en invdandningstalan vid det europeiska patentverket (EPO).

[llumina véckte talan om patentintrang mot Latvia MGI Tech SIA (nedan MGI

Lettland) vid Patent- och marknadsdomstolen.

MGI Lettland genstdmde Illumina och yrkade att Patent- och marknadsdomstolen

skulle forklara Patentet ogiltigt savitt avser Sverige.

Ilumina yrkade interimistiskt att Patent- och marknadsdomstolen

1. 1 forsta hand skulle forbjuda MGI Lettland, vid vite om 1 000 000 kronor eller
det belopp som domstolen finner verkningsfullt, frén att utbjuda, importera,
lagra eller 1 Sverige anvinda, eller medverka till sadana aktiviteter, modifierade
nukleotidtrifosfatmolekyler innefattande en purin- eller pyrimidinbas och en
deoxiribosockergrupp med en 3’-azidometylgrupp, sdsom skett i samband med
anvindningen av sekvenseringsplattformarna MGISEQ-
2000RS/DNBSEQG400RS och DNBSEQ-T7 och tillhdrande reagenskit som
listas 1 Patent- och marknadsdomstolens aktbilaga 140 sé linge Patentet ar

giltigt, samt
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2. 1iandra hand skulle forbjuda MGI Lettland vid vite om 1 000 000 kronor eller
det belopp som domstolen anser verkningsfullt, fran att utbjuda, importera,
lagra eller i Sverige anvinda, eller medverka till sddana aktiviteter, foljande
reagenskit:

— DNBSEQ-G400RS High-throughput Sequencing Kit (FCL SE50)

— DNBSEQ-G400RS High-throughput Sequencing Kit (FCL SE400)

— DNBSEQ-G400RS High-throughput Sequencing Refill Kit (FCL SE400)
— DNBSEQ-G400RS High-throughput Sequencing Kit (FCL PE100)

— DNBSEQ-G400RS High-throughput Sequencing Kit (FCL PE150)

— DNBSEQ-G400RS High-throughput Sequencing Kit (FCL PE200)

— DNBSEQ-G400RS High-throughput Sequencing Refill Kit (FCL PE200)
— DNBSEQ-G400RS High-throughput Sequencing Kit (FCL SE50)

— DNBSEQ-G400RS High-throughput Rapid Sequencing Kit (FCS SE100)
— DNBSEQ-G400RS High-throughput Rapid Sequencing Kit (FCS PE100)
— DNBSEQ-G400RS High-throughput Rapid Sequencing Kit (FCS PE150)
— DNBSEQ-T7RS High-throughput Sequencing Kit (FCL SE50)

— DNBSEQ-T7RS High-throughput Sequencing Kit (FCL PE100)

och funktionellt identiska kit som innehdller modifierade nukleotidtrifosfat-

molekyler innefattande en purin- eller pyrimidinbas och en deoxiribosockergrupp

med en 3’-azidometylgrupp.

[llumina grundade sina yrkanden om interimistiskt forbud pé pastdenden om direkt

intrang 1 patentkrav 1 och medelbart intrang i patentkrav 10.

MGTI Lettland bestred yrkandena och intrdngspéstdendena.

Genom det dverklagade beslutet forbjod Patent- och marknadsdomstolen MGI
Lettland, for tiden till dess att malet slutligt avgjorts eller annat beslutats, vid vite om
1 000 000 kr frén att 1 Sverige utbjuda, importera eller anvinda reagenskit eller -set
med modellbeteckningen MGISEQ-2000RS High-throughput Sequencing Set PE100,
eller annan modellbeteckning, innehdllande en eller flera nukleotidtrifosfatmolekyler

enligt nedan (dvs. bilaga 4 till beslutet):
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MGI Lettland har 6verklagat beslutet och yrkat att Patent- och marknads-

overdomstolen ska

(a) 1 forsta hand avsla Illuminas yrkande om interimistiskt vitesforbud,

(b) 1 andra hand inskrénka det interimistiska vitesforbudet sa att det endast omfattar

de reagenskit som dr angivna i Patent- och marknadsdomstolens aktbilaga 140, och

(c) i tredje hand inskrénka det interimistiska vitesforbudet s att det endast omfattar

de reagenskit som dr angivna i nimnda aktbilaga och funktionellt identiska kit som

innehéller modifierade nukleotidtrifosfatmolekyler innefattande en purin- eller

pyrimidinbas och en deoxiribossockergrupp med en 3’-azidometylgrupp samt

innefattande en till nimnda nukleotidtrifosfatmolekyl bunden detekterbar markdr.

MGTI Lettland har till stod for 6verklagandet anfort i huvudsak detsamma som i Patent-

och marknadsdomstolen och lagt till bl.a. foljande. Beslutet har gatt utdver Illuminas



Sid 5
SVEA HOVRATT PROTOKOLL PMO 11561-20
Patent- och marknadséverdomstolen

yrkanden och det dr oforenligt med Patent- och marknadsdomstolens egen tolkning av
Patentets skyddsomfang. Det 6verklagade beslutet innehaller ett antal felaktiga
bedomningar som bolaget av processekonomiska skél avstatt fran att behandla i
overklagandet, t.ex. frigan om Patentet &r ogiltigt. Patent- och marknadsdomstolen har
meddelat ett forbud som traffar produkter som inte omfattas av Illuminas yrkanden,
s.k. CoolMPS-produkter. Forbudet har utformats med hanvisning till strukturformler
som ingen av parterna har hanfort sig till i yrkandena. Forbudet ar dven felaktigt
utformat eftersom det inte ar forenligt med domstolens egen tolkning av Patentets
skyddsomféng (vilken innebér att patentkrav 1 och 9 inkluderar forekomsten av
detekterbar markor som ett obligatoriskt sdardrag). Med hinsyn till de skidl som angetts
1 beslutet framstar det som att forbudet av misstag har blivit mer omfattande dn vad
som varit avsett. [llumina begransade uttryckligen sina yrkanden i Patent- och
marknadsdomstolen sé att de inte omfattade produkter som &r baserade pa CoolMPS-
teknologin. Att sd ar fallet framgér d4ven av Patent- och marknadsdomstolens beslut.
Nukleotiderna enligt de strukturformler som &r bilagda Patent- och marknadsdom-
stolens forbud saknar dock en detekterbar markdr. Genom att forbudet har kommit att
avse nukleotider som saknar en detekterbar markor blir konsekvensen av beslutet att
det omfattar produkter som baseras pa CoolMPS-teknologin, i och med att de
reagenskit som bygger pa CoolMPS-teknologin inte innefattar nukleotider med

detekterbar markor.

Ilumina har motsatt sig dndring av Patent- och marknadsdomstolens beslut. Om
Patent- och marknadséverdomstolen skulle finna att Patent- och marknadsdomstolens
beslut inte ska faststillas 1 dess helhet, har I[llumina alternativt yrkat i forsta hand att
det interimistiska forbudet ska begrénsas i enlighet med Illuminas alternativa yrkande
som det angavs 1 Patent- och marknadsdomstolen (se ovan s. 3), och 1 andra hand att
det interimistiska forbudet ska begrénsas i enlighet med MGI Lettlands dndrings-
yrkande (c).

[Mlumina har till stod for att det interimistiska forbudet ska upprétthéllas anfort i
huvudsak detsamma som i Patent- och marknadsdomstolen med foljande tilligg. Bade

CoolMPS-teknologin och StandardMPS-teknologin innefattar anvindning av
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modifierade nukleotidtrifosfatmolekyler som uppfyller sirdragen i patentkrav 1. De
produkter som baseras pd CoolMPS-teknologin innefattar i reagenskitten emellertid
inte nukleotider som dr ldnkade till en detekterbar markor vilka omfattas av patentkrav
2, till skillnad fran StandardMPS-teknologin. I Illuminas forstahandsyrkande om
interimistiskt forbud i Patent- och marknadsdomstolen exemplifierades MGI Lettlands
anviandning av nukleotidtrifosfatmolekylen med anvindningen av vissa reagenskit
listade 1 Patent- och marknadsdomstolens aktbilaga 140, men yrkandet var inte
begrinsat till dessa kit. Det var endast 1 andra hand som I1lumina yrkade férbud mot
MGI Lettlands forsdljning, import och sa vidare av vissa namngivna kit, vilka
ursprungligen inkluderade CoolMPS-kit men vilka sedan togs bort. Aven CoolMPS-
teknologin gor intrdng 1 Patentet. Medan Illumina sdledes uttryckligen exkluderade
CoolMPS-teknologin fran det alternativa yrkandet, omfattades dessa produkter de
facto av forstahandsyrkandet i Patent- och marknadsdomstolen om interimistiskt
forbud. Beslutet avser molekyler som omfattas av patentkrav 1 och som beskrivs 1
[lluminas forstahandsyrkande om interimistiskt forbud och gér séledes inte utover
yrkandets omfang. Det &r korrekt att [llumina var berett att exkludera CoolMPS-
produkter fran sitt yrkande om interimistiskt forbud. Det var emellertid fortfarande
inom Patent- och marknadsdomstolens befogenhet att meddela ett interimistiskt forbud
som omfattar molekyler som omfattas av Patentet. [llumina var endast berett att
exkludera CoolMPS-produkter fran sitt andrahandsyrkande utifran MGI Lettlands
tydliga pastaende att dessa inte hade utbjudits eller tillhandahallits pa den svenska
marknaden. — Illumina delar inte MGI Lettlands uppfattning att Patent- och
marknadsdomstolen drog slutsatsen att patentkrav 1 och 9 innefattar forekomsten av en

detekterbar markor sdsom ett implicit nddvandigt sdrdrag.

Parterna har yrkat ersittning for sina rittegdngskostnader i Patent- och marknads-

Overdomstolen.

Patent- och marknadsdverdomstolen forordnade genom beslut den 29 oktober 2020 att

Patent- och marknadsdomstolens beslut tills vidare inte fick verkstéllas.
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Efter foredragning fattar Patent- och marknadsdverdomstolen foljande

BESLUT (att meddelas 2020-12-21)

1. Patent- och marknadsdverdomstolen dndrar Patent- och marknadsdomstolens

beslut sa att det far foljande lydelse:

Patent- och marknadséverdomstolen forbjuder Latvia MGI Tech SIA, for tiden

till dess att mélet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats, vid vite om

1 000 000 kr att 1 Sverige utbjuda, importera eller anvdnda reagenskit eller -set

med modellbeteckningen MGISEQ-2000RS High-throughput Sequencing Set

PE100, eller annan modellbeteckning, innehdllande en eller flera

nukleotidtrifosfatmolekyler enligt nedan och dér minst en av dem har en till sig

bunden detekterbar markor.
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2. Latvia MGI Tech SIA ska ersétta [llumina Cambridge Limited for dess

rittegdngskostnader i Patent- och marknadsdverdomstolen med 790 000 kr,
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jamte rénta enligt 6 § rintelagen frin dagen for Patent- och marknadsover-
domstolens beslut till dess betalning sker. Av beloppet avser 690 000 kr

ombudsarvode.

Skiilen for beslutet

Patent- och marknadsdomstolen har i det 6verklagade beslutet (s. 25) betriaffande sina
beddmningar i frigan om det ar sannolikt att Patentet stér sig vid en slutlig provning
skilsvis hdnvisat till sitt interimistiska beslut av den 29 maj 2020, som foregick det
overklagade beslutet. Hanvisningar till Patent- och marknadsdomstolens beslut nedan

innefattar darfor bada besluten.

Tolkningen av patentkrav 1
Patentkrav 1 har f6ljande lydelse 1 svensk dversittning: En modifierad
nukleotidtrifosfatmolekyl innefattande en purin- eller pyrimidinbas och en

deoxiribosockergrupp med en 3’-azidometylgrupp.

Betriaffande tolkningen av uttrycket 3’-azidometylgrupp 1 patentkrav 1 gér Patent- och
marknadsoverdomstolen foljande beddmning vid den summariska prévning som nu

ager rum.

Patent- och marknadsdverdomstolen konstaterar 1 likhet med Patent- och
marknadsdomstolen att fackmannen har kunskaper 1 bade bioteknik och organisk kemi.
Med utgangspunkt i sina allmidnna kunskaper i organisk kemi inser fackmannen att
redan den sprakliga utformningen av krav 1 innebér att uppfinningen inte definieras
helt 1 enlighet med IUPAC-terminologi, som &r en standard for att namnge kemiska
foreningar. I krav 1 namnges inga kemiska foreningar, utan i stéllet anvinds en
beskrivande text for att definiera skyddsomfianget. Fackmannen skulle dérfor inte
sjdlvklart utga frin att termen ”3’-azidometyl” har exakt den betydelse som samma
term skulle ha om den ingick i ett enligt IUPAC definierat kemiskt namn. For att
sikerstdlla forstielse av termen 3’-azidometyl” skulle fackmannen dirfor konsultera

beskrivningen. Lika med Patent- och marknadsdomstolen bedomer Patent- och
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marknadsoverdomstolen att beskrivningen, sirskilt stycke [102] och [140], talar for att
med 3’-azidometylgrupp avses en grupp dér bindningen till sockergruppen sker via en
syreatom. For den fortsatta bedomningen utgar diarfor Patent- och marknadséverdom-

stolen fran detta.

Giltighetsfragan

MGI Lettland har av processekonomiska skil valt att 1 Patent- och marknads-
overdomstolen inte behandla frigan om Patentets giltighet. Bolaget har dock inte
franfallit denna grund for sitt bestridande av Illuminas talan i Patent- och marknads-
domstolen. Det ankommer dirfor pa Patent- och marknadséverdomstolen att vid en
overprovning av Patent- och marknadsdomstolens beslut beakta dven frigan om

Patentets giltighet.

Patent- och marknadsdverdomstolen provar 1 det foljande endast de ogiltighetsgrunder
som anforts gentemot patentkrav 1, och instdimmer 1 vad Patent- och marknads-

domstolen 16pande har redovisat om de rittsliga utgangspunkterna for bedomningen.

I fragan om Patentet har stdd i den ursprungliga ans6kan, som den gavs in, finner
Patent- och marknadsdverdomstolen att det inte framkommit nagot som ger skél att
avvika fran Patent- och marknadsdomstolens preliminidra bedomning att det, med
utgangspunkt i den kravtolkning som gjorts med avseende pa uttrycket 3°-

azidometylgrupp, finns stdd i ndmnda ansdkan.

Niér det sedan géller frigan om bristande teknisk effekt delar Patent- och marknads-
overdomstolen Patent- och marknadsdomstolens slutsats att uppfinningen enligt
patentkrav 1 inte kan anses sakna uppfinningsh6jd pa grund av bristande teknisk
effekt, av foljande skil. Enligt praxis méste en uppfinning, under sddana
forutséttningar som nu ér for handen, for att ha uppfinningshdjd kunna uppvisa en
teknisk effekt for allt som tdcks av kravet, om denna tekniska effekt dr det enda skilet
till uppfinningshdjd (EPO:s Besviarskammares dom 1 T 0939/92, Headnote II). MGI

Lettlands resonemang i denna del bygger pa tva led; att den modifierade molekylen
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enligt patentkrav 1 inte kan anses omfatta en molekyl med en detekterbar markor, och
att den tekniska effekten endast kan erhédllas om molekylen har en detekterbar markor.
Patent- och marknadsdverdomstolen beddmer att patentkrav 1 omfattar molekyler bade
med och utan detekterbar markdr samt att molekyler utan detekterbar markor alltjdmt

synes ha teknisk effekt, i vart fall vid anvandning enligt Sangersekvenseringsmetoden.

I 6vriga fragor ansluter sig Patent- och marknadsdverdomstolen till Patent- och

marknadsdomstolens preliminira slutsatser om Patentets giltighet.

Vid denna bedomning har MGI Lettland inte gjort sannolikt att Patentet (nu patentkrav
1) kommer att forklaras ogiltigt.

Intrangsfrdagan

Av de skél som Patent- och marknadsdomstolen har redovisat bedomer Patent- och
marknadsoverdomstolen att de reagenskit som Eurofins har analyserat sannolikt &r
representativa for de atta reagenskit som MGI Lettland har sélt och levererat till KI.
Vidare ar det sannolikt att Standard MPS-kit innehaller reagenser som motsvarar de
som Eurofins har analyserat. Enligt Patent- och marknads-6verdomstolens bedomning
har Illumina genom Eurofinsrapporterna och 6vrig utredning gjort sannolikt att
reagenserna i reagenskitten innehéller modifierade nukleotidtrifosfatmolekyler, bade

med och utan markor, som dverensstimmer med patentkrav 1.

Lika med Patent- och marknadsdomstolen bedémer Patent- och marknadséverdom-
stolen att det dr sannolikt att MGI Lettland 1 Sverige har bjudit ut, fort in och anvént en
produkt som sannolikt gor intrdng i patentkrav 1, samt att det mot den bakgrunden

saknas anledning att prova fragan om medelbart intring i krav 10.

Sabotagerisk

Av den skriftliga bevisningen framgar att BGI Complete Genomics Hong Kong Co
Limited, kallat MGI, den 12 april 2019 har ingétt ett avtal med Karolinska Institutet
(KI) dir MGI kostnadsfritt lanar ut gensekvenseringsutrustning till KI for ett
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forskningsprojekt. KI tar sig enligt avtalet att kopa reagenser och forbrukningsartiklar
for anvindning i utrustningen, och MGI étar sig att leverera reagenser och
forbrukningsartiklar till KI for 50 procent av listpriset. Vidare har MGI Lettland 1 juli
2019 fakturerat KI for dtta MGISEQ-2000RS High-throughput Sequencing Set
(PE100). Avtalet géller till juni 2022.

I och med att det dr frdga om ett pagidende avtal med dmsesidiga inkOps- respektive
leveransforpliktelser kan MGI Lettland komma att fa en avtalsenlig begéran fran KI
om nya leveranser. Med hénsyn hértill bedomer Patent- och marknadséverdomstolen

att det skéligen kan befaras att MGI Lettland utan forbud fortsatter intranget.

Tvdngslicens

Som Patent- och marknadsdomstolen har redogjort for kravs, for att tvdngslicens ska
kunna beviljas, bl.a. att den som begir licensen utan framgéng har vént sig till
patenthavaren for att fa ett licensavtal pé skéliga villkor samt att den presumtive
licenstagaren vicker talan i domstol. Sa linge som nagon tvangslicens inte har
beviljats talar systematiken i den svenska lagstiftningen starkt for att det som regel inte
gar att freda sig fran ett yrkande om interimistiskt forbud genom ett pastaende om att
forutséttningarna for tvangslicens dr for handen. Slutsatsen blir att invindningen om

tvangslicens inte kan hindra ett interimistiskt forbud.

Den stdllda sdkerheten

Av de skil som anforts av Patent- och marknadsdomstolen dr den stillda sdkerheten

tillrdcklig beloppsmaissigt och dven 1 dvrigt godtagbar.

Proportionalitet

Som Patent- och marknadsdomstolen har anfort kan det inte anses oproportionerligt att
forbjuda MGI Lettland vid vite att fortsitta med dtgdrder som sannolikt innebér

patentintrang.
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Utformningen av forbudet

[llumina har i forsta hand yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen faststiller
Patent- och marknadsdomstolens beslut i dess helhet. Patent- och marknads-
overdomstolen tar i det foljande stillning till om beslutet har gétt utéver vad Illumina

yrkat.

Det framgér av skriftvaxlingen i Patent- och marknadsdomstolen att Illumina i slutet
av juli 2020 dndrade sina interimistiska yrkanden. Illumina begrénsade sina yrkanden 1
den interimistiska provningen till att inte omfatta CooIMPS-produkterna och uteslot
CoolMPS-reagenskit bade fran den lista med reagenskit som utgjorde bilaga till
[lluminas forstahandsyrkande, och fran uppriakningen av reagenskit 1 andrahands-
yrkandet. Den ndrmare utformningen av Illuminas interimistiska yrkanden 1 Patent-
och marknadsdomstolen har redovisats ovan (s. 2-3). Andringen av yrkandena
foranleddes enligt Illumina av MGI Lettlands uppgifter om att bolaget inte hade
utbjudit eller tillhandahéallit CooIMPS-produkter pa den svenska marknaden.

Enligt Patent- och marknadséverdomstolen har Illumina genom ndmnda processuella
atgarder franfallit sina interimistiska yrkanden med avseende pa CoolMPS-
produkterna. Illumina kan inte vid 6verprévningen av beslutet utdka sitt yrkande till att

inkludera dessa produkter.

MGI Lettland har gjort gillande att reagenskit baserade pa CoolMPS-teknologin inte
innefattar nukleotider med detekterbar markor. Reagenskit baserade pa CoolMPS-
teknologin &r enligt MGI Lettland inte identiska med dvriga reagenskit. Patent- och
marknadsdverdomstolen konstaterar att inget som lagts fram hittills motsidger MGI
Lettlands pastdende. Vid den provning som nu sker laggs darfor vad MGI Lettland har
gjort gillande om CoolMPS-produkternas avsaknad av detekterbar markor till grund
for bedomningen. Vid séddant forhallande, och da Patent- och marknadsdomstolens
beslutsbilaga 4 hdnvisar till strukturformler dir molekylerna saknar detekterbara

markorer, har Patent- och marknadsdomstolens beslut kommit att omfatta dven
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CoolMPS-reagenskit eller -set. Forbudet har ddrmed gatt utover [lluminas forstahands-
yrkande. Eftersom Illumina inte hér kan utdka sitt yrkande till att inkludera CoolMPS-

produkterna saknas alltsé forutséttningar for att lata beslutet sta fast utan dndring.

Patent- och marknadsoverdomstolen instimmer i de skidl som redovisats i Patent- och
marknadsdomstolens beslut betrdffande forbudets utformning och finner att vites-
forbudet bor formuleras som Patent- och marknadsdomstolen gjort, dock med en

avgransning sa att CooIMPS-produkterna undantas.

Patent- och marknadsdomstolens forbud ska darfor dndras pa sitt som framgér av

Patent- och marknads6verdomstolens beslut.

Rdttegangskostnader i Patent- och marknadsoverdomstolen

MGI Lettland har fatt bifall till sitt 6verklagande endast 1 mycket begransad omfattning
och dr darfor att se som tappande part (18 kap. 4 § andra stycket réttegdngsbalken).
MGI Lettland ska darfor forpliktas att ersétta [lluminas rattegangskostnader. Illumina
har yrkat ersittning med 790 000 kr, varav 690 000 kr ombudsarvode, 50 000 kr for

utldndska ombuds arbete samt 50 000 kr for Illuminas eget arbete.

MGI Lettland har, for det fall Illumina skulle tillerkdnnas ersittning, dverldmnat till
Patent- och marknadséverdomstolen att avgdra om kostnaderna for Illuminas ombud ar
skiliga. MGI Lettland har riktat invindningar mot Illuminas kostnader for eget arbete

och utldndska advokater.

Patent- och marknadsdverdomstolen bedomer att kostnadsanspraket for Illuminas
svenska ombud, som till beloppet understiger vad MGI Lettland har yrkat i erséttning
for ombudsarvode, fir anses skéligen pékallat for tillvaratagande av Illuminas rétt i
maélet. Vad giller kostnaden for utlindskt ombud har Illumina anfort att dessa ombud
ansvarar for samordningen av Illuminas europeiska processer och har agerat tekniskt

bitrdde i samarbete med personer fran Illumina. Patent- och marknadséverdomstolen
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bedomer att sdvil denna kostnad som kostnaden for Illuminas eget arbete framstar som

pakallad. Samtliga kostnader ska saledes ersittas av MGI Lettland.

Overklagande
Det saknas skil att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknads-
overdomstolens beslut inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen om

patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte overklagas.

Ingeborg Simonsson

Protokollet uppvisat/





