Pressemitteilung vom 2. August 2023

BARDEHLE PAGENBERG erringt weiteren Sieg fiir

10x Genomics gegen NanoString

Mit Urteil vom 20. Juli 2023 entschied das Landgericht Miinchen I zugunsten
von 10x Genomics und bestiitigte die erste Anti-Anti-Suit/Enforcement-
Injunction in einem deutschen Patentfall im Bereich Life Sciences
(Az. 70 5416/23). Dies stellt einen weiteren Sieg von 10x Genomics in einem
fortdauernden internationalen Patentstreitkomplex gegen NanoString dar.
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Die deutsche Patentverletzungsklage gegen NanoString beruht auf der mittelbaren PAGENBERG
Verletzung von Anspruch 1 des Européischen Patents EP 2 794 928 B1, insbesondere
beschrankt auf den Nachweis von RNA-Molekiilen in Gewebe (das Patent). 10x Genomics
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Corporation) eine ausschliefSliche Lizenz an dem Patent. Am 17. Mai 2023 stellte das

Gericht fest, dass NanoString Technologies Inc. und NanoString Technologies

GmbH das Patent verletzen (10x Genomics Wins Permanent Injunction Against

NanoString's CosMx Products | 10x Genomics), indem sie ihre Produkte CosMx

Spatial Molecular Imager und CosMx reagents zum RNA-Nachweis in Deutschland
anbieten und vertreiben (Az. 7 O 2693/22 und 7 O 5812/22). Beide
Unterlassungsverfiigungen werden gegen Sicherheitshinterlegung vorlaufig vollstreckt.
NanoString Technologies Inc. und NanoString Technologies GmbH legten eine Berufung

ein, die anhéngig ist.

Vor diesen Urteilen hatte NanoString Technologies Inc. am 27. April 2023 versucht, die
Verkiindung und Vollstreckung durch Einreichung einer Anti-Suit/Enforcement-
Injunction im parallelen US-Verfahren vor dem U.S. District Court for the District of
Delaware zu verhindern. Am 28. April 2023 erhielt 10x Genomics vom Landgericht

Miinchen I ohne vorherige Anhérung der Antragsgegnerin (ex parte) eine Anti-Anti-
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Suit/Enforcement-Injunction und leitete deren Vollstreckung ein. AnschlieBend zog Partnerschaft mbB
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beim US-Gericht zuriick und legte beim deutschen Gericht Widerspruch ein. Nach dem T
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Austausch mehrerer Schriftsitze und einer miindlichen Verhandlung am 20. Juli 2023
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bestitigte das deutsche Gericht die Anti-Anti-Suit/Enforcement-Injunction mit Urteil
desselben Tages und verurteilte NanoString Technologies Inc., die Verfahrenskosten zu
tragen. Nanostring kann hiergegen Berufung einlegen.
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Inzwischen sind parallele Verfiigungsverfahren beim neu gegriindeten

europaischen Einheitlichen Patentgericht anhiangig; Termine zur miindlichen
Verhandlung wurden fiir September 2023 festgesetzt.

NanoString Technologies GmbH reichte gegen den deutschen Teil des Européischen
Patents EP 2 794 928 B1 eine Nichtigkeitsklage ein (3 Ni 20/22 (EP). Nach dem
qualifizierten Hinweis des Bundespatentgerichts vom 7. Februar 2023 hat das Patent in
der im Verletzungsverfahren geltend gemachten Form voraussichtlich Bestand. Termin

zur miindlichen Verhandlung wurde fiir den 7. Mai 2024 anberaumt.
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BARDEHLE PAGENBERG vereint die Fachkompetenz von Rechtsanwilten,
Patentanwilten, zugelassenen Vertretern vor dem Europdischen Patentamt, Fachanwélten
fiir Markenrecht und qualifizierten technischen Beratern. Unsere Beratung ist auf die
individuellen Bediirfnisse unserer Mandanten und die besonderen Umstidnde des

jeweiligen Falls zugeschnitten.

Folgen Sie uns auf Twitter:

Pressekontakt:
Gabriela Troger T +49.(0)89.928 05-0
Marketing & PR F +49.(0)89.928 05-444

Prinzregentenplatz 7

81675 Miinchen



https://twitter.com/bardehleIP
mailto:gabriela.troeger@bardehle.de
http://www.bardehle.com/

