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HOGSTA DOMSTOLENS AVGORANDE

Overklagandet 1amnas utan bifall.

Roche Aktiebolag skall ersétta Orifarm AB for rattegangskostnader i Hogsta
domstolen med etthundraf emtusenfyrahundra (105 400) kr, varav 100 000 kr
avseende ombudsarvode, jamte ranta enligt 6 § rantelagen fran dagen for
Hogsta domstolens beslut till dess betalning sker.

YRKANDEN | HOGSTA DOMSTOLEN

Roche Aktiebolag har yrkat bifall till sitt vid tingsrétten och hovratten
framstallda yrkande om interimistiskt vitesforbud.

Orifarm AB har bestritt andring.

Parterna har yrkat erséttning for sina rattegangskostnader i Hogsta

domstolen.

SKAL

| mdlet & ostridigt att Orifarm fran Storbritannien och Irland importerat ett
|akemedel innehdllande de aktiva substanserna levodopa och benserazid som
Roche marknadsfért i dessa lander under beteckningen MADOPAR 62.5
Dispersible, att Orifarm andrat mérkningen pa forpackningen till
MADOPARK QUICK MITE, som & den beteckning under vilken Roche
marknadsfor |akemedlet i Sverige, och att produkterna darefter forts ut pa den
svenska marknaden. Orifarm har darmed anvant varumarket MADOPARK pa
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ett sddant sitt som angesi 4 § varumarkeslagen (1960:644). Nar det galler
varor som lovligen forts ut pa marknaden inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet kan anvandningen varatillaten enligt 4 a § varuméarkes-
lagen. Denna bestémmelse om s.k. regional konsumtion av varuméarkesratt
skall tolkasi ljuset av artikel 7 i rédets forsta direktiv 89/104/EEG om
tillnarmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (varumarkesdirektivet)

och EG-domstolens praxis.

EG-domstolen har slagit fast som en huvudregel att principen om regional
konsumtion inte ger enimportor nagon rétt att packa om eller mérka om en
importerad vara utan endast att bibehalla varuméarket pa forpackningen. Av
hansyn till principen om den friarorligheten for varor géller dock under
vissa forutsattningar ett undantag som ger importoren réatt att andra mark-
ningen eller byta ut férpackningen innan en vara fors ut pA marknaden i
importlandet. En av dessa forutséttningar ar att varumarkesinnehavarens
forbud bidrar till en konstlad avskdrmning mellan de nationella marknaderna
inom EU — nagot som kan varafallet nar samma lakemedel marknadsfors
under olikavarumérken eller i olika slags forpackningar i olika medlems-
stater — och att en ommaérkning eller ompaketering kan anses objektivt
nodvandig for att en importor skall kunna marknadsféra varan i importlandet
(se EG-domstolens domar den 11 juli 1996 i forenade malen C-427/93,
C-429/93 och C 436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., REG 1996 s. |-03457
och den 12 oktober 1999 i mal C-379/97, Upjohn, REG 1999 s. 1-06927).
Harutover géller ytterligare ett antal villkor som inte har dberopats i

forevarande mal.

Genom ett beslut av Lakemedel sverket den 9 december 2004 star det klart
att suffixet ”62.5 Dispersible” inte kan anvandas som ett led i beteckningen
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av lakemedlet i frégavid saluférande i Sverige. Det har darfor varit nod-
vandigt for Orifarm att andra mérkningen for att fafaktisk tillgang till den
svenska marknaden. Fraga blir da om det, som Orifarm héavdar, varit
objektivt nodvandigt och darmed tillatet for Orifarm att mérka forpack-
ningarna med kannetecknet MADOPARK.

Roche har & sin sida gjort gallande att det forhallandet att Orifarm varit
hanvisat till att byta ut suffixet inte kan dberopas som skél for att ocksa byta
ut varumarket. Fraga uppkommer darfér om det for Orifarm skulle vara ett
realistiskt alternativ att bibehalla varumérket MADOPAR, som anvands i
exportlandet, och kombinera detta med nagot suffix som L akemedel sverket
kan godkanna eller att helt avsta fran anvandning av suffix. Att ett sddant
alternativ kan vara mindre fordel aktigt fran kommersiell synpunkt utgor inte
tillrackligt skal for att kravet pa objektiv nodvandighet att byta ut varu-
market skall anses uppfyllt (se EG-domstolens dom i mal C-379/97).
Avgorande &r i stéllet om detta alternativ skulle hindra Orifarm fran faktisk

tillgang till den svenska marknaden.

Nér det galler &garder som i princip omfattas av den varumarkesréttsliga
ensamréatten, men som &r tillatna pa grund av att ensamréatten under vissa
forhallanden fatt ge vika for skyddet for den friarorligheten for varor,
har EG-domstolen slagit fast att dessa atgarder i minsta méjliga man far
skada de intressen som varumérkesratten skall skydda (p. 46 i domen den
11 november 1997 i ma C-349/95, Loendersloot, REG 1997 s. 1-06227).
Importorens atgérd far alltsa inte vara mer ingripande an vad som &r
nodvandigt for att han eller hon skall fafaktisk tillgang till marknaden i
importlandet. EG-domstolen har emellertid aven slagit fast att ett starkt

konsumentmotstand mot forpackningar som forsetts med nya etiketter kan
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gbra det nddvandigt att byta ut en produkts hela férpackning for att
importoren faktiskt skall kunna sélja produkten pa marknaden (se dom den
23 april 2002 i mal C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl. REG 2002 s,
[-03759).

Orifarm har i Hogsta domstolen gjort gallande att en anvandning av
varumarket MADOPAR utan suffix eller med ett nytt suffix skulle ge
upphov till praktiska problem for apotek och sjukvard samt dventyra
patientsakerheten. Viss utredning har ocksa forebringats till stod for detta
pastaende. Orifarm har &ven anfort att man avser att dberopa muntlig
bevisning om de patientrisker och det konsumentmotstand som skulle
uppkommai sparen av anvandningen av det avvikande |dkemedel snamn

som Roche forsoker framtvinga.

Vid den dversiktliga prévning som skall goras huruvida det foreligger
sannolika skal for att varumarkesintrang férekommer kan till att borja med
noteras att Orifarm ostridigt utan Roches tillstand anvander Roches
varumarke. Sétillvida foreligger det alltsa starkt stod for att varuméarkes-
intrang forekommer. Det ankommer da pa Orifarm att gora sannolikt att
anvandningen av varumarket MADOPARK &r objektivt nddvandig for att
|akemedl et skall kunna saluftras pa den svenska marknaden (jfr NJA 1994
S. 74 och 1995 s. 631).

Vidare bor beaktas att det infor den slutliga prévningen av de faktiska
omstandigheterna kan komma att aberopas ytterligare utredning bl.a. om hur
handeln och konsumenterna uppfattar anvandningen av de olika lékemedels-
beteckningarna. Nar det géller den rent réttsliga bedémningen kan det

komma ifraga att inhdmta forhandsavgorande fran EG-domstolen innan
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huvudsaken slutligen avgors. Provningen &r saledes pa detta stadium endast

preliminér.

Med hansyn till att skyndsamhet &r pakallad vid provning av interimistiska
yrkanden och till att huvudsaken fortfarande & anhéngig vid tingsréatten,
framstar det inte som lampligt att nu hanskjuta ndgon tolkningsfragatill EG-
domstolen (jfr EG-domstolens dom den 24 maj 1977 i mal 107/76,
Hoffmann-La Roche mot Centrafarm REG 1977 s. 957, svensk special -
utgavavolym |11 s. 375 och réttsfallet NJA 1995 s. 635).

Det ovan redovisade réttsfallet C-349/95 ger uttryck for att Orifarm inte haft
rétt att vidta mer ingripande atgéarder &n som varit nodvandiga for att fa
faktisk tillgang till den svenska marknaden. Trots att det varit nodvandigt for
Orifarm att andra markningen far det darfor anses tveksamt om Orifarm
redan darigenom med automatik haft rétt att méarka forpackningarna med det
skyddade varumérket MADOPARK. De problem som Orifarm pekat pai
form av patientrisker och konsumentmotstand med att anvanda ett annat
varumarke &n MADOPARK maste emellertid beaktas. Det ar darfor
sannolikt att Orifarms utbyte av varumérket vid en gemenskapsréttslig
bedomning far anses objektivt nodvandigt for att de importerade |akemedien
skall kunna saluféras pa den svenska marknaden. Anvandning av kénne-
tecknet MADOPARK &r i safall tillaten.

Vid den prelimindra bedomning som skall goras har det sdledes inte
framkommit sannolika skal for att Orifarm begétt varumarkesintrang.

Overklagandet skall darfor 1amnas utan bifall.
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Orifarm har yrkat erséttning for réattegangskostnader i Hogsta domstolen
med 146 800 kr, varav 141 400 kr avseende ombudsarvode. Roche har
forklarat sig inte vitsorda vad som yrkats. Med hansyn till malets
beskaffenhet och omfattning kan ett hdgre arvode an 100 000 kr inte
anses skaligen pakallat for att tillvarata Orifarms ratt.

| avgorandet har deltagit: justitieraden Svensson, Lennander, Blomstrand,
Pripp och Virdesten (referent)
Foredragande revisionssekreterare: I hrfelt



