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DOMSLUT

1. Patent- och marknadsoverdomstolen faststéaller Patent- och marknadsdomstolens

domslut.

2. Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och MSD International GmbH ska
solidariskt ersatta Orifarm AB for dess rattegangskostnad i Patent- och marknads-
Overdomstolen med 248 863 kr, varav 239 336 kr avser ombudsarvode, samt betala
ranta enligt 6 § rantelagen pa det forstnamnda beloppet fran dagen for Patent- och
marknadsGverdomstolens dom till dess betalning sker.

3. Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och Merck Sharp & Dohme Corp. ska
solidariskt ersatta Orifarm AB for dess rattegangskostnad i Patent- och marknads-
Overdomstolen med 663 712 kr, varav 638 304 kr avser ombudsarvode, samt betala
ranta enligt 6 § rantelagen pa det forstnamnda beloppet fran dagen for Patent- och

marknadséverdomstolens dom till dess betalning sker.
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YRKANDEN

Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och MSD International GmbH har yrkat
att Patent- och marknadsdverdomstolen ska bifalla deras talan vid Patent- och

marknadsdomstolen (Patent- och marknadsdomstolens mal nr PMT 10989-14).

Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och Merck Sharp & Dohme Corp. har
yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska bifalla deras talan vid Patent- och

marknadsdomstolen (Patent- och marknadsdomstolens mal nr PMT 10990-14).

Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag, MSD International GmbH och Merck
Sharp & Dohme Corp. (fortsattningsvis gemensamt bendmnda MSD-bolagen) har
vidare yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska befria dem fran skyldigheten
att ersétta Orifarm AB (fortsattningsvis benamnt Orifarm) for dess rattegangskostnad i
Patent- och marknadsdomstolen och i stallet forplikta Orifarm att ersatta MSD-bolagen

for deras rattegangskostnad dar.

Orifarm har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom &ndras.

Parterna har yrkat erséttning for rattegangskostnader i Patent- och marknads-

Overdomstolen.

PARTERNAS TALAN

MSD-bolagen har klargjort att &ven Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag i
Patent- och marknadsdomstolen framstallde de yrkanden som finns angivna i Patent-
och marknadsdomstolens dom under rubriken ”Yrkanden och instéllning” tillsammans

med MSD International GmbH respektive Merck Sharp & Dohme Corp.

Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och Merck Sharp & Dohme Corp. har
ocksa fortydligat sin talan i Patent- och marknadséverdomstolen savitt avser yrkandet

om skalig erséttning for utnyttjande av varumarkena genom att ange att de yrkade
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beloppen i Patent- och marknadsdomstolens mal nr PMT 10990-14 fordelar sig, med
utgangspunkt i den berakningsmodell som MSD-bolagen har anvant, pa respektive

varumarke enligt féljande.

Yrkat belopp om 304 915 kr — perioden t.0.m. januari 2015

MAXALT 78 150 kr
JANUMET 104 698 kr
ARCOXIA 41 424 kr
INVANZ 43 001 kr
JANUVIA 25 mg 13 046 kr
JANUVIA 50 mg 24 596 kr

Yrkat belopp om 866 175 kr — perioden fr.o.m. februari 2015 t.0.m. oktober 2016

ARCOXIA 166 740 kr
INVANZ 54 875 kr
JANUMET 81 310 kr
JANUVIA 25 mg 134 620 kr
JANUVIA 50 mg 428 680 kr

Parterna har i Patent- och marknadséverdomstolen aberopat samma omstandigheter
och utvecklat sin talan pa i huvudsak samma satt som i Patent- och marknadsdom-
stolen.

MSD-bolagen har dock gjort foljande fortydliganden i Patent- och marknadsdver-

domstolen avseende de omstandigheter som aberopas till stod for talan.

Varumarkesintranget bestar i att Orifarm har anvant respektive varumarke pa satt som
beskrivits dels utan att den registrerade varuméarkesinnehavaren har angivits pa de nya
forpackningarna eller angivits med en textstorlek som gor att texten inte &r lasbar, dels
utan att pa nytt notifiera MSD-bolagen efter det att den dndrade texten paforts forpack-

ningarna. Vad vidare galler det pastatt skadegrundande handlandet som ligger till
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grund for talan i skadestandsdelen ska ratteligen ingen hanvisning goras till doms-
bilaga 1-6 pa det satt som tingsratten gjort pa sidan 15 i domen.

Orifarm har i Patent- och marknadséverdomstolen fértydligat att bolaget varken har
handlat uppsatligen eller av oaktsamhet. Orifarm har dven klargjort att bolaget, for det
fall forbud skulle meddelas, inte langre anser att forbudet behéver preciseras med

vilken teckenstorlek pa texten som ska anvéndas.

UTREDNINGEN

Patent- och marknadséverdomstolen har tagit del av samma bevisning som Patent- och
marknadsdomstolen. | Patent- och marknadséverdomstolen har darutéver tillaggsfor-
hor hallits med A. J.. Aven Patent- och marknadséverdomstolen har hallit syn pa de

omtvistade forpackningarna.

DOMSKAL

Utgangspunkten for Patent- och marknads6verdomstolens provning

De varumérken som ar aktuella i malet ar registrerade EU-varumarken. Patent- och
marknadséverdomstolen har darmed att tillampa Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumarken (varumarkes-
forordningen), vilken enligt dess artikel 212 ska tillampas fran och med den 1 oktober
2017.

Patent- och marknadsdomstolen har med utgangspunkt i relevanta rattsakter och med
hanvisning till EU-domstolens praxis utforligt redogjort for de rattsliga utgangspunkter
som ska ligga till grund for beddmningen. Patent- och marknadséverdomstolen an-
sluter sig till Patent- och marknadsdomstolens redogorelse for gallande rétt. Patent-
och marknadsdomstolen har i sin dom bl.a. redogjort fér innehallet i artikel 13 i den

vid tidpunkten for Patent- och marknadsdomstolens dom gallande 2009 ars forordning
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om gemenskapsvarumarken. Denna bestammelse aterfinns numera, i allt vasentligt i

oforandrad form, i artikel 15 i den nu géllande varumérkesforordningen.

Malet ror parallellimport av lakemedel, vilka ompaketerats och mérkts om av parallell-
importoren Orifarm for att kunna sattas ut pa den svenska marknaden. Malet ror saval
lakemedel som &r parallellimporterade och som godkénts for forsaljning av Léke-
medelsverket som lakemedel som &r parallellt distribuerade och som saledes erhallit ett
centralt godkénnande av Europeiska lakemedelsmyndigheten, EMA. Patent- och
marknads6verdomstolen kommer dock genomgaende att anvanda sig av benamningen
parallellimporterade lakemedel och ddrmed avse dven parallellt distribuerade lake-
medel savida det inte utifran de beddmningar som Patent- och marknadsdverdomstolen

gor finns anledning att gora atskillnad mellan de tva olika formerna av godkénnande.

I malet uppkommer varumarkesrattsliga fragor om konsumtion av ensamrétten och om
i vilka fall som varumarkesinnehavaren kan motsétta sig att de ompaketerade varorna
satts ut pd marknaden under det aktuella varumarket. Centralt for den bedémning som
Patent- och marknadséverdomstolen har att gora i dessa fragor &r den avvagning
mellan a ena sidan intresset av att framja den fria rorligheten for varor inom EES-
omradet och de intressen som varumérkesratten ska skydda a den andra sidan. Utéver
den praxis fran EU-domstolen som Patent- och marknadsdomstolen redogjort for kan
det i detta ssmmanhang vara av intresse att sarskilt peka pa ytterligare tva av EU-
domstolens domar; namligen dom den 4 november 1997, Dior, C-337/95,
EU:C:1997:517 och dom den 23 februari 1999, BMW, C-63/97, EU:C:1999:82. |
dessa tva avgoranden, som behandlar fragor om anvandning av varumarken i
marknadsforing och reklam, har EU-domstolen dragit upp riktlinjer for den avvagning
mellan parternas intressen som ska goras och angivit vissa forutsattningar under vilka
varumarkesinnehavaren kan anses ha skalig grund att motsatta sig anvandning av

varumarket.

Patent- och marknadsdverdomstolen kan konstatera att det med hénsyn till de grunder
som MSD-bolagen har dberopat till stod for sin forbuds- och skadestandstalan upp-

kommer tva huvudfragor som domstolen har att ta stallning till. Den forsta fragan &r
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om parallellimportérens anvandning av varuméarkena utan att pa forpackningarna ange
vem som ar registrerad varumarkesinnehavare utgor varumarkesintrang. Den andra
fragan &r om parallellimportérens anvandning av varumarkena utan att notifiera

forandringar pa en forpackning som sedan tidigare salufors utgér varumarkesintrang.

Fragan om Orifarms anvandning av varumérkena utan att pa férpackningen

ange vem som ar varumarkesinnehavare utgor varumarkesintrang

Den varumarkesrattsliga principen om konsumtion av de réttigheter som &r knutna till
EU-varumarken kommer till uttryck i bestimmelsen i artikel 15.1 i varumarkesfor-
ordningen. Principen innebar som utgangspunkt att ensamratten utslacks efter det att
en vara har slappts ut pad marknaden inom EES-omradet under det aktuella varumarket.
Tidpunkten for konsumtionens intrade ar saledes knuten till det tillfalle nar varu-
markesinnehavaren kan realisera det ekonomiska vérde som &r forknippat med
varumarket och ensamrdtten (se t.ex. EU-domstolens dom den 30 november 2004,
Peak Holding, C-16/03, EU:C:2004:759, punkten 40, och Arnerstal, Varumarkes-
anvandning, s. 169, samt jfr. EU-domstolens dom den 12 juli 2011, eBay, C-324/09,
EU:C:2011:474, punkterna 71-73).

| artikel 15.2 i varumérkesforordningen regleras nar varumarkesinnehavaren kan ha
skalig grund att motsétta sig fortsatt marknadsforing av varor &ven efter det att varorna
har slappts ut pa marknaden. EU-domstolen har i det ovan namnda avgérandet Dior
uttalat att skada som asamkas varumarkets anseende i princip kan vara skalig grund for
innehavaren att motsatta sig fortsatt marknadsforing av varor som har forts ut pa
marknaden av innehavaren (se Dior, punkten 43). EU-domstolen erinrade dessutom
om, med hanvisning till punkten 75 i domstolens dom den 11 juli 1996, Bristol-Myers
Squibb, C-427/93 m.fl., EU:C:1996:282, att varumérkesinnehavaren enligt domstolens
rattspraxis om ompaketering av varumarkesprodukter har ett berattigat intresse av att,
genom att grunda sig pa det sérskilda foremalet for varumarkesratten, kunna motstta
sig marknadsforing av dessa varor om utformningen av de ompaketerade varorna kan
skada varumarkets anseende (se Dior, punkten 43). EU-domstolen anférde vidare att

vid beddmningen av om varumarkesinnehavaren har grund att motsatta sig anvandning
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av varumarket ska en avvagning mellan parternas intressen goras (se Dior, punkten
44). Dessutom kravs enligt EU-domstolen en skada av visst kvalificerat slag pa sa satt
att det krdvs att anvandningen av varumarket allvarligt skadar markets anseende nar
aterforsaljaren marknadsfor varan pa ett satt som i Gvrigt ar vedertaget i aterfor-

séljarens bransch (se Dior, punkten 46).

EU-domstolen har i den efterféljande domen i det ovan namnda malet BMW preciserat
och Klarlagt att skalig grund for varumérkesinnehavaren att motséatta sig anvandningen
av varumarket dven kan foreligga om varumarket anvénds i aterforsaljarens reklam pa
ett sadant satt att det ger intryck av att det foreligger ett ekonomiskt samband mellan
aterforsaljaren och varumarkesinnehavaren, och sarskilt att aterforséljarens foretag
ingar i varumarkesinnehavarens aterforsaljarorganisation eller att det foreligger ett
sarskilt samband mellan de tva féretagen (se BMW, punkten 51). EU-domstolen
vidareutvecklade detta resonemang genom att uttala att reklam som ger intryck av att
det foreligger ett sddant samband inte ar nddvandig for att sakerstalla vidareforsaljning
av produkter som under varumarket forts ut pa gemenskapsmarknaden av varuméarkes-
innehavaren och att sadan reklam darmed inte heller &r nédvandig for att uppréatthalla
syftet med konsumtion av réttigheter (se BMW, punkten 52). EU-domstolen uttalade
vidare att anvandningen av sadan reklam strider mot skyldigheten att handla lojalt mot
varumarkesinnehavarens berattigade intresse och paverkar varumérkets varde genom
att annonsoren drar otillborlig fordel av varumarkets sarskiljningsformaga eller
renommé, vilket i sig strider mot varumarkesréattens sarskilda syfte, namligen bland
annat att skydda varumarkesinnehavaren mot konkurrenter som vill utnyttja varu-

markets stallning och anseende (se BMW, punkten 52).

Nar det galler fragan om ompaketering av varor ar det enligt Patent- och marknads-
overdomstolen viktigt att poangtera att det star i strid med sjalva huvudprincipen i den
varumarkesrattsliga ensamréatten att tillata att annans varumarke far fastas pa nytillver-
kade forpackningar. EU-domstolen har emellertid slagit fast att konsumtionsregeln
maste tolkas mot bakgrund av fordragets bestimmelser om den fria rorligheten for
varor (se Bristol-Myers Squibb, punkterna 27 och 46 samt Dior, punkten 37). Att

sadan ompaketering av varor har godtagits i vissa situationer och att den varumarkes-
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rattsliga ensamratten alltsa i viss utstrackning har fatt sta tillbaka motiveras saledes av
intresset av fri rorlighet for varor och upprattandet av en inre marknad (se t.ex. Arner-
stal, a.a. s. 181). EU-domstolen har i en rad avgoranden preciserat under vilka villkor
som dessa inskrankningar i varumérkesratten kan accepteras; inte minst avseende de

sarskilda forhallanden som gor sig gallande i fraga om lakemedel.

Patent- och marknadsdomstolen har pa sidorna 27-30 i den Gverklagade domen
utforligt redogjort for EU-domstolens praxis genom vilken domstolen stéllt upp ett
antal villkor for ompaketering och ommarkning som parallellimportéren maste
uppfylla for att fa anvanda varumarket. Patent- och marknadséverdomstolen ansluter
sig till Patent- och marknadsdomstolens beskrivning av gallande ratt sdsom den

kommit att klargéras genom avgdérandena fran EU-domstolen.

I EU-domstolens dom den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim 11, C-348/04,
EU:C:2007:249, har EU-domstolen séaledes angivit de fem villkor som utkristalliserat
sig i domstolens praxis och som parallellimportéren maste uppfylla vid ompaketering
av lakemedel (se Boehringer Ingelheim 11, punkten 32). Férutom det villkor som
MSD-bolagen i denna del gér gallande att Orifarm inte har uppfyllt, namligen villkoret
att varans utformning maste vara sadan att varumarkets eller dess innehavares an-
seende inte skadas, finns anledning att sarskilt namna villkoret att det pa férpackningen
maste anges vem som har paketerat om varan samt namnet pa den som har tillverkat
varan. Enligt Patent- och marknadséverdomstolens mening maste namligen aven syftet
med detta villkor beaktas vid bedémningen av om det kan skada varumarkets eller dess
innehavares anseende att forpackningen har utformats pa sa satt att ompaketerare och
tillverkare anges, men att det daremot saknas information om vem som &r varumarkes-

innehavare.

Mot bakgrund av dessa rattsliga utgangspunkter gar Patent- och marknadséverdom-
stolen Qver till att prova om det kan vara till skada for MSD-bolagens varumérken och
markenas eller dess innehavares anseende att Orifarm pa de nya férpackningarna inte
har angivit vem som &r varumaérkesinnehavare av respektive varumérke. MSD-bolagen

har gjort géllande att skadeverkningarna bestar i att det uppstar tvivel om vem som ar
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innehavare av varumarkena samt att konsumenter och dvriga som befattar sig med
produkterna far uppfattningen att det foreligger ett samband mellan Orifarm och
respektive varumarke eller MSD-bolagen. Enligt MSD-bolagen forstarks risken for
skada eftersom forpackningarna har en enhetlig utformning och saknar MSD-bolagens

s.k. “housemark”.

Som Patent- och marknadséverdomstolen ovan uttalat maste vid beddmningen av om
det kan skada varumarkets eller varumarkesinnehavarens anseende att inte ange vem
som ar varumarkesinnehavare ocksa beaktas betydelsen av det krav som foljer av EU-
domstolens praxis att ange dels vem som &r ansvarig for ompaketeringen av varan dels
vem som har tillverkat varan. Syftet med kravet att ange tillverkarens namn &r enligt
vad EU-domstolen uttalat att ta tillvara tillverkarens intresse av att konsumenten eller
den slutlige anvéandaren inte leds att tro att parallellimportéren ar varumarkes-
innehavare och att varan ar tillverkad under parallellimportérens kontroll (se Bristol-
Myers Squibb, punkten 74). Samma funktion har kravet pa uppgift om vem som ar
ansvarig for ompaketeringen. Enligt vad EU-domstolen uttalat utgér uppgiften om
ansvarig ompaketerare ocksa tillracklig information i varumarkesrattsligt hanseende
(se EU-domstolens dom den 28 juli 2011, Orifarm, C-400/09 och C-207/10,
EU:C:2011:519, punkten 35).

Skyldigheten att ange vem som 4ar tillverkare respektive ompaketerare har saledes till
syfte att sakerstalla varumérkesinnehavarens intresse av att konsumenterna inte vilse-
leds om varornas ursprung eller om vem som utdvar kontroll dver tillverkning och
marknadsforing (se Arnerstal, a.a. s. 205). EU-domstolen har i sina avg6randen inte
stallt upp nagot krav pa att dven varumarkesinnehavaren ska anges pa férpackningen
for att detta grundlaggande syfte ska kunna uppfyllas. Enligt Patent- och marknads-
overdomstolens mening kan EU-domstolens ovan angivna uttalanden inte tolkas pa
annat satt an att uppgifter pa forpackningen om vem som ompaketerat varan och vem
som tillverkat densamma darfor normalt sett ar tillrckliga for att klargora parallell-
importoren och ompaketerarens roll och att dessa uppgifter som utgangspunkt darmed

ocksa ar tillrackliga for att ge ett klart besked om varans ursprung.
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Patent- och marknadsoverdomstolen kan dock konstatera att EU-domstolen i avgor-
andet Boehringer Ingelheim |1 uttalat att den omstandigheten att det inte anges att det
ifragavarande varumarket tillhor varumarkesinnehavaren i och for sig kan vara en
sadan omstandighet som i princip kan vara till skada for varumarkets anseende (se
Boehringer Ingelheim 11, punkten 45). EU-domstolen uttalade vidare att pa samma satt
som fragan om reklam kan ge intryck av att det foreligger ett ekonomiskt samband
mellan aterforsaljaren och varumarkesinnehavaren, ar bl.a. fragan om det kan skada
varumarkets anseende att uteldmna information om vem som &r varumarkesinnehavare
en bevisfraga som maste beddmas mot bakgrund av de sarskilda omstandigheterna i
varje mal (se Boehringer Ingelheim 11, punkten 46).

Som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat har Orifarm pa ett fullt lasbart och
tydligt sétt angivit vem som ar tillverkare av lakemedlen och vem som har paketerat
om varorna. Utgangspunkten ar, enligt vad som saledes foljer av EU-domstolens
praxis, att denna information normalt sett ar tillracklig for att tillgodose varumarkes-
innehavarens legitima intressen savitt avser varumarkets funktion som garant for
varans ursprung. Redan genom att uppfylla detta villkor har Orifarm darfor enligt
Patent- och marknadsdverdomstolens mening gjort det rimligt att anta att varans ut-
formning efter ompaketering inte ar sadan att varumarkets eller dess innehavares an-
seende kan skadas i nu aktuellt avseende. For bifall till sin talan har MSD-bolagen
darmed — med utgangspunkt i den bevisregel som foljer av EU-domstolens praxis och
som Patent- och marknadsdomstolen redogjort for i sin dom — att styrka att varu-
markena eller markenas innehavare har dsamkats skada genom att uppgift om vem som

ar varumarkesinnehavare har utelamnats pa forpackningarna.

Utgangspunkten for Patent- och marknadséverdomstolens provning blir saledes en
beddmning av férpackningarnas utformning sedd i ljuset av varornas omsattningskrets
som alltsa bestar av ldkare, apotekare, annan sjukvardspersonal och patienter. MSD-
bolagen har ocksa till stod for att forpackningarnas utformning medfor skada for varu-

markenas eller dess innehavares anseende aberopat forhor med A. J..
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I malet &r endast fraga om receptbelagda lakemedel. I likhet med Patent- och
marknadsdomstolens konstaterar Patent- och marknadsdverdomstolen att omsattnings-
kretsen, som bestar av medicinska fackmén och patienter, maste anses ha en hog upp-
marksamhetsniva. Patent- och marknadséverdomstolen instimmer dven i Patent- och
marknadsdomstolens beddmning att texten pa forpackningarna om vem som ar om-
paketerare och vem som ér tillverkare pa ett tydligt satt klargor rollférdelningen mellan
bolagen. Inte heller i 6vrigt ar forpackningarnas utformning sadan att den inverkar pa
den information som finns pa forpackningarna om Orifarms roll pa ett satt som i om-
sattningskretsen ger intryck av att det foreligger ett ekonomiskt samband mellan Ori-
farm och varumarkesinnehavaren eller annars medfor tvivel om vem som &r inne-

havare till de varumarken som finns pa forpackningarna.

Nar det géller de uppgifter som A. J. lamnade i forhoret i Patent- och
marknadsdomstolen och i det tillaggsfornor som hallits med honom i Patent- och
marknadsdverdomstolen, kan Patent- och marknadsdverdomstolen konstatera att hans
uppgifter av betydelse for om varumarkena skadats ar mycket allmant hallna. A. J.
har inte kunnat lamna nagra konkreta exempel pa att férpackningarnas utformning
faktiskt har medfort tvivel om varornas ursprung eller gett konsumenter och
anvandare intryck av att det skulle foreligga ett ekonomiskt samband mellan Orifarm
och varumarkesinnehavaren. Nagon annan utredning som styrker MSD-bolagens
pastaende om skada har inte presenterats i malet. MSD-bolagen har darmed inte

formatt uppfylla sin bevisborda.

Sammantaget finner alltsa Patent- och marknadsverdomstolen att utredningen inte
visar att varornas utformning efter ompaketeringen skulle vara sadan att varumérkets

eller dess innehavares anseende skadas.
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Fragan om Orifarms anvandning av varuméarkena utan att notifiera

forandringar pa forpackningen utgér varumarkesintrang

Nar det galler fragan om Orifarm gjort intrang i MSD-bolagens rattigheter under
perioden februari 2015 till oktober 2016, instimmer Patent- och marknadsover-
domstolen i Patent- och marknadsdomstolens bedémning att det genom utredningen ar
visat att Orifarm efter januari 2015 pa de i malet aktuella forpackningarna har angett
registrerad varumarkesinnehavare. Vidare finner Patent- och marknadséverdomstolen
genom den syn som hallits pa férpackningarna visat att Orifarm fran och med denna
tidpunkt ocksa pa ett fullt lashart och tydligt satt har angivit vem som ar innehavare av

det varumarke som angivits pa respektive forpackning.

Den efterféljande fraga som Patent- och marknadséverdomstolen darmed har att ta

stallning till & om Orifarms anvéndning av varumarkena utan notifiering till MSD-
bolagen om att forpackningarnas utformning hade andrats pa sa satt att varumarkes-
innehavaren angivits pa forpackningarna utgor varuméarkesintrang, vilket MSD-

bolagen har gjort géllande.

Patent- och marknadsoverdomstolen kan, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen,
konstatera att den text med uppgift om varumarkesinnehavare som Orifarm efter
januari 2015 paforde forpackningarna ar nast intill identisk med texten pa de forpack-
ningar som Orifarm notifierade MSD-bolagen ar 2011. Patent- och marknadséver-
domstolen kan ocksé konstatera att Orifarm genom att paféra uppgiften om varu-
markesinnehavare inte gjort annat &n rattat sig efter de krav som MSD-bolagen stéllt.
Patent- och marknadsoverdomstolen finner darfor att Orifarm, med héansyn till de
kontakter som parterna haft med varandra i fragan, under alla forhallanden saknat
skyldighet att sarskilt notifiera MSD-bolagen om de &ndrade forpackningarna. Redan
av dessa skal finner Patent- och marknadséverdomstolen, i likhet med Patent- och
marknadsdomstolen, att det inte ar friga om varumarkesintrang efter januari 2015 pa
det satt som MSD-bolagen pastatt.
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Sammanfattande bedémning

Patent- och marknadséverdomstolens bedémningar och ovan redovisade slutsatser
innebar att Orifarms anvandning av varuméarkena utan information pa férpackningarna
om vem som ar varumarkesinnehavare inte utgor intrang i MSD-bolagens réattigheter.
Inte heller har Orifarms anvandning av varumarkena utan att sarskilt notifiera MSD-
bolagen om att Orifarm fran och med februari 2015 pafort forpackningarna informa-
tion om vem som &r varumarkesinnehavare utgjort varumarkesintrang. Patent- och
marknadséverdomstolen finner saledes, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen,
att MSD-bolagens talan inte i nagon del kan vinna bifall.

Patent- och marknadsdomstolens domslut i huvudsaken, och darmed aven i frdga om

rattegangskostnader, ska darfor faststallas.

Rattegangskostnader i Patent- och marknadséverdomstolen

Vid denna utgang ska MSD-bolagen ersatta Orifarm for dess rattegangskostnad i
Patent- och marknadsdverdomstolen. Orifarm har uppgett att av kostnadsyrkandet om
912 575 kr ar ett belopp om 248 863 kr hanforligt till den talan som Merck Sharp &
Dohme (Sweden) Aktiebolag och MSD International GmbH for avseende varumarket
EZETROL (Patent- och marknadsdomstolens mal nr PMT 10989-14) och ett belopp
om 663 712 kr hanforligt till den talan som Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktie-
bolag och Merck Sharp & Dohme Corp. for avseende dvriga varumérken (Patent- och
marknadsdomstolens mal nr PMT 10990-14).

MSD-bolagen har savitt avser utlaggen endast motsatt sig att ersatta kostnaden for
de utldgg om 5 000 kr som avser resa och logi for Orifarms chefsjurist K. J som
bitratt Orifarms ombud vid huvudférhandlingen samt verlamnat at Patent- och

marknadsdverdomstolen att bedéma skéaligheten av kostnaden for ombudsarvode.

Patent- och marknadstverdomstolen finner att Orifarms kostnad foér K. J.s. installelse

vid huvudférhandlingen far anses ha varit skaligen pakallad for att ta tillvara



15

SVEA HOVRATT DOM PMT 2901-17
Patent- och marknadstverdomstolen

Orifarms ratt i tvisten. Patent- och marknadsdverdomstolen finner ocksa att begart
ombudsarvode &r skaligt. MSD-bolagen ska alltsa ersatta Orifarm for bolagets
rattegangskostnad med yrkade belopp.

Overklagande

Det saknas skal att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknads-
overdomstolens domar inte far éverklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen,

2016:188, om patent- och marknadsdomstolar).

Patent- och marknadsoverdomstolens dom far inte éverklagas.

| avgorandet har deltagit hovrattsraden Ulrika Beergrehn, Kerstin Norman, referent,

och Goran Soderstrom samt tf. hovréattsassessorn Teresia Danielsson.
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2. Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive,

Whitehouse Station

New Jersey 08889

USA

Ombud 1-2: Advokat N. W. och jur.kand. C. L.
Linklaters Advokatbyra AB

Box 7833

103 98 Stockholm

Svarande

Orifarm AB, 556548-7625
Box 56048

102 17 Stockholm

Ombud: Advokaterna H. W. och M. D.
Setterwalls Advokatbyrd i Malmo AB
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203 20 Malmo

Ombud: Advokaten N. F.
Setterwalls Advokatbyra AB
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101 39 Stockholm

DOMSLUT

1. Kéaromalen ldamnas utan bifall.

2. Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och MSD International GmbH
ska solidariskt ersatta Orifarm AB:s rattegangskostnader i mal PMT 10989-14
med 338 621 kr, jamte ranta fran denna dag enligt 6 § rantelagen (1975:635).

3. Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag och Merck Sharp & Dohme
Corp. ska solidariskt ersatta Orifarm AB:s rattegangskostnader i mal PMT
10990-14 med 903 097 kr jamte ranta fran denna dag enligt 6 § rantelagen.
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BAKGRUND

MSD International GmbH (nedan MSD International), Merck Sharp & Dohme Corp
(nedan MSD Corp.) och Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag (nedan MSD
Sweden) ingar i lakemedelskoncernen Merck som har specialiserat sig pa utveckling,
produktion och distribution av humanldkemedel. MSD Sweden marknadsfor

koncernens lakemedel i Sverige. Bolagen kallas i det foljande gemensamt fér MSD.

Orifarm AB (nedan Orifarm) bedriver verksamhet med parallellimport och
parallelldistribution av ldkemedel. Det innebér att Orifarm importerar lakemedel till
Sverige fran andra lander inom EU dar lakemedelspriserna av bl.a. regulatoriska skal

ar lagre an i Sverige.

Bland Merck-koncernens produkter finns ett lakemedel innehallande den aktiva
substansen ezetimib. MSD Sweden marknadsfor detta lakemedel i Sverige under
varumarket EZETROL, ett ordmérke som MSD International har ensamrétt till genom
registrering av gemenskapsvarumarke nr 001339043. MSD Sweden har genom licens
fran MSD International ratt att anvanda EZETROL vid bolagets marknadsforing av

ldkemedlet i Sverige.

Bland Merck-koncernens produkter finns aven lakemedlen MAXALT med den aktiva
substansen rizatriptan, JANUMET med de aktiva substanserna sitagliptin och
metforminhydroklorid, ARCOXIA med den aktiva substansen etoricoxib, INVANZ
med den aktiva substansen ertapenem och JANUVIA med den aktiva substansen
sitagliptin. MSD Sweden marknadsfor dessa lakemedel i Sverige under nyss ndmnda
varumarken, vilka MSD Corp. genom registrering av gemenskapsvaruméarkena nr
000147652, 004809356, 002053999, 000611921 och 004375952 har ensamrétt till.
MSD Sweden har genom licens fran MSD Corp. rétt att anvanda varumarkena vid
bolagets marknadsféring av lakemedlen i Sverige.

Orifarm har importerat EZETROL till Sverige och salufort lakemedlet pa den svenska
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marknaden. Infor Orifarms forsaljning av lakemedlet i Sverige har Orifarm paketerat

om detta och pa lakemedlets ytterforpackning angett varumarket EZETROL.

Orifarms marknadsforing av EZETROL i Sverige foregicks av korrespondens mellan
parterna. | korrespondensen ingar ett varningsbrev av den 9 januari 2013. MSD
framforde i varningsbrevet ett krav pa att Orifarm pa de nya ytterforpackningarna
skulle ange att EZETROL 4dr ett registrerat varumarke tillhérande MSD International.

Utseendet pa blisterforpackningarna och bipacksedlarna ar ostridigt mellan parterna.
Utseendet pa ytterforpackningen fram till och med januari 2015 &r ostridigt mellan

parterna. Parterna ar oense om ytterférpackningens utseende efter januari 2015.

Orifarms forsaljning av lakemedlet EZETROL fran det initiala varningsbrevet till och
med januari 2015 uppgar till 3 892 090 kr.

Orifarms forsaljning av lakemedlet EZETROL fran och med februari 2015 till och med
oktober 2016 uppgar till 60 000 kr.

Orifarm importerar dven ARCOXIA, JANUMET, JANUVIA, INVANZ och
MAXALT till Sverige och salufor lakemedlen pa den svenska marknaden. Infor
Orifarms forsaljning av lakemedlen i Sverige har Orifarm paketerat om dessa och pa

respektive lakemedels ytterforpackning angett respektive varumarke.

Orifarms marknadsforing av varumarkena ARCOXIA, JANUMET, JANUVIA,
INVANZ och MAXALT i Sverige foregicks av korrespondens mellan parterna. |
korrespondensen ingar varningsbrev av den 5 juni 2012 (MAXALT), 27 juni 2012
(JANUMET), 22 augusti 2012 (ARCOXIA), 21 december 2012 (INVANZ) och 31
oktober 2013 (JANUVIA). MSD framforde efter notifiering krav pa att Orifarm skulle

ange att varumarkena &r registrerade varumarken tillhérande MSD Corp.
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Utseendet av blisterforpackningar, bipacksedlar och flaskor ar ostridigt mellan
parterna. Utseendeet pa ytterforpackningarna fram till och med januari 2015 &r
ostridigt mellan parterna. Exempelvis har ytterforpackningen for ARCOXIA haft

foljande utseende:
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Det &r ostridigt att ompaketeringen innebér bl.a. att MSD:s housemark (dvs. logotyp

och texten Merck Sharp & Dohme/MSD), som aterfanns pa originalférpackningarna,

inte finns med pa de nya ytterforpackningarna.
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Parterna ar oense om ytterforpackningarnas utseende efter januari 2015. Orifarm
menar att bolaget efter januari 2015 har borjat paféra uppgift om registrerad
varumarkesinnehavare pa ytterforpackningarna for ARCOXIA, INVANZ, JANUMET
och JANUVIA. Forséljningen av MAXALT (och d&ven EZETROL vad galler mal PMT
10989-14) har enligt Orifarm fasats ut och &r inte aktuell.

MSD har varken vitsordat uppgiften om att Orifarm har dndrat utseendet pa
ytterforpackningarna eller att forsaljningen av MAXALT och EZETROL har fasats ut.

Orifarms forsaljning av respektive lakemedel fran tiden for vart och ett av MSD:s
initiala brev till och med januari 2015 uppgar till féljande belopp:

(i) 1562998 kr (MAXALT),

(i) 2093966 kr JANUMET),

(ili) 828 470 kr (ARCOXIA),

(iv) 860 022 kr (INVANZ), och

(v) 752850 kr JANUVIA).

Orifarms forsaljning av lakemedlen ARCOXIA, JANUMET, JANUVIA och INVANZ
fran och med februari 2015 till och med oktober 2016 uppgar till 17 323 500 kr.

MSD International och MSD Sweden har véckt talan mot Orifarm i mal PMT 10989-
14 och yrkat bland annat forbud pa grund av varumarkesintrang angadende EZETROL.
MSD Corp. och MSD Sweden har véackt talan mot Orifarm i mal PMT 10990-14 och
yrkat bland annat forbud pa grund av varumérkesintrang angaende ARCOXIA,
JANUMET, JANUVIA, INVANZ och MAXALT.

Orifarm har bestritt kdromalen.

Tingsratten beslutade den 11 december 2014 att handlagga malen gemensamt. Malen

Overlamnades den 1 september 2016 till Patent- och marknadsdomstolen.
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YRKANDEN OCH INSTALLNING
MSD

Forbudsyrkanden

PMT 10989-14

1. MSD International har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite av en
miljon (1 000 000) kronor eller annat verkningsfullt vite ska forbjuder Orifarm:
i) att pa satt som framgar av domsbilaga 1 anbringa varumérket
EZETROL pa ytterforpackningar avsedda for den svenska marknaden
innehallande lakemedel med den aktiva substansen ezetimib, utan att pa
ytterforpackningarna inkludera uppgift om den registrerade innehavaren
av varumérket EZETROL, och
ii) att efter anvandning av varumarket EZETROL pa ytterférpackningarna
pa satt som anges i punkten (i) ovan, i Sverige marknadsféra eller
utbjuda till forséljning lakemedel som innehaller den aktiva substansen

ezetimib i ytterforpackningar barande varumérket EZETROL.

PMT 10990-14

@) MSD Corporation har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite av
en miljon (1 000 000) kronor eller annat verkningsfullt vite forbjuder
Orifarm:

i) att pa satt som framgar av domsbilaga 2 anbringa varumarket
MAXALT pa ytterforpackningar avsedda for den svenska
marknaden innehallande lakemedel med den aktiva substansen
rizatriptan, utan att pa ytterférpackningarna inkludera uppgift om

den registrerade innehavaren av varumarket MAXALT, och

i) att efter anvandning av varumarket MAXALT pa

ytterforpackningarna pa satt som anges i punkten (i) ovan, i Sverige
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marknadsfora eller utbjuda till forsaljning lakemedel som innehaller
den aktiva substansen rizatriptan i ytterforpackningar bérande
varumérket MAXALT.

MSD Corporation har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite av

en miljon (1 000 000) kronor eller annat verkningsfullt vite forbjuder

Orifarm:

i)

att pa satt som framgar av domsbilaga 3 anbringa varumarket
JANUMET pa ytterférpackningar avsedda for den svenska
marknaden innehallande lakemedel med de aktiva substanserna
sitagliptin och metforminhydroklorid, utan att pa
ytterforpackningarna inkludera uppgift om den registrerade
innehavaren av varumarket JANUMET, och

att efter anvandning av varumarket JANUMET pa
ytterforpackningarna pa satt som anges i punkten (i) ovan, i Sverige
marknadsfora eller utbjuda till forsaljning lakemedel som innehaller
de aktiva substanserna sitagliptin och metforminhydroklorid i

ytterforpackningar barande varumarket JANUMET.

MSD Corporation har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite av

en miljon (1 000 000) kronor eller annat verkningsfullt vite forbjuder

Orifarm:

i)

att pa satt som framgar av domsbilaga 4 anbringa varumarket
ARCOXIA pa ytterforpackningar avsedda for den svenska
marknaden innehallande lakemedel med den aktiva substansen
etoricoxib, utan att pd ytterforpackningarna inkludera uppgift om

den registrerade innehavaren av varumérket ARCOXIA, och

att efter anvandning av varumarket ARCOXIA pa
ytterforpackningarna pa satt som anges i punkten (i) ovan, i Sverige
marknadsfora eller utbjuda till forsaljning lakemedel som innehaller
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den aktiva substansen etoricoxib i ytterférpackningar barande
varumérket ARCOXIA.

MSD Corporation har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite av

en miljon (1 000 000) kronor eller annat verkningsfullt vite forbjuder

Orifarm:

i)

att pa satt som framgar av domsbilaga 5 anbringa varumarket
INVANZ pa ytterforpackningar avsedda for den svenska marknaden
innehallande lakemedel med den aktiva substansen ertapenem, utan
att pa ytterforpackningarna inkludera uppgift om den registrerade
innehavaren av varumérket INVANZ, och

att efter anvandning av varumarket INVANZ pa
ytterforpackningarna pa satt som anges i punkten (i) ovan, i Sverige
marknadsfora eller utbjuda till forsaljning lakemedel som innehaller
den aktiva substansen ertapenem i ytterférpackningar barande
varumérket INVANZ.

MSD Corporation har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite av

en miljon (1 000 000) kronor eller annat verkningsfullt vite forbjuder

Orifarm:

i)

att pa satt som framgar av domsbilaga 6 anbringa varumarket
JANUVIA pa ytterforpackningar avsedda for den svenska
marknaden innehallande lakemedel med den aktiva substansen
sitagliptin, utan att pa ytterforpackningarna inkludera uppgift om

den registrerade innehavaren av varuméarket JANUVIA, och

att efter anvandning av varumarket JANUVIA pa
ytterforpackningarna pa satt som anges i punkten (i) ovan, i Sverige
marknadsfora eller utbjuda till forsaljning lakemedel som innehaller
den aktiva substansen sitagliptin i ytterforpackningar bérande
varumérket JANUVIA.
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Skadestandsyrkanden

PMT 10989-14

MSD International GmbH har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska forplikta
Orifarm att som skalig ersattning for Orifarms utnyttjande av varumarket EZETROL
utge sammanlagt 197 604 kr till MSD International GmbH.

Av detta belopp ar 194 604 kr hanforligt till tidsperioden fram till och med januari
2015, och 3 000 kr hanforligt till perioden fran och med februari 2015 till och med
oktober 2016.

PMT 10990-14

Merck Sharp & Dohme Corp. har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska
forplikta Orifarm att som skalig erséttning for utnyttjande av varumarkena ARCOXIA,
JANUMET, JANUVIA, MAXALT och INVANZ utge sammanlagt 1 171 090 kr till
Merck Sharp & Dohme Corp.

Av detta belopp ar 304 915 kr hénforligt till tidsperioden fram till och med januari
2015, och 866 175 kr till perioden fran och med februari 2015 till och med oktober
2016.

Orifarm

Orifarm har bestritt karomalen.

Orifarm har vitsordat en ersattning om 5 000 kr per varumérke, dvs. totalt 5 000 kr i
PMT 10989-14 och totalt 25 000 kr i mal PMT 10990-14, som skalig i och for sig.
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Rattegangskostnader

Parterna har yrkat ersattning for rattegangskostnader.

GRUNDER
MSD

Intrangsgarningen

MSD-bolagen har genom registrering av gemenskapsvarumérken ensamratt till
varumarkena EZETROL, ARCOXIA, JANUMET, JANUVIA, MAXALT och
INVANZ (varumarkena).

Varumarkesintranget bestar i att Orifarm — utan MSD:s samtycke och pa satt som
framgar av domsbilaga 1-6 — har ompaketerat de aktuella lakemedlen genom att byta
ut de ursprungliga ytterforpackningarna mot nya ytterforpackningar, och pa de nya
ytterforpackningarna anbringat respektive lakemedels varumarke utan att ange den

registrerade innehavaren av respektive varumarke.

Orifarms agerande — dvs. dess ompaketering, och dess uteldamnande av information om
den registrerade varumarkesinnehavaren pa de nya ytterférpackningarna — skadar, eller
i vart fall kan skada, respektive MSD-bolags, och dess respektive varumarkes,
anseende. Skadeverkningarna bestar i att det uppstar tvivel om vem som &r innehavare
av berdrda varumarken och att konsumenter och 6vriga som befattar sig med
produkterna bibringas uppfattningen att det foreligger ett samband mellan Orifarm &
ena sidan och respektive varumarke eller MSD 4 andra sidan. Risken forstarks av att
Orifarm ompaketerat lakemedlen och utformat de i malen aktuella nya
ytterforpackningarna pa ett enhetligt satt. Harvidlag ska sarskilt beaktas att MSD:s
housemark (dvs. logotyp och texten Merck Sharp & Dohme/MSD) fanns med pa de
ursprungliga forpackningarna och att dessa inte finns med pa de av Orifarm

ompaketerade forpackningarna.
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MSD har darmed skalig grund for att motsatta sig anvandningen. Foljaktligen utgor
anvandningen, samt marknadsforingen och forsaljningen av respektive lakemedel i
forpackning som framgar av domsbilaga 1-6, varumarkesintrang i enlighet med
artiklarna 9 och 13 (2) i Réadets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009

om gemenskapsvarumarken.

Orifarm har uppsatligen, eller i vart fall av oaktsamhet, gjort sig skyldigt till
varumarkesintrang. Om det ar sa att Orifarm sedan den 1 februari 2015 har salt
lakemedlen i de nya forpackningar som Orifarm gor gallande bestar varuméarkes-
intranget i att Orifarm inte vederborligen har notifierat MSD om de nya forpacknings-
utformningarna. Vidare har Orifarm inte pafort uppgift om registrerad varumarkes-
innehavare heller pa dessa nya forpackningar. Detta eftersom synbarheten av texten —
p,g.a. av valet av teckensnittsstorlek — ar sa begransad att det ar att jamstalla med ett
utelamnande av informationen. MSD har tidigare, vid sidan av de nu aktuella malen,
invant mot motsvarande paférande av informationen med likaledes begransad
synbarhet och i samband darmed kravt att Orifarm ska aterkomma med ett nytt forslag
innefattande fullgod synbarhet. Darutéver galler att MSD redan i stamnings-
ansokningarna i de nu aktuella malen har kravt att varumarkesinnehavaren ska anges
med en teckenstorlek som motsvarar den som anvénds vid angivandet av

parallellimportéren och ompaketeraren.

Vitesforbud

Orifarm har uppsatligen, eller i vart fall av oaktsamhet, begatt intrang i varuméarkena
genom att inte pa de nya ytterforpackningarna ange att respektive MSD-bolag ar
innehavare av respektive varumérke. MSD-bolagen har genom respektive varningsbrev
informerat Orifarm om att dess uteldmnande av information om den registrerade
varumarkesinnehavaren av respektive varumarke pa de ifrdgavarande

ytterforpackningarna utgor varumarkesintrang.
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Det skadegrundande handlandet

Orifarm har med uppsat eller av oaktsamhet gjort intrang i MSD:s varumarkesratt.
Detta genom att ha ompaketerat de aktuella lakemedlen och pa de nya ytter-
forpackningarna anbringat respektive lakemedels varumérke utan att ange den
registrerade innehavaren av respektive varumérke (domsbilaga 1-6). Orifarms
agerande skadar eller i vart fall kan skada respektive MSD-bolags och dess respektive

varumarkes anseende.

Orifarm har fran tiden for dess erhallande av respektive varningsbrev fran MSD,
genom att olovligen anvanda de aktuella varumarkena och genom att saluféra
lakemedlen i de nya ytterforpackningarna pa den svenska marknaden, begatt det
aktuella varumarkesintranget uppsatligen eller av oaktsamhet.

Orifarm har lamnat uppgifter om att utseendet pa ytterforpackningarna for lakemedlen
ARCOXIA, JANUMET, JANUVIA och INVANZ har &ndrats i januari 2015. MSD
vidhaller dock sina ursprungliga grunder och haller fast vid att Orifarm uppsatligen
eller i vart fall av oaktsamhet har gjort sig skyldigt till varumarkesintrang pa satt som
har beskrivits. Orifarm har salt lakemedlen i de tidigare ytterférpackningarna dven
efter den 1 februari 2015.

Om det &r sa att Orifarm sedan den 1 februari 2015 har salt lakemedlen i nya
forpackningar har MSD anda ratt till skélig ersattning eftersom vederborlig notering
inte har agt rum, vilket i sig utgor ett varumarkesintrang. MSD har inte lamnat nagot
godkannande till den ifragavarande pastadda nya utformningen. Vidare har Orifarm for
denna period inte pafort uppgift om registrerad varuméarkesinnehavare heller pa dessa
nya férpackningar. Detta eftersom synbarheten av texten — p.g.a. valet av
teckensnittsstorlek — ar sa begransad att det ar att jamstalla med ett utelamnande av

informationen.
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Skadestandsberakningen

Vid beaktandet av skadestandets storlek ska sarskild hansyn tas till skadan pa
respektive varumarkes och MSD-bolags anseende, den ideella skada respektive MSD-

bolag har lidit samt respektive MSD-bolags intresse av att intrang inte begas.

Orifarm ska utge skélig ersattning till MSD. Skélig ersattning ska bestdammas, med
ledning utifran de omstandigheter som anges i 8 kap. 4 § varumarkeslagen, till ett
belopp motsvarande fem procent av Orifarms totala forséaljning av respektive

lakemedel fran dagen for respektive varningsbrev till Orifarm.

Orifarm

Vad galler perioden fram till och med januari 2015 har MSD inte skalig grund for att
motséatta sig den patalade varumarkesanvandningen. Forpackningarna ar utformade s
att varumarkenas anseende inte kan skadas. Orifarm har i vart fall gjort det rimligt att

anta att skada pa anseendet inte har uppkommit.

De begarda vitesforbuden ska, om de meddelas, preciseras s att det anges med vilken

teckenstorlek texten ska anges for att uppna fullgod synbarhet och lasbarhet.

Ersattningsyrkandena ska ogillas eftersom det inte foreligger nagon ersattningsgill
skada pa varumarkenas anseende. Om skalig ersattning ska utga ska den i vart fall inte
berdknas pa omsattningen av forsalda varor utan ersattningsbeloppet ska bestammas
till ett symboliskt belopp. Ersattningsbeloppet ska inte vara hogre &n 5 000 kr per
omstamd och patalad ytterforpackning.

Vad galler perioden efter januari 2015 behover Orifarm for det forsta inte lagga pa

nagon text om registrerad varumarkesinnehavare. | vilket fall har MSD inte skalig
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grund for att motséatta sig anvandningen, eftersom begérd text har tillforts

forpackningarna.

Vidare ar texten pa de patalade férpackningarna av fullgod lasbarhet och
forpackningarna ar utformade pa ett satt som gor att varumarkenas anseende inte kan
skadas. Orifarm har i vart fall gjort det rimligt att anta att skada pa anseendet inte har
uppkommit.

Vidare har Orifarm &gt inrétta sig efter att MSD tidigare har godként texten med

aktuell storlek, varfor det inte ar skaligt att erséttning ska utga. Orifarm har under alla
omstandigheter inréttat sig efter MSD:s krav utan oaktsamhet och denna goda tro gor
att skalig ersattning inte ska utgd. Om erséattning ska utga sa ar det med ett symboliskt

belopp om hogst 5 000 kr per forpackning.

Orifarm &r vidare inte skyldiga att aternotifiera MSD. MSD har dock aternotifierats
genom skriftvaxlingen infor domstolen i de nu aktuella malen. Om erséattning ska utga
sa ska det i vart fall inte utga for ARCOXIA eftersom Orifarm genom skriftvaxlingen
aternotifierade MSD den 30 oktober 2015 vad galler detta lakemedel. Erséttning ska
heller inte utga for INVANZ, JANUMET och JANUVIA eftersom MSD vad galler
dessa lakemedel aternotifierades den 26 januari 2016 pa motsvarande satt.

MSD har tidigare accepterat att aternotifiering inte beh6ver ske. Orifarm har agerat
efter detta varfor det inte finns skél for ersattning. Orifarm har handlat utan oaktsamhet
och denna god tro innebér att om ersattning ska utga sa ska det vara med ett symboliskt

belopp. 5 000 kr per férpackning vitsordas héarvidlag som skéligt i och for sig.
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UTVECKLING AV TALAN
MSD

Utebliven uppgift om varumarkesinnehavare

Det finns inga regulatoriska skal for att inte ange information om registrerad
varumarkesinnehavare pa ytterforpackningarna. European Medicines Agency och
Lakemedelsverket tillater att sadan information anges pa forpackningarna och det &r
sedan ar 2009 branschpraxis att pafora sddan text pa lakemedelsforpackningar. Orifarm
har tidigare pafort dessa uppgifter pa sina forpackningar, men slutade med det ar 2013.
Inom ramen for forevarande mal menar Orifarm dessutom att bolaget aterigen anger

informationen pa forpackningarna sedan februari 2015.

Det &r inte svart att lamna ratt information om varuméarkesinnehav pa forpackningarna.
Innehavaren av ett varumarke framgar av offentliga register. Eventuella fragetecken
kring vem som é&r registrerad varumérkesinnehavare kan redas ut genom

notifieringsforfarandet.

Att inte ange uppgift om varumarkesinnehav riskerar att skapa tvivel hos lékare,
patienter och apotek kring vem som ar varumaérkesinnehavare. Det finns &ven en risk
for att Orifarm och MSD uppfattas som samarbetande foretag. Detta &r till skada for

varumarkenas och varumarkesinnehavarens anseende.

Orifarm har genomfort en partiell de-branding genom sin ompaketering. MSD:s
logotyp fanns pa originalforpackningarna, men finns inte med pa de ompaketerande
forpackningarna. Darutéver har Orifarm utformat de nya ytterférpackningarna pa ett
enhetligt satt; samtliga férpackningar har vit bakgrund med svart text i samma typsnitt,
varumarkena har angivits med versaler och dvrig text har angivits med gemener pa

samtliga forpackningar och varje forpackning har en grafisk symbol.
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”Orifarm” anges pa flera stéllen pa forpackningarna. Det forstirker uppfattningen att
Orifarm ar varumérkesinnehavare eller ett samarbetsbolag till MSD. Orifarm har
forsokt att uppna en egen kommersiell fordel genom att férsoka bilda denna
uppfattning hos anvéndare och patienter, vilket ar till skada for varumarkesinnehavaren
och respektive varuméarke. Redan risken for sadan skada gor att MSD har rétt att

invadnda mot Orifarms anvéndning och har ratt till skélig ersattning.

Andrad férpackningsutformning

Orifarm har pastatt att bolaget fran och med februari 2015 har bytt utseendet pa vissa

av ytterforpackningarna. Det pastaendet vitsordas inte av MSD.

Orifarm gav i mars 2015 in en inlaga till domstolen utan att ndmna att forpackningarna
hade andrats i februari 2015. Orifarm namnde inte heller ndgot om den pastadda
forandringen under sammantradet for muntlig forberedelse i maj 2015 — detta trots att
MSD under sammantradet patalade att man avsag att justera sina yrkanden langre fram
om Orifarm skulle fortsétta sin forséljning.

Uppgiften om att Orifarm hade andrat vissa forpackningar blev kéand for MSD forst
den 30 oktober 2015 vad géller ARCOXIA, respektive den 26 januari 2016 vad géller
INVANZ, JANUMET och JANUVIA.

Ny notifiering

Aven om Orifarm har andrat férpackningsutformningen for tiden fran och med februari
2015 pa det satt som bolaget pastar, har Orifarm gjort ett intrang i MSD:s
varumarkesratt. Detta eftersom Orifarm i sadana fall inte har notifierat MSD om den

aktuella forandringen av ytterforpackningarnas utseende.
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MSD fick férst genom Orifarms yttrande i oktober 2015 kdnnedom om férandringen.
Forandringen har inte kommunicerats vid sidan av domstolsprocessen eller pa nagot

annat satt.

Orifarm ar som parallellimportor skyldigt att notifiera MSD &ven nér utformningen pa
en forpackning som tidigare har varit féremal for notifiering dandras. MSD har
dessutom i det ursprungliga notifieringsforfarandet krévt att Orifarm ska ange
registrerad varumarkesinnehavare pa forpackningarna samt att Orifarm ska uppvisa
nya forpackningskopior med detta innehall fér MSD innan Orifarm inledde sin

marknadsforing. Detta har Orifarm inte gjort.

Eftersom Orifarm inte har notifierat MSD har MSD rétt att motsatta sig anvandandet

samt ratt till skélig ersattning.

Synbarhet

Aven om Orifarm har andrat férpackningsutformningen for tiden fran och med februari
2015 pa det sétt som bolaget pastar, har Orifarm gjort ett intrdng i MSD:s
varumarkesratt. Detta eftersom den teckensnittsstorlek som har anvants vid paférandet
av uppgiften innebar att synbarheten av informationen &r sa begréansad att det ska

jamstéllas med ett utelamnande av informationen.

MSD har inte godként den upplysningstext om varumaérkesinnehavare som Orifarm
pastar sig ha pafort pa forpackningarna. MSD har tvartom genom skriftvaxlingen i
forevarande mal den 26 februari 2016 meddelat att MSD inte godtar Orifarms
textutformning. MSD angav redan i stamningsansékningarna i malen att en for liten
text om registrerad varumérkesinnehavare ska jamstallas med ett utelamnande av
informationen, samt att texten om varumérkesinnehavare ska ha samma storlek som

informationen om parallellimportoren pa forpackningen.
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Orifarm har inte gett nagon forklaring till varfor bolaget har valt en mindre storlek for
informationen om registrerad varumarkesinnehavare &n for sin egen logotyp. Orifarms
skal for att anvanda en mindre text &r att begransa synbarheten av den aktuella
informationen. Det finns tillrackligt med utrymme pa forpackningarna for att ange

informationen om varumarkesinnehavare med ett storre typsnitt.

Orifarm

Utebliven uppgift om varumarkesinnehavare

Det finns ingen rittslig skyldighet fér Orifarm att pafora uppgift om varumarkes-
innehavare pa forpackningarna. Det &r inte praxis att pafora sadan uppgift och det har

tidigare varit forbjudet att pafora sadan uppgift pa lakemedelsforpackningar.

Det &r vidare inte meningsfullt att pafora sadan text. Kontroll- och tillsyns-
myndigheterna anser inte sadan text vara betydelsefull, eftersom de inte kréver att den
ska sta med pa forpackningar. MSD som direktimportor anger inte heller sadan
upplysningstext pa sina direktimporterade lakemedel. Rollférdelningen ar tydlig vad
géller parallellimporterade lakemedel. Den som i ett visst dgonblick &ger ett varuméarke

ar irrelevant.

Orifarm har dock angett uppgift om varumarkesinnehavare pa forpackningarna
eftersom symbolen ® har angetts i anslutning till respektive varumérke. Tredje man
presumeras kanna till innehallet i offentliga register. Genom symbolen ® &r det
kommunicerat att MSD star bakom produkterna och det kommersiella ursprunget ar

darmed utpekat.

Vidare ar det svart att tillfora en korrekt text om varumarkesinnehavare. Vem som ar
innehavare av 10s egendom som ett varumarke bestdms genom civilrattsliga avtal. Det

ar omojligt for en utomstaende som Orifarm att kanna till vem som &ger ett varumarke
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fran tid till annan. Lakemedel star under hard myndighetskontroll och den information
som star pa lakemedelsférpackningar maste vara ratt. Det &r varre att ange fel

information an att utelamna information.

En skyldighet att pafora text om registrerad varumarkesinnehavare leder till en
oonskad inskrankning i frihandeln. Det skulle innebé&ra att Orifarm som parallell-
importér hamnar i beroendestallning och att parallellimport forsenas och forsvaras.
Detta eftersom svarigheten att lamna uppgift om réatt varumarkesinnehavare i praktiken

kommer att kréva ett forlangt och forsenat notifieringsforfarande.

MSD har vidare inte skélig grund for att motsétta sig anvandningen. Det existerar inga
skadeverkningar pa grund av felaktiga uppfattningar eller tvivel om vem som ar
innehavare av varumarkena. Parallellimport ar en vanlig foreteelse i vilken
rollfordelningen ar tydlig. Vilken information som ska anges pa forpackningar till
parallellimporterade laékemedel ar reglerad. Den som inte kanner till rollférdelningen
gar till Farmaceutiska Specialiteter i Sverige (FASS) eller till apotekens register.

MSD menar att det faktum att det star Orifarm pa forpackningarna gor att
skadeverkningar uppkommer. Den som far forpackningarna i sin hand laser dock inte
bara ordet Orifarm utan det &r rimligt att anta att personen i fraga laser all information
pa forpackningen och forstar den. P& forpackningen anges ocksa forpackare och

tillverkare.

Det &r osannolikt att missforstand angaende varumarkesinnehavare uppstar pa apotek
eftersom apotekare ar yrkesméanniskor — det ar rimligt att anta att de kanner till

rollfordelningen vad géller parallellimport.

Det &ar ocksa osannolikt att missforstand uppstar inom varden. Vardpersonal kanner till
rollférdelningen vid parallellimport och ordinering av lakemedel sker pa substansniva

och inte pa visst varumarke.
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Vad géller allménheten sa far den antas kanna till innehallet i offentliga register. Det &r
inte fraga om vardagliga produkter utan man kan utga ifran att konsumenter kollar upp
produkterna pa apotek eller i FASS. Varumarket har ingen betydelse for ordineringen
av ett receptbelagt lakemedel. Recept ges pa viss substans, och pa apoteken véljs den
billigaste tillverkaren. Den produkt som konsumenten far i sin hand innehaller
dessutom blisterforpackningar och bipacksedlar — sammantaget kommer
rollfordelningen tydligt till uttryck genom produktens utformning.

Vad géller slutenvardsprodukten INVANZ ges denna dock till patienter som ligger for
vard pa sjukhus. Patienten ser dverhuvudtaget inte forpackningen — vad géller

INVANZ kan alltsa inga missforstand uppsta for allmanheten.

Forpackningarna ar inte enhetligt utformade. Utseendet varieras kraftigt genom att
olika grafiska symboler anbringats pa forpackningarna. Orifarms nuvarande

forpackningsutformning har statt opatalad i 15 ar.

Det ar sammanfattningsvis inte rimligt att anta att nagon skulle tro att Orifarm &r nagot
annat an det som anges pa forpackningarna, namligen att Orifarm ar ompackare och
parallellimportér. Det finns ingen skada pa varumarkenas eller varumarkes-

innehavarens anseende.

Andrad forpackningsutformning

Orifarm tog fram nya ytterforpackningar for ARCOXIA, INVANZ, JANUMET och
JANUVIA vid arsskiftet 2014/2015. Lakemedlen har salts i dessa nya forpackningar
fran och med februari 2015. Pa dessa nya forpackningar har uppgift om registrerad
varumarkesinnehavare paforts. Ytterforpackningen for ARCOXIA har exempelvis haft
foljande utseende fran och med februari 2015:



STOCKHOLMS TINGSRATT
Patent- och marknadsdomstolen

/

DOM
2017-03-03

[T

00000

/ Arcoxia 80 mg ;\

L=

20-vo0aETes

. Vnr 12 68 97
ARCOXIA® 90 mg 28 filmdragerade tabletter

Las bipacksedeln fore
anvéndning.

Férvaras i original-
forpackningen
Fuktkansligt.

Forvaras utom syn- och
rackhall 16r barn

ARCOXIA® 90 mg

ETORICOXIB

28 filmdragerade

tabletter

Ly
%

Vnr 12 68 97

J

51%24 0 11Bmm

En filmdragerad tablett innehaller
Etoricoxib 50 mg.
Lakwsmonohydgrat 4 mg, fargimne
(E 171) och andra hjalpamnen, |
Innehaller aven laktos, Se bipacksedeln
for ytterligare Information.

ST 005D-$

=T
)

lot:  LLLLL
Utg.dat.: EEEEE i
P

—

LWL Y e xS
gerade

ARCOXIA® 90 mg

ETORICOXIB
28 filmdra

tabletter
N

Vnr 12 68 97

/
-

Vnr 12 68 97

ARGOXIA® 90 mg

ETORICOXIB .. ..

28 film.dFag.e.radetal;l'etter

) PR oL
=

Arcowia® @r ett registrerat varumarke
tuinorange Merck Sharp & Dohme Carp.

Importér: Orifarm AB Tillverkare: g,

Box 56048, 102 17 Stockholm Merck Sharp & Dohme-koncernen o

Ompackare: MTnr 43856 |

Orifarm Supply s.r.o. -]

Palouky 1366 3

25301 Hostivice, Tieckien g
| & |
[ |

e e

Ny notifiering

Det finns ingen skyldighet for Orifarm att upprepa en tidigare notifiering. Notifiering

ska ske fore en forestaende parallellimport, inte efter. Det ar vanligt forekommande att

en parallellimporterad produkt som har forts ut pa marknaden maste andras. Alla

andringar sker da formldst utan ny notifiering — det ar branschpraxis att en

parallellimportor far géra sma andringar utan aternotifiering. | forevarande fall ar det

fraga om en rattelse som Orifarm har foretagit efter vad MSD har begért. MSD har

tidigare inte kravt att aternotifiering ska ske for mindre andringar — det &r partsbruk

mellan parterna att Orifarm far foreta mindre andringar utan att aternotifiera.

24
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Varumarkenas eller varuméarkesinnehavarens anseende kan inte anses ha skadats pa
grund av att MSD inte anyo har notifierats. Det finns ingen reell skada for MSD och
dessutom saknas adekvans och kausalsamband. Det &r upp till MSD att visa att skada

har uppkommit.

Under alla omstandigheter har MSD notifierats angaende denna mindre forandring
genom den forevarande domstolsprocessen. Orifarm har genom yttranden den 30
oktober 2015 och 26 januari 2016 notifierat MSD om férandringarna. MSD har
forsatts i position att ta tillvara sina intressen — vilket MSD ocksa har gjort genom
ifragavarande domstolsprocess. MSD har i vilket fall som helst inte rtt till skalig

ersattning for tiden efter dessa aternotifieringar.

Synbarhet

Synbarheten av den text som har paforts fran och med februari 2015 ar godtagbar. Den
har tagits fram mot bakgrund av de regler som finns angaende forpackningstexter och
storlekar. Ju mer medicinskt relevant texten ar, desto storre typsnitt ska anvéndas for
texten pa forpackningen. P4 motsvarande satt galler att ju mindre relevant texten ar,

desto mindre typsnitt ska anvandas.

Orifarms sétt att ange upplysningen om varumaérkesinnehavare har varit lyckat och
MSD har tidigare accepterat och godként textutformningen. Orifarm har haft anledning

att forlita sig pa MSD:s tidigare installning och har handlat i god tro.

MSD har inte skalig grund for att motséatta sig textutformningen. I vart fall uppstar
ingen anseendeskada pa grund av textens utformning. Det ar inte rimligt att anta att
nagon skada har uppkommit. Det ankommer darfor pa MSD att fullt ut styrka sin

skada.
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Skadestandets storlek

Om skalig ersattning ska utga bor det vara med ett symboliskt belopp. Eftersom det ar
fraga om parallellimporterade lakemedel har MSD redan fatt betalt for produkterna en
gang, varfor det inte dr mojligt att géra en “licensanalogi”. Ett symboliskt belopp pa

5 000 kr per forpackning kan anses motsvara det eventuella slitage som kan ha

orsakats varumarkena.

BEVISNING

Parterna har aberopat skriftlig bevisning. Ratten har hallit syn pa de i malen aktuella
ytterforpackningarna. Pa MSD:s begaran har vittnesforhor hallits med A. J., som
arbetar pa MSD:s Stockholmskontor. Pa Orifarms begéran har vittnesforhor hallits
med K. J., som ar juridisk chef pa Orifarm, samt med T. S., som har arbetat pa

Orifarms registreringsavdelning.

DOMSKAL

Den forsta fragan som Patent- och marknadsdomstolen har att prova ar om Orifarm har
begatt varumarkesintrang genom att ha ompaketerat de i malen aktuella lakemedlen
utan att ange den registrerade innehavaren av respektive varumérke och darigenom
skadat eller riskerat att skada respektive MSD-bolag och dess respektive varuméarkens
anseende. Darefter har domstolen att ta stéllning till om Orifarm har pafort uppgift om
varumarkesinnehavare pa salda forpackningar fran februari 2015. Om domstolen
finner att s& ar fallet ska domstolen ta stallning till om uppgiften om varumérkes-
innehavare ar tillrackligt synbar. Om sa bedéms vara fallet ska domstolen préva om
Orifarm har varit skyldigt att notifiera MSD om den nya utformningen av
forpackningarna. Om domstolen i nagot fall anser att varumarkesintrang har forelegat
ska domstolen ta stallning till det begérda vitesforbudet och fragan om skaélig

erséttning.
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Perioden fram till manadsskiftet januari/februari 2015

Rattsliga utgangspunkter for bedomningen

Malet ror parallellimport och fragan om konsumtion av ensamrétten till
varukannetecken. De varuméarken som ar aktuella i malet ar gemenskapsvarumarken.
Fragan om konsumtion av ensamratten till sadana varumarken regleras i artikel 13 i
Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumérken (varumarkesforordningen). | férsta punkten i artikel 13 anges
att ensamratten till ett varukénnetecken inte ger innehavaren rétt att forbjuda
anvandningen av varumarket for varor som av innehavaren eller med dennes
medgivande har slappts ut pa marknaden under varuméarket inom gemenskapen. Ett
undantag till detta &r, enligt andra punkten i samma bestdmmelse, nar innehavaren har
skalig grund att motsatta sig fortsatt marknadsforing av varorna, sarskilt nar varornas
skick forandrats eller forsamrats efter att de har slappts ut pa marknaden. Motsvarande
bestammelser aterfinns i 1 kap. 12 § forsta stycket varuméarkeslagen (2010:1877) som
inforlivar artikel 7 i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (varumérkesdirektivet). EU-
domstolen har i ett antal avgéranden bedémt fragor om konsumtion av ensamrétten till
varumarkeskannetecken och vad som utgor skalig grund for att motsatta sig
anvandning, bl.a. i forhallande till situationer dar det har skett en ompaketering av

parallellimporterade lakemedel.

EU-domstolen har som utgangspunkt for sin bedémning i flera fall erinrat om att
avvikelser fran den grundlaggande principen om den fria rérligheten for varor far ske i
de fall innehavaren av ett varumarke, med stod av varumarkesratten, motsatter sig
ompaketering av parallellimporterade lakemedel, dock endast i den man
varumarkesinnehavaren darigenom kan skydda de rattigheter som omfattas av det
sarskilda foremalet for varumarket. Vidare har EU-domstolen slagit fast att
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varumarkets sarskilda foremal &r att utgora en ursprungsgaranti for den vara som
forsetts med varumarket och att om varan ompaketeras av tredje man utan
varumarkesinnehavarens samtycke kan detta medféra en verklig risk for
ursprungsgarantin. (Se bl.a. mal nr C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl.,
EU:C:2002:246, punkterna 28 — 29, [Boehringer Ingelheim 1] och 102/77, Hoffman-La
Roche mot Centrafarm, EU:C:1978:108 [Hoffmann-La Roche]). | Hoffmann-La Roche
angav EU-domstolen att varumérkesinnehavarens ratt att motsétta sig ompaketering av
lakemedel som ar forsedda med dennes varumarke omfattas av det sarskilda féremalet
for varumarket, med hansyn till risken for ursprungsgarantin. Enligt denna rattspraxis
ar det sjalva ompaketeringen av de lakemedel som ar forsedda med varumarket som i
sig paverkar det sarskilda foremalet for varumarket och det ar i det sammanhanget inte
nodvandigt att beddma vilka konkreta foljder parallellimportdrens ompaketering har
medfort.(Se Hoffmann-La Roche, punkterna 7-8).

EU-domstolen har vidare betonat att den avvikelse fran den fria rorligheten for varor
som foljer av att varumarkesinnehavaren motséatter sig ompaketering inte kan tillatas,
om varumarkesinnehavarens utdvande av denna ratt utgor en fortackt begréansning av
handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 36 andra meningen i
Fordraget om Europeiska Unionens Funktionssétt. Vidare har EU-domstolen angett att
en fortackt begransning, i den mening som avses i denna bestdimmelse, foreligger nar
varumarkesinnehavaren utvar sin ratt att motsatta sig ompaketering, om detta bidrar
till en konstlad avskarmning av marknaderna mellan medlemsstaterna och om
ompaketeringen vidare sker pa ett sadant satt att varumarkesinnehavarens beréattigade
intressen respekteras. Detta forutsatter i synnerhet att ompaketeringen inte paverkar
lakemedlets ursprungliga beskaffenhet eller kan skada varumarkets anseende. EU-
domstolen har fastslagit att om innehavaren av ett varumarke motsétter sig
ompaketering av lakemedel i de fall en sadan ompaketering &r nédvandig for att den
parallellimporterade varan ska kunna saluféras i importstaten, ska detta anses bidra till
en konstlad avskarmning av marknaderna mellan medlemsstaterna. Det framgar alltsa
av EU-domstolens rattspraxis att den andring som varje form av ompaketering av ett

lakemedel som ar forsett med ett varumarke innebar — vilken till sin natur ar sadan att
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den medfor en risk for att lakemedlets ursprungliga beskaffenhet paverkas — kan
forbjudas av varumarkesinnehavaren, savida inte ompaketeringen ar nédvandig for att
mojliggora saluforing av parallellimporterade varor och varumérkesinnehavarens

beréttigade intressen skyddas. (Se bl.a. Boehringer I, punkterna 31-34.)

Av EU-domstolens praxis foljer vidare att en varumarkesinnehavare har skélig grund
att motsatta sig fortsatt marknadsforing av en vara enligt artikel 7 i
varumarkesdirektivet nar importéren har packat om varan och, utan innehavarens
samtycke, ater har anbringat varumarket pa denna, om inte féljande fem villkor &r
uppfyllda (se bl.a. férenade malen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers
Squibb m.fl. mot Paranova, EU:C:1996:282 [Bristol-Myers Squibb], samt mal nr C-
348/04, Boehringer Ingelheim m.fl., EU:C:2007:249 [Boehringer Ingelheim 11].).

- Innehavarens aberopande av varumarkesratten for att motsatta sig
marknadsforing av ompaketerade varor under detta varumarke bidrar till att pa
ett konstlat sétt avsk&rma marknaderna mellan medlemsstaterna.

- Ompaketeringen paverkar inte den ursprungliga beskaffenheten hos den vara
som forpackningen innehaller.

- Det anges pa den nya férpackningen vem som har packat om varan och dess
tillverkares namn.

- Varans utformning efter ompaketeringen &r inte sadan att varumérkets eller
dess innehavares anseende kan skadas. Foljaktligen far forpackningen inte vara
bristfallig, av dalig kvalitet eller ge ett slarvigt intryck.

- Importoren pa forhand underrattar varuméarkesinnehavaren om att den vara som
har packats om bjuds ut till forsaljning och, om innehavaren begér det,

tillhandahaller innehavaren ett prov av den vara som har packats om.

Varans utformning efter ompaketeringen far alltsa inte vara sadan att varumarkets eller
dess innehavares anseende kan skadas. Som exempel pa omstandigheter som i princip
kan vara till skada for anseende har EU-domstolen angett bl.a. att parallellimportéren

inte har angett varumérket pa den nya yttre férpackningen (”’de-branding”), att samma
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utformning har anvéinds for ett flertal olika varor (”co-branding”), och att det inte
anges pa tillaggsetiketten att det ifragavarande varumarket tillhor varumarkes-
innehavaren (Boehringer Ingelheim 11, punkten 45).

Vidare har EU-domstolen klargjort att fragan om ovannamnda omstandigheter kan
skada varumérkets anseende ar en bevisfrdga som det ankommer pa den nationella
domstolen att bedéma mot bakgrund av de sarskilda omstandigheterna i varje mal
(Boehringer Ingelheim I1, punkt 46). Parallellimport6ren har bevisbdrdan for detta och
ska gora det rimligt att anta varans utformning efter ompaketeringen inte ar sadan att
varumarkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Om parallellimportdren
uppfyller sin bevisborda aligger det varumarkesinnehavaren att styrka att denne och
dennes varumarke asamkats skada (Boehringer Ingelheim 11, punkterna 53-55).

Kan utformningen av forpackningarna efter ompaketeringen skada varuméarkenas
anseende?

Fragan ar da om utformningen av de aktuella forpackningarna efter ompaketeringen
kan vara till skada for MSD:s och respektive varumarkes anseende. MSD har gjort
géllande att det kan vara till skada for MSD och varumarkena att Orifarm efter
ompaketeringen uteldmnat information om den registrerade varumarkesinnehavaren av
respektive varumarke. MSD har anfort att skadeverkningarna bestar i att det uppstar
tvivel om vem som &r innehavare av berérda varumarken samt att konsumenter och
6vriga som befattar sig med produkterna far uppfattningen att det foreligger ett
samband mellan Orifarm och respektive varumarke eller MSD. MSD har dven anfort
att risken for skada forstarks eftersom Orifarms forpackningar har en enhetlig
utformning och saknar MSD:s housemark (dvs. logotyp och texten Merck Sharp &
Dome/MSD). Orifarm har bestritt att bolagets agerande kan medféra skada fér MSD
och att foérpackningarna har en enhetlig utformning. Parterna &r i denna del 6verens om

utseendet pa forpackningarna.



31

STOCKHOLMS TINGSRATT DOM PMT 10989-14
Patent- och marknadsdomstolen 2017-03-03 PMT 10990-14

Bada parter har aberopat bilder och syn pa de ompaketerade ytterforpackningarna av
EZETROL, ARCOXIA, JANUMET, JANUVIA, MAXALT och INVANZ.

Ytterforpackningarna ar vita och varumérkena anges i svarta blockbokstéver. Efter

varumarkena forekommer symbolen ®.

For EZETROL anges pa baksidan av férpackningarna som importér Orifarm AB med
adress i Stockholm och som ompackare Orifarm A/S med adress i Danmark.
Omedelbart nedanfér denna information, och med samma typsnitt, anges som

tillverkare Merck Sharp & Dohme koncernen.

For ARCOXIA anges pa baksidan av forpackningarna som import6r Orifarm AB med
adress i Stockholm och som ompackare Orifarm A/S med adress i Danmark.
Omedelbart vid sidan av denna information, och med samma typsnitt, anges som

tillverkare Merck Sharp & Dohme koncernen.

For MAXALT anges pa baksidan av forpackningarna som import6r Orifarm AB med
adress i Stockholm och som ompackare Orifarm A/S med adress i Danmark.
Omedelbart nedanfér denna information, och med samma typsnitt, anges som
tillverkare Merck Sharp & Dohme Ltd med adress i Storbritannien eller Merck Sharp
& Dohme B.V. med adress i Nederl&nderna eller Frost Ibérica S.A. med adress i

Spanien

For JANUMET anges pa sidan av forpackningen parallellt distribuerat av Orifarm AB
med adress i Stockholm, och ompackat av Orifarm A/S med adress i Danmark.
Omedelbart ovanfér och med samma typsnitt anges innehavare av godkannande for
forsaljning Merck Sharp & Dohme Ltd med adress i Storbritannien och tillverkare
Merck Sharp & Dohme B.V.

For INVANZ anges pa baksidan av forpackningen parallellt distribuerat av Orifarm

AB med adress i Stockholm, och Ompackat av Orifarm A/S med adress i Danmark.
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Omedelbart ovanfér och med samma typsnitt anges innehavare av godkannande for
forsaljning Merck Sharp & Dohme Limited med adress i Storbritannien och tillverkare
Merck Sharp & Dohme — Chibret (Mirabel).

For JANUVIA anges pa baksidan av forpackningen parallellt distribuerat av Orifarm
AB med adress i Stockholm, och ompackat av Orifarm A/S med adress i Danmark.
Vid sidan av denna information, och med samma typsnitt, anges innehavare av
godkannande for forséljning Merck Sharp & Dohme Ltd med adress i Storbritannien
och tillverkare Merck Sharp & Dohme (ltalia) S.p.A.

Se exempel pa JANUVIA-foérpackningen nedan (ihopklippt fran aktbil. 98 i mal PMT

10990-14).
1aua|qe) apriabeapus iy pg , ‘
NLLITOVLIS J:E ER
ians|qey ; s =3 .
apesabespuiy 5% 5, B2 o)
bw pg : Tl = o1
>wv P
JNIANNYT €5 :
i
© w
o J &
g ne . =
&\ i .: b g :,: g
3 @ K v
i I . Ldg ¢ ¥
0 — <
b ! 3 >pP=z3: &
oo g8 D EE R 3
e} = B3 E
£ @ g EY e o
£ 2 & L=
LN @ L e B V2R
¥ 0 g
< E % Janaqel apesabeapuwyy 86
e m s ‘ ¢ r '
O. © NILdITOVLIS
z B
; OE § 1an9|qe)y
=20 = £ apesabeipui)iy
g Edf B 05
-G

SYINNNVI



33

STOCKHOLMS TINGSRATT DOM PMT 10989-14
Patent- och marknadsdomstolen 2017-03-03 PMT 10990-14

Parterna har dven aberopat bevisning i form av vittnesmal for att visa att det inte
foreligger respektive att det foreligger risk for skada pa MSD:s och varumarkenas

anseende.

Domstolen har alltsa, utifran den ovan redovisade utredningen, att bedéma om
utformningen av Orifarms forpackningar kan skada MSD och/eller MSD:s respektive
varumarkes anseende, inbegripet varumarkets funktion som ursprungsgaranti. Som
angetts ovan ligger bevisbdrdan — i vart fall initialt — pa Orifarm som har att gora det

rimligt att anta att forpackningarnas utformning inte ar sddana att skada kan uppsta.

Inledningsvis noterar domstolen foljande. En parallellimportor har bl.a. en skyldighet
att pa forpackningen ange vem som har tillverkat respektive ompaketerat varan. For att
varans anseende inte ska skadas far forpackningen inte heller vara bristfallig, av dalig
kvalitet eller ge ett slarvigt intryck. Parallellimportérens skyldigheter i dessa delar

foljer direkt av de villkor som EU-domstolen har slagit fast.

Den omsténdigheten att Orifarm har uppfylit sin skyldighet att ange tillverkare —
respektive MSD-bolag — och ompaketerare — Orifarm AB och Orifarm A/S — pa
ytterforpackningarna samt angett dessa uppgifter med samma teckenstorlek pa samma
sida av ytterforpackningen, kan i sig inte anses utgéra en omstandighet som medfor

risk for skada for MSD eller de aktuella varumarkena.

Fragan ar da om angivandet av respektive foretagsnamn pa de aktuella
lakemedelsforpackningarna ger en risk for ssmmanblandning mellan Orifarm och
MSD eller pa nagot annat satt medfor risk for skada for MSD eller de aktuella

varumarkena.

Det finns ingen skyldighet for parallellimportéren att utdver vad som framgatt ovan
utforma forpackningen pa ett visst satt, varken vad galler att ange varumarkes-
innehavare eller att satta ut varumarkesinnehavarens logotyp. | forhallande till den

narmare utformningen av forpackningen ska den nationella domstolen istéllet bedoma
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om det i det enskilda fallet finns risk for skada for varumarket eller

varumarkesinnehavaren (se Boehringer Ingelheim Il, punkt 46).

I malet ar endast fraga om receptbelagda lakemedel som i huvudsak saljs till
medicinska fackmén, dvs. lakare och apotekare, dar lakarna i sin tur skriver ut dem till
slutkonsumenter. Det framgar av rattspraxis att man kan forvanta sig av denna
omséttningskrets att de medicinska fackmannen ar mycket uppmarksamma nér de
skriver ut recept pa lakemedel samt att d&ven konsumenterna kan antas vara mycket
uppmarksamma nar receptet skrivs ut, med tanke pa att det rér sig om lakemedel (mal
T-331/09 Novartis mot Ohim — Sanochemia Pharmazeutika [TOLPOSAN]
EU:T:2010:520 punkt 26). Lakemedel kan saledes anses atnjuta en hogre grad av
uppmarksamhet fran normalt informerade, skaligen uppmarksamma och medvetna
konsumenters sida. Det kan saledes slas fast att omsattningskretsen i forevarande mal i

vart fall har en hogre uppmarksamhetsniva an genomsnittet (TOLPOSAN, punkt 27).

Vidare konstaterar domstolen att uppgifterna pa forpackningarna om vem som é&r
tillverkare, importér och ompackare av lakemedlen ger kdparen en god méjlighet att
vanda sig till ratt part om det skulle vara ndgot fel pa varan, oavsett om felet ar
hanforligt till ompaketeringen eller till sjalva varan. Den text som anges pa
forpackningarna i mélet tydliggor i detta avseende vilken roll respektive bolag har. An
tydligare blir rollférdelningen i forhallande till de forpackningar dar det anges att ett
MSD-bolag ar innehavare av godkannande for forsaljning. Som ovan angetts ar det
fraga om en omsattningskrets med en hogre uppmarksamhetsniva an i normalfallet.
Den slutsats koparen i det har fallet saledes drar &r att det & MSD som ansvarar for
sjalva lakemedlet och att Orifarms roll ar begrénsad till ompackare och

parallellimportdr, dvs. att foretagen har olika roller och inte har nagot samarbete.

Domstolen anser darmed att texten pa forpackningarna tydliggor rollférdelningen

mellan bolagen och att det alltsa inte foreligger nagon risk for forvaxling dem emellan.
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Darut6ver sker ett indirekt utpekande av varumarkesinnehavare genom att det pa
forpackningarna anges ett ® efter respektive lakemedelsnamn. Symbolen ® pekar ut
lakemedelsnamnet som ett registrerat varumérke till skillnad fran ett generiskt namn
som star fritt att anvanda. En kdpare som ser symbolen och noterar att det ar MSD som
ar tillverkare av lakemedlet maste dra slutsatsen att varumarket tillhér MSD eller i vart
fall ett bolag inom MSD:s sfar. | och med detta fungerar symbolen som skydd for
varumarkets funktion som ursprungsgaranti for lakemedlet och det sker heller ingen

urvattning av varumarkets sarskiljningsformaga.

MSD har vidare anfért att Orifarm har utformat forpackningarna enhetligt. Man kan
visserligen anse att det finns likheter mellan de olika férpackningarna — de har alla vit
bakgrund och svart text av samma typsnitt samt ar forsedda med en geometrisk
symbol. Domstolen anser dock att det ett fraga om en narmast neutral utformning som
inte foranleder koparen att tro att forpackningarna har ett gemensamt ursprung. Inte
heller fungerar de geometriska figurerna pa forpackningarna som kénnetecken for
Orifarm pa ett satt som skulle foranleda risk for sammankoppling mellan figurerna och

MSD:s varumarken.

Forpackningarnas utformning, som varken aterger varumarkesinnehavare eller MSD:s
housemark, ar alltsa sadan att det ar rimligt att anta att det inte finns nagon risk for
skada for MSD eller respektive varuméarkes anseende. Orifarm har da uppfyllt sin

bevisborda i mélet.

Bevishbordan for att forpackningarnas utformning kan medfora skada for MSD eller
respektive varumarkes anseende 6vergar darmed pa MSD. Ut6ver bilder och syn pa de
aktuella forpackningarna — som ju inte har visat nagon skada eller risk harfor — bestar
MSD:s bevisning i denna del av A. J.s. uppgifter. Han har uppgett att skada for MSD
och de aktuella varumarkena kan uppsta varje gang en person far en ompaketerad
forpackning i sin hand. Han har daremot inte presenterat nagon uppgift om att
sammanblandning mellan MSD och Orifarm faktiskt har skett. Inte heller har han

angett nagon konkret uppgift om att det pa annat satt har uppstatt eller har varit
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risk for att det skulle uppsta anseendeskada for MSD. A. J.s. uppgifter ar darfor
inte tillrackliga for att styrka att skada kan uppsta for MSD eller respektive
varumarke pa grund av de aktuella férpackningarnas utformning. Eftersom MSD
saledes inte har styrkt vare sig skada eller risk for skada ska bolagens talan ogillas i

denna del.

Perioden fran februari 2015 till oktober 2016

Patent- och marknadsdomstolen 6vergar till att préva om Orifarm har gjort sig skyldigt
till varumarkesintrang under perioden februari 2015 till oktober 2016. Orifarm gor
gallande att bolaget fran manadsskiftet januari/februari 2015 och framat har angett pa

forpackningarna vem som ar varumarkesinnehavare.

Har Orifarm efter januari 2015 angett pa férpackningarna vem som &r

varumarkesinnehavare?

Savitt galler perioden efter januari 2015 har Orifarm som skriftlig bevisning aberopat

kopior av forpackningar till ompaketerade lakemedel. Pa dessa kopior finns angivet

- Arcoxia® ér ett registrerat varumarke tillhérande Merck Sharp & Dohme Corp.
- Januvia® &r ett registrerat varumérke tillhérande Merck Sharp & Dohme Corp.
- Janumet® dr ett registrerat varumarke tillhérande Merck Sharp & Dohme Corp.

- Invanz® &r ett registrerat varumarke tillhdrande Merck Sharp & Dohme Corp.
Orifarm har dven aberopat syn pa lakemedelsforpackningar.
Vidare har Orifarm dberopat forhér med K. J. och T S. K. J. har uppgett att bolaget

vid arsskiftet 2014/2015 beslutade att borja paféra information om

varumarkesinnehavare pa MSD-forpackningarna och att detta var genomfort i
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januari 2015. Motsvarande uppgifter har lamnats av T. S.. Uppgifterna ar

trovardiga och l&ggs till grund for Patent- och marknadsdomstolens bedémning.

Orifarm har darmed lagt fram utredning som styrker att bolaget efter januari 2015 pa

de i malen aktuella forpackningarna har angett registrerad varumarkesinnehavare.

Ar texten synbar?

Patent- och marknadsdomstolen har tagit del de kopior av férpackningar som aberopats
och har dven haft syn pa forpackningar. Texten &r placerad pa forpackningarnas
framsida, langst ned till vénster och med liten text. Texten, som i samtliga fall omfattar
varumarket, symbolen ® och informationen att det &r ett registrerat varumérke

tillhérande Merck Sharp & Dohme Corp., &r fullt lasbar.

Till skillnad fran vad MSD-bolagen har gjort géllande kan inte texten jamstallas med

ett utelamnande av information om varumarkesinnehavare.

Behovde Orifarm notifiera MSD om de nya forpackningsutformningarna?

Enligt MSD-bolagen har Orifarm i alla handelser gjort sig skyldigt till
varumarkesintrang genom att underlata att notifiera MSD om de andrade

forpackningarna.

Orifarm har gjort gallande att det ar partsbruk mellan parterna att Orifarm far foreta
mindre andringar av forpackningar utan att aternotifiera, samt att det &r branschpraxis

att en parallellimportor far géra sma andringar utan aternotifiering.

Orifarm har i den héar delen bl.a. aberopat forhor med K. J. och T. S., men deras

berattelser ger inget egentligt stod for att det skulle foreligga vare sig
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partsbruk eller branschpraxis av aktuellt slag. Den dom fran Kammarréatten i
Stockholm som har aberopats visar inte annat &n att det sedan mars 2009 har statt klart
att text gallande registrerat varumarke far anges pa ompaketerade lakemedel och att
Lakemedelsverket saledes saknat lagligt stod for att underkanna sadan mérkning. De
notifieringsbrev fran ar 2011 som Orifarm har aberopat visar att notifiering skedde nar
Orifarm borjade sélja lakemedlen. Enligt den korrespondens som MSD har lagt fram
har Orifarm dessutom notifierat MSD igen ar 2012 nar Orifarm andrade
forpackningarna genom att bl.a. sluta ange varuméarkesinnehavare. Orifarms notifiering
ar 2012 ar svar att férena med bolagets pastaende om att det till foljd av partsbruk eller
branschpraxis saknas skyldighet att notifiera en &ndring av aktuellt slag. Orifarm har
inte visat att det har férekommit partsbruk eller branschpraxis. Det kan tillaggas att
partsbruk och branschpraxis torde ha lattare att uppkomma mellan parter som har avtal
med varandra an mellan tillverkare av lakemedel och parallellimporttrer. Dessa
aktorer har forvisso frekventa kontakter men foretrader motstaende intressen. Deras
respektive ageranden sker primért med stod av de principer for parallellimport som
utvecklats i rattspraxis och inte pa obligationsrattsliga grunder.

Patent- och marknadsdomstolen ska alltsa ta stéallning till fragan om en
parallellimportér maste notifiera andringar av en redan notifierad férpackning. |
avsaknad av partsbruk eller branschpraxis maste forst de rattsliga utgangspunkterna

klargoras.

Kravet pa notifiering vid parallellimport syftar till att bereda varuméarkesinnehavaren
tillfalle att ta stallning till om det foreligger skalig grund att motsétta sig fortsatt
marknadsforing av varorna. Varumarkesinnehavaren ska kunna kontrollera att varornas
ursprungliga beskaffenhet inte har paverkats direkt eller indirekt, samt att
utformningen efter ompaketeringen inte dr sadan att varumarkets anseende kan skadas.
Kravet gor det dessutom mojligt for varumarkesinnehavaren att skydda sig battre mot
varumarkesforfalskning (Hoffman-La Roche, punkt 7, Bristol-Myers Squibb,

punkterna 39 och 78). Notifieringskravet sakerstaller ocksa varumarkesinnehavarens
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intresse av att konsumenten inte vilseleds nér det galler varans ursprung (Hoffman-La
Roche, punkt 12).

Parallellimportéren maste under alla omstandigheter iaktta kravet pa underrattelse pa
forhand for att ha ratt att ompaketera lakemedel som ar férsedda med ett varumérke.
Om parallellimportoren inte iakttar detta krav kan varumarkesinnehavaren motsétta sig
salufdringen av det ompaketerade ldkemedlet (Boehringer Ingelheim I, punkt 63).

Skyldigheten att notifiera intrader redan nér parallellimportéren planerar en
ompaketering. Franvaro av notifiering innebér att varumarkesinnehavaren har ratt att
stalla krav pa forbud mot forséljningen av varorna. Det ankommer pa nationella
domstolar att i sddana fall bedéma vilken ekonomisk ersattning som kan utga, med
iakttagande av proportionalitetsprincipen (Boehringer Ingelheim Il, punkterna 55, 61
och 63). Praxis ger dock inte mycket vagledning i fragan om nya notifieringar maste
goras varje gang nagon forandring, liten eller stor, sker betraffande en forpackning

som en gang har notifierats.

Patent- och marknadsdomstolen beddémer att en parallellimportér i vart fall har
skyldighet att notifiera lakemedelstillverkaren nér storre forandringar vidtas med
forpackningarna. Med storre forandringar avser domstolen sadana som kan paverka
varumarkets funktion (om varumarkets funktion, se bl.a. de avgéranden som hénvisats
till samt EU-domstolens dom i mal C-179/15 Daimler, EU:C:2016:134, punkt 26 med

hanvisningar till tidigare praxis).

Att parallellimportdren dndrar en notifierad forpackning genom att pa det
ompaketerade lakemedlet pafora uppgift om vem som ar varuméarkesinnehavare, kan i
och for sig vara en sadan atgard som kraver notifiering. Varumarkesinnehavaren kan

t.ex. ha intresse av att forvissa sig om att texten ar faktaméssigt korrekt och att den ser

prydlig ut.
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I malen ar emellertid utrett att den text som har paférts efter januari 2015 om
varumarkesinnehavare, har en utformning som ar nastintill identisk med forpackningar
som Orifarm ar 2011 notifierade MSD. MSD hade da inga invandningar annat an ett

papekande om vilket bolag i MSD-koncernen som skulle anges.

Vidare har MSD enligt de varningsbrev som MSD-bolagen sjélva har aberopat i malen
stallt krav pa att Orifarm ska ange att varuméarkena &r registrerade varumarken
tillhérande Merck Sharp & Dohme Corp.

Som framgatt har Patent- och marknadsdomstolen beddmt att informationen pa
forpackningarna om vem som ar varumarkesinnehavare &r fullt lasbar. Orifarm kan

sammantaget inte anses ha gjort mer an att ratta sig efter MSD:s krav.

Vid sadana forhallanden har Orifarm saknat skyldighet att notifiera MSD om de

andrade forpackningarna.

Det &r alltsa inte fraga om varumarkesintrang efter januari 2015 som MSD pastatt.

Sammanfattning

Patent- och marknadsdomstolen har kommit fram till att det inte har utgjort
varumarkesintrang nar Orifarm har ompaketerat lakemedlen pa sétt som framgar av
domsbilaga 1-6. Forpackningarnas utformning, som varken aterger
varumarkesinnehavare eller MSD:s housemark, ar sadan att det ar rimligt att anta att
det inte finns nagon risk for skada for MSD eller respektive varumarkes anseende.

MSD har inte styrkt att skada eller risk for skada har uppkommit.

Efter januari 2015 har Orifarm pafort uppgift om varumarkesinnehavare pa
forpackningarna. Informationen har funnits pa framsidan av forpackningarna och varit
fullt lasbar. Mot bakgrund av att MSD ar 2011 har notifierats om

forpackningsutformningar dar motsvarande information har Iamnats, och inte haft
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nagra invandningar mot dessa, samt att MSD har stéllt krav pa att Orifarm ska ange
varumarkesinnehavare pa forpackningarna, har Orifarm saknat skyldighet att notifiera
MSD om den andrade utformningen.

Rattegangskostnader

MSD-bolagen &r tappande i malen och ska darfor ersatta Orifarms rattegangskostnader.
Orifarm har yrkat ersattning for rattegangskostnader med 338 621 kr i PMT 10989-14
och med 903 097 kr i PMT 10990-14. MSD-bolagen har vitsordat utldggen men annars

overlamnat till ratten att bedéma de yrkade beloppens skélighet.

Malen inleddes i augusti 2014 och har saledes pagatt i tva och ett halvt ar. I malen har
sammantrade for muntlig forberedelse hallits i tingsratten och (efter Gverlamnande)
huvudforhandling i Patent- och marknadsdomstolen. Det har forekommit relativt
omfattande skriftvaxling och avgéranden i en rad preliminarfragor, déribland edition.
Det saknas enligt domstolens mening anledning att betvivla att malens utgang har varit

av stor betydelse for Orifarm.

Sammantaget bedémer Patent- och marknadsdomstolen att kostnaderna har varit
skaligen pakallade for tillvaratagande av Orifarms ratt. Ersattning ska darfor utga med

yrkade belopp.

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 401 PMD)
Overklagandet ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 24
mars 2017. Det ska sta i dverklagandet att det riktar sig till Patent- och

marknadsoverdomstolen. Provningstillstand kravs.

Ingeborg Simonsson (skiljaktig)  Mirja Hogstrom  Clara Cederberg
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Skiljaktig mening

Radmannen Ingeborg Simonsson ar skiljaktig och anfor foljande. Avsnittet direkt
under Domskal och fram till underrubriken ”Perioden fran februari 2015 till oktober

2016” ska istillet ha foljande lydelse.

Till varumarkets funktioner hor dess grundlaggande funktion att garantera
konsumenterna varans eller tjanstens ursprung (funktionen att ange ursprunget), men
aven ovriga funktioner sdsom i synnerhet att garantera varornas eller tjansternas
kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (se bl.a. EU-
domstolens dom i mal C-179/15 Daimler, EU:C:2016:134, punkt 26 med hanvisningar
till tidigare praxis).

EU-domstolen har betraffande varumarkets grundlaggande funktion framhallit att det
ar att garantera konsumenten eller slutanvandaren varans eller tjanstens ursprung, sa att
det ar mojligt att utan risk for forvaxling sarskilja denna vara eller tjanst fran andra
med ett annat ursprung. Ett varuméarke ar genom dess sarskiljningsformaga agnat att
visa att den vara eller tjanst som omfattas av varumarket kommer fran ett visst foretag
och saledes att sérskilja denna vara eller tjanst fran andra foretags varor eller tjanster
(mal C-215/14 Société des Produits Nestlé, EU:C:2015:604, punkterna 59-60 med
hanvisningar till tidigare praxis, se dven mal C-348/04 Boehringer Ingelheim m.fl.,
EU:C:2007:249 [Boehringer Ingelheim 11], punkt 30).

Orifarm har ompaketerat EZETROL, ARCOXIA, MAXALT, JANUMET, INVANZ
och JANUVIA. Ytterforpackningarna ar vita och varumdrkena anges i svarta

blockbokstaver. Efter varuméarkena férekommer symbolen ®.
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For EZETROL anges pa baksidan av forpackningarna som importor Orifarm AB med
adress i Stockholm och som ompackare Orifarm A/S med adress i Danmark.

Omedelbart nedanfér denna information, och med samma typsnitt, anges som
- Tillverkare: Merck Sharp & Dohme koncernen
For ARCOXIA anges pa baksidan av forpackningarna som import6r Orifarm AB med
adress i Stockholm och som ompackare Orifarm A/S med adress i Danmark.
Omedelbart vid sidan av denna information, och med samma typsnitt, anges som
- Tillverkare: Merck Sharp & Dohme koncernen
For MAXALT anges pa baksidan av forpackningarna som import6r Orifarm AB med
adress i Stockholm och som ompackare Orifarm A/S med adress i Danmark.
Omedelbart nedanfér denna information, och med samma typsnitt, anges som
- Tillverkare: Merck Sharp & Dohme Ltd med adress i Storbritannien eller
Merck Sharp & Dohme B.V med adress i Nederlanderna eller Frost Ibérica
S.A. med adress i Spanien

For JANUMET anges pa sidan av forpackningen

- Innehavare av godkannande for forséljning: Merck Sharp & Dohme Ltd med
adress i Storbritannien, Tillverkare: Merck Sharp & Dohme B.V.

Omedelbart nedanfér och med samma typsnitt anges Parallellt distribuerat av: Orifarm

AB med adress i Stockholm, och Ompackat av Orifarm A/S med adress i Danmark.

For INVANZ anges pa baksidan av forpackningen
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- Innehavare av godkénnande for forséljning: Merck Sharp & Dohme Limited
med adress i Storbritannien, Tillverkare: Merck Sharp & Dohme — Chibret
(Mirabel)

Omedelbart nedanfér och med samma typsnitt anges Parallellt distribuerat av: Orifarm

AB med adress i Stockholm, och Ompackat av Orifarm A/S med adress i Danmark.

For JANUVIA anges pa baksidan av forpackningen

- Innehavare av godkannande for forsaljning: Merck Sharp & Dohme Ltd med

adress i Storbritannien, Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (ltalia) S.p.A.

Vid sidan av denna information, och med samma typsnitt, anges Parallellt distribuerat
av: Orifarm AB med adress i Stockholm, och Ompackat av Orifarm A/S med adress i

Danmark.

Orifarm har alltsd angett pa de nya forpackningarna vem som har packat om varorna
och tillverkarnas namn. Till de krav som stalls i praxis hor dock dven att varans
utformning efter ompaketeringen &r inte sadan att varumarkets eller dess innehavares
anseende kan skadas. Det har inte pastatts i malen att forpackningarna ar bristfalliga,
av dalig kvalitet eller ger ett slarvigt intryck. Vad som pastas ar att Orifarm har
underlatit att ange vem som ar varumarkesinnehavare. Att en sadan underlatenhet i
princip kan vara till skada for varumarkets anseende framgar av praxis (Boehringer
Ingelheim 11, punkterna 45 och 47). Huruvida den konkreta anvandningen ar sadan att
den kan skada varumarkets anseende ar en bevisfraga som det ankommer pa den
nationella domstolen att bedéma mot bakgrund av de sarskilda omsténdigheterna i

varje mal (Boehringer Ingelheim I1, punkt 46).

Det ar ostridigt att ompaketeringen har inneburit att MSD:s k&nnetecken, vilka

aterfanns pa originalforpackningarna, inte finns med pa de nya ytterférpackningarna.
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Helhetsintrycket av var och en av de aktuella ytterférpackningsutformningarna efter
ompaketering ar sadan att det framstar som oklart vilket foretag varorna kommer ifran.
Utformningen &r ganska intetsdgande med vit ytterforpackning och varumérkena i
svarta blockbokstaver. Den information som finns pa baksidan av forpackningarna
(eller i nagot fall pd sidan av densamma) skulle i och for sig tillsammans med
varumarkesangivelsen och symbolen ® pa forpackningarnas framsida kunna tolkas
som att den utpekar ett foretag inom Merck Sharpe & Dohme-koncernen som
varumarkesinnehavare. Men det anges inte uttryckligen och tolkningen forutsatter att
lasaren ar uppmérksam, tittar pa bade fram- och baksidan av forpackningen och tanker
aktivt i flera led. Mer nérliggande &r att uppfatta informationen som att angivna
foretag inom Merck Sharp & Dohme-koncernen har tillverkat lakemedlen for Orifarms
rékning, dvs att det finns ett samarbete foretagen emellan. Kopplingen mellan
varumarkena och deras innehavare suddas ut till foljd av ompaketeringen.
Omsattningskretsen bestar typiskt dels av fackméan, namligen lakare och apotekare,
dels slutkonsumenter, det vill sdga patienter (se t.ex. mal C-412/05 P, Alcon mot
harmoniseringsbyran, EU:C:2007:252, punkterna 52-57, mal T-331/09 Novartis mot
OHMI - Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), EU:T:2010:520, punkt 21, mal T-
222/09 Ineos Healthcare mot OHMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN),
EU:T:2011:36, punkt 43). Lakemedel, receptbelagda eller receptfria, ar foremal for en
hogre grad av uppmarksamhet fran normalt informerade, skaligen uppmarksamma och
medvetna konsumenters sida (TOLPOSAN, punkt 26). Aven mot denna bakgrund
forutsatts i det hér fallet att konsumenten dr aktiv och har vissa insikter i
varumarkesratt och lakemedelsregulatorisk lagstiftning for att med utgangspunkt i

forpackningarna forsta kopplingen mellan varumarkena och deras innehavare.

Att parallellimport som foreteelse ar allméant kénd forandrar inte denna bedémning.
Till detta kan ldggas att Orifarm inte synes ha hittat ett enhetligt sétt att presentera
informationen pa och anvander olika begrepp fran den ena forpackningen till den
andra ("Importor” eller “Parallellt distribuerat av” och “Tillverkare” och/eller
“Innehavare av godkdnnande for forséljning”) och olika ordning att presentera sin

egen roll respektive MSD-koncernens.
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Anvindningen innebar att varumarkenas sarskiljningsformaga urvattnas. Darigenom

aventyras varumarkenas funktion att ange ursprunget.

Ytterforpackningarna ar i sig bérare av ett varumarkesbudskap och intrycket
neutraliseras darfor inte av att blisterférpackningar och bipacksedlar kan vara mérkta

med MSD-koncernens varumarken.

Vad Orifarm har anfort om att det inte & majligt att fran tid till annan kanna till vilket
foretag som i civilrattslig mening ar innehavare av ett varumarke féranleder ingen
annan beddmning. Information om registrerad varumérkesinnehavare finns tillganglig
I offentliga register och i vart fall torde notifieringsforfarandet vara &gnat att reda ut
eventuella misstag fran parallellimportérens sida.

Nagra regulatoriska forbud mot att ange varumarkesinnehavare foreligger inte heller.

Det &r darmed fraga om varumarkesintrang.

Overrostad i denna fraga ar jag i Gvrigt ense med majoriteten.
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S SITAGLIPTIN/METFORMINHYDROKLORID
196 filmdragerade tabletter

el

JENSENAN
Sticky Note

vl

Braille text on front

1002896PP
Exp: 12.2013
Vnr 17 60 27
Sverige
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7

\

Lot:

JANUMET®
50 mg/1 000 mg
filmdragerade tabletter

SITAGLIPTIN/METFORMINHYDROKLORID
196 filmdragerade tabletter
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JANUMET® CO? G53img el o fonnan
Receptbelagt lakemede!
50 mg/1 000 mg

Oral anvdndning

! fi'mdragerade tabletter Lés bipacksedeln fore anvandning

Fé - i E
i S”AGUP“N."METFORMENHYDROKLOR!D orvaras utom syn- och rackhdil for barn

Forvaras vid hagst 30 *C
196 filmdragerade tabletter
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En injektionstiaska innehaller
1,0 g ertapenem {som natrium).
Natriumbikarbonat (E500),
natniumhydroxid (E524)

tor justering av pH till 7.5.

Las bipacksedeln tore anvandning.

Intravenos anvandning efter
upplésning och spadring
Endast for engangsbruk.

Forvaras utom syn- och rackhall
for barn.

Forvaras vid hogst 25 °C
Receptbelagt lakemedel

Vnr 15 63 67
Sverige

7 —on mm-mm 36 wu‘

i Ip® 29X ESL

Joysejysuoipialul |
W3IN3IdVLY3

@) Ss}eAsuUOISnul
(113 1e43UudU0) |13 J2AINd
61 ,ZNVANI

Innehavare av godkannande for forsaljming:

Merck Sharp & Dohme Limited
Herttord Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 968U
Storbritannien

Tillverkare:

Merck Sharp & Dohme - Chubret (Mirabel)

Paraliellt distnibuerat av
Crifarm AE
Box 56048, 102 17 Stockholm

Ompackat av:
Onifarm ASS, Energive) 15
5260 Cdense S, Danmark

£U/1/02/216/002

2044 250PP
01.2014

Lot
EXP

o o T TR

3T 39203

INVANZ® 1 g
pulver till koncentrat

till infusionsvatska
ERTAPENEM

10 injektionsflaskor
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DV 401 PMD ¢ 2016-08 ¢ Producerat av Domstolsverket

SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE - DOM | TVISTEMAL

Den som vill 6verklaga Patent- och marknadsdom-
stolens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska
gOra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller
lamnas till Patent- och marknadsdomstolen.
Overklagandet provas av Patent- och marknads-
6verdomstolen.

Overklagandet ska ha kommit in till Patent- och
marknadsdomstolen inom tre veckor frin domens
datum. Sista dagen f6r Overklagande finns angiven
pé sista sidan i domen.

Har ena parten 6verklagat domen i ritt tid, far
ocksa motparten 6verklaga domen (s.k. an-
slutningséverklagande) dven om den vanliga ti-
den f6r Gverklagande har gitt ut. Overklagandet
ska ocksd i detta fall skickas eller lamnas till Patent-
och marknadsdomstolen och det maste ha kommit
in till Patent- och marknadsdomstolen inom en
vecka fran den i domen angivna sista dagen for
6verklagande. Om det forsta 6verklagandet
aterkallas eller forfaller kan inte heller anslut-
ningsdéverklagandet prévas.

Samma regler som f6r part giller f6r den som inte
ar part eller intervenient och som vill 6verklaga ett
i domen intaget beslut som angir honom eller
henne. I friga om sadant beslut finns dock inte né-
gon mojlighet till anslutningséverklagande.

For att ett 6verklagande ska kunna tas upp i Pa-
tent- och marknadséverdomstolen fordras att
provningstillstand meddelas. Patent- och mark-
nadséverdomstolen limnar prévningstillstind om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som Patent- och marknadsdomstolen
har kommit till,

2. detinte utan att sidant tillstind meddelas gar
att bedéma riktigheten av det slut som Pa-
tent- och marknadsdomstolen har kommit
till,

3. detir av vikt f6r ledning av rittstillimpning-
en att 6verklagandet prévas av hogre ritt, el-
ler

4. detannars finns synnerliga skil att préva
overklagandet.

Om provningstillstind inte meddelas star Patent-
och marknadsdomstolens avgtrande fast. Det ar

darfor viktigt att det klart och tydligt framgar av
overklagandet till Patent- och marknadséverdom-
stolen varfor klaganden anser att prévningstillstind
bér meddelas.

Skrivelsen med 6verklagande ska innehalla
uppgifter om

1. den dom som &verklagas med angivande av
Patent- och marknadsdomstolen samt dag
och nummer f6r domen,

2. parternas namn och hemvist och om méjligt
deras postadresser, yrken, personnummer
och telefonnummer, varvid parterna be-
nimns klagande respektive motpart,

3. den dndring av Patent- och marknadsdom-
stolens dom som klaganden vill f4 till stind,

4.  grunderna (skilen) f6r 6verklagandet och i
vilket avseende Patent- och marknadsdom-
stolens domskal enligt klagandens mening ar
oriktiga,

5. de omstindigheter som aberopas till stéd £6r
att provningstillstind ska meddelas, samt

6.  de bevis som dberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis.

Har en omstindighet eller ett bevis som aberopas i
Patent- och marknadséverdomstolen inte lagts
fram tidigare, ska klaganden férklara anledningen
till varfér omstindigheten eller beviset inte abero-
pats 1 tingsritten. Skriftliga bevis som inte lagts
fram tidigare ska ges in samtidigt med &verklagan-
det. Vill klaganden att det ska héllas ett férnyat
f6rhor eller en férnyad syn pd stillet, ska han eller
hon ange det och skilen till detta. Klaganden ska
ocksa ange om han eller hon vill att motparten ska
infinna sig personligen vid huvudférhandling i Pa-
tent- och marknadséverdomstolen.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller
hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar limnas av Patent- och
marknadsdomstolen. Adress och telefonnummer
finns pa forsta sidan av domen.

www.domstol.se


http://www.domstol.se/

Om ni tidigare informerats om att férenklad del-
givning kan komma att anvindas med er i ma-
let/drendet, kan sddant delgivningssitt ocksa
komma att anvindas med er 1 hogre instanser om
ndgon Overklagar avgérandet dit.

www.domstol.se


http://www.domstol.se/



