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DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdverdomstolen faststiller Patent- och marknadsdomstolens

domslut.

2. Glaxo Group Limited och GlaxoSmithKline Aktiebolag ska solidariskt ersétta Cipla
Europe NV for dess rittegangskostnad i Patent- och marknadséverdomstolen med
2 207 855 kr, varav 2 194 935 kr avser ombudsarvode, jimte rédnta enligt 6 § rinte-

lagen pa det forst nimnda beloppet fran dagen for denna dom till dess betalning sker.

3. Det som Patent- och marknadsdomstolen har forordnat om sekretess ska fortsétta att

gilla.

4. Sekretessbestimmelserna 1 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen ska fortsatt
vara tillimpliga for uppgifter om parternas affars- eller driftsforhdllanden i Patent- och
marknadsdomstolens aktbilaga 75 och Patent- och marknadsoverdomstolens aktbilaga
79 s. 81 — 82 samt aktbilaga 83 s. 139 — 143, vilka handlingar lagts fram vid Patent-

och marknadsdverdomstolens huvudférhandling inom stdngda dorrar.
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YRKANDEN I PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLEN

Glaxo Group Limited och GlaxoSmithKline Aktiebolag (nedan gemensamt bendmnda
"GSK") har yrkat att Patent- och marknadsoverdomstolen ska bifalla den forbudstalan

som bolagen forde vid Patent- och marknadsdomstolen och darmed

a) vid vite om 1 000 000 kronor, eller det belopp Patent- och marknads-
overdomstolen finner verkningsfullt, forbjuda Cipla Europe NV (Cipla)
att i niringsverksamhet avseende handel med likemedel marknadsfora,
sdlja eller lagra inhalatorer 1 Sverige 1 det utforande som framgar av
Patent- och marknadsdomstolens domsbilaga 2 ("Cipla-inhalatorn"), eller
inhalatorer med annat utférande som liknar 3D-varumarket som framgar
av underrdttens domsbilaga 1 ("Varumarket") i enlighet med 8 kap. 3 §

varumarkeslagen (2010:1877), samt

b) vid vite om 1 000 000 kronor, eller det belopp Patent- och marknads-
overdomstolen finner verkningsfullt, forbjuda Cipla att 1 ndringsverksam-
het avseende handel med ldkemedel marknadsfora Cipla-inhalatorn eller

inhalatorer med annat utférande som liknar Cipla-inhalatorn i enlighet

med 23 § marknadsforingslagen (2008:486).

GSK har vidare yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska befria dem fran skyl-
digheten att ersétta Cipla for dess rittegdngskostnad vid Patent- och marknadsdom-
stolen samt forordna att Cipla ska utge erséttning till GSK for deras rattegdngskost-

nader dar.

Cipla har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom éndras.

Béda parter har yrkat ersdttning for sina rattegdngskostnader 1 Patent- och marknads-

Overdomstolen.
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PARTERNAS TALAN I PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLEN

GSK

GSK har hér dberopat samma grunder som i Patent- och marknadsdomstolen (s. 5 — 8 i

underrittens dom).

GSK har klargjort att det varumarkesintrang som gors géllande i mélet avser Ciplas
forsiljning av Cipla-inhalatorn under tidsperioden oktober 2014 — mars 2015. Aven
den dvertrddelse av marknadsforingslagen som péstas ha skett avser forsédljning under

denna tidsperiod.

GSK har vidhallit att den relevanta omsattningskretsen 1 forsta hand utgors av ldkare.
Bolagen har fortydligat att den omséttningskrets som gors géllande 1 andra hand bestar

av ldkare samt apotekare och andra farmaceuter.

Nar det giller risk for skada pd Varumarkets och bolagens anseende har GSK sirskilt
framhallit foljande. Cipla-inhalatorn innehaller hdgre dos av en av de aktiva ingredien-
serna jamfort med den inhalator dir Varumérket ingar. Detta medfor risker for patient-
sakerheten, di en feldosering till f61jd av forvéaxling kan fa medicinska konsekvenser.
Varumirkets och GSK:s anseende skadas till f6ljd hdrav. Bolagens anseende kan dven

skadas av kvalitetsskillnader 1 munstyckenas dverdrag.

Det finns enligt GSK risk for bade direkt forvéaxling och felaktig association mellan
Cipla-inhalatorn och Varumarket.
Cipla

De grunder for bestridandet som Cipla anforde vid Patent- och marknadsdomstolen har

bolaget hir dberopat, formulerat och disponerat enligt foljande.
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All marknadsforing, forsdljning och lagring i Sverige av Cipla-inhalatorn upphdrde
mer 4n tva ar fore stimningsansokan. I avsaknad av ndgon pagéende, nyss avslutad
eller ndra forestdende aktivitet att forbjuda saknas behov av och forutsattningar for for-

bud.

Cipla begér inte, och har inte begétt, intrang i nagra GSK pastatt tillkommande varu-

markesrattigheter eller rittigheter pa marknadsforingsrattslig grund.

GSK saknar varumérkesréttsligt och marknadsforingsréttsligt skydd i Sverige for
GSK-inhalatorn och firgen lila. Pastatt varumirkes- och marknadsforingsrattsligt
skydd for GSK-inhalatorn foreldg 1 vart fall inte vid den tidpunkt da Cipla-inhalatorn

senast marknadsfordes, sdldes och lagerholls pa den svenska marknaden (mars 2015).

GSK-inhalatorn har forlorat eventuell tidigare sarskiljningsformaga/sarprégel till foljd
av degeneration alternativt som en f6ljd av det sedan lang tid frekventa bruket av olika
farger som ett inslag i1 designen av inhalatorer pd marknaden. I avsaknad av skydd vid

tidpunkten for Patent- och marknadséverdomstolens provning ska GSK:s forbuds-

yrkande ogillas.

Cipla-inhalatorns form och farg har en beskrivande, och inte kdnneteckensrittslig eller
ursprungsangivande, funktion. Det utgor darfor inte varumarkesanvandning att sélja,
marknadsfora och lagerhélla Cipla-inhalatorn. Varumarkesintrang foreligger dairmed

inte oberoende av GSK:s eventuella ensamratt till Varumarket.

Cipla-inhalatorn utgor inte en vilseledande efterbildning av GSK-inhalatorn och det
foreligger varken identitet eller risk for forvaxling mellan GSK-inhalatorn och Cipla-
inhalatorn. Cipla-inhalatorn drar inte heller otillborlig fordel av, snyltar inte pd och
skadar inte ndgot GSK-inhalatorn tillkommande anseende eller renommé. Cipla bestri-
der 1 och for sig att GSK-inhalatorn eller firgen lila innehar av GSK pastétt anseende

eller renommé.

Det marknadsforingsrittsliga transaktionstestet ar inte uppfyllt.
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Cipla har skélig anledning att anvénda sig av den klassiska och oskyddade MDI-
formen tillsammans med beskrivande lila fargnyanser. Ciplas anvdndning sker i enlig-
het med god affarssed. Det &r dérfor tillatet for Cipla att marknadsfora och silja Cipla-

inhalatorn utan hinder av GSK:s pastaddda rittigheter.

Forbudsforordnanden omfattande dven “liknande” utformningar, inklusive farger, &r
for vidstrackta och oprecisa. Sddana forbud ar darfor oforutsdgbara, oproportionerliga
och inte verkstéllbara. Vidare ar det orimligt och oproportionerlig med tva parallella
vitesforbud avseende samma péstadda dvertriddelse. Det r inte befogat att vart och ett
av de yrkade forbuden forenas med ett vite om en miljon kronor. Om tva parallella
vitesforbud aktualiseras, ska vitesbeloppet bestimmas med beaktande av det totala vite

som Cipla skulle behova erldgga i hindelse av en dvertradelse.

Marknadsforingen av Cipla-inhalatorn medfor inte nagra risker for patientsékerheten.

UTREDNINGEN I PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLEN

Den bevisning som parterna aberopade i1 Patent- och marknadsdomstolen har lagts

fram aven hér.

GSK har som ny bevisning hir lagt fram handlingar frdn Region Norrbotten och
Region Stockholm vilka innehaller 6versikter av olika inhalatorers utformning. Hand-

lingarna uppréttades efter att Patent- och marknadsdomstolen meddelade dom 1 mélet.

Som framgér av Patent- och marknadsdomstolens dom innehar GSK ett EU-varumarke
avseende en tredimensionell form som motsvarar det nu omtvistade Varumérket
(EUIPO:s registreringsnummer 2179695). Det registrerade EU-varumaérkets giltighet
ar foremal for en padgdende process (se s. 3 f. i underréttens dom). Cipla har som ny be-
visning aberopat domar och beslut fran Tribunalen respektive EUIPO:s besvirs-

kammare samt utdrag ur EUIPO:s register.
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DOMSKAL

Utgangspunkter for provningen och fragorna i malet

GSK for alltsa talan om dels varumérkesintrang, dels 6vertradelse av marknadsforings-
lagen. I enlighet med vad Patent- och marknadsdomstolen redogjort for har GSK utfor-
mat sin talan s att det gors géllande att Ciplas forsiljning av Cipla-inhalatorn utgjort
savil ett varumérkesintrang som en otillaiten marknadsforingsatgard. GSK har yrkat att
Patent- och marknadsoverdomstolen ska meddela tva kumulativa forbud. Patent- och
marknadsoverdomstolen har under mélets handldggning bedomt att det inte foreligger
rattegangshinder pa grund av /itis pendens 1 forhédllande till den pagaende rittegangen i
Patent- och marknadsdomstolen om intrang i det registrerade EU-varumarket (se
Patent- och marknadsdomstolens dom s. 3 f.). I samband dérmed har Patent- och mark-
nadsoverdomstolen funnit att GSK:s tva yrkanden avser skilda rattsféljder och att det

inte finns nagot hinder mot att framstélla yrkandena kumulativt.

Nar det giller fragor om tillimplig lydelse av varumérkeslagen, vilka bestimmelser
som &r relevanta for provningen och betydelsen av unionsréttsliga regler dven utanfor
den harmoniserade delen av varumérkesritten ansluter sig Patent- och marknadsdver-
domstolen till de 6verviganden som underinstansen gjort (se Patent- och marknads-
domstolens dom s. 26 f.). Patent- och marknadséverdomstolen dterkommer nedan till

konsekvenserna av att begreppet sirskiljningsforméga ska tolkas direktivkonformt.

Betréffande frigan om Overtradelse av marknadsforingslagen framgéar den réttsliga
regleringen avseende vilseledande efterbildning och renommésnyltning av s. 42 f. i

Patent- och marknadsdomstolens dom.

Inom ramen for GSK:s talan om forbud pd varumérkesrittslig grund analyseras inled-
ningsvis Varumdrket med avseende pé bestdndsdelar och sardrag. Dérefter provar
Patent- och marknadsdverdomstolen om det foreligger ndgot absolut hinder mot en-
samritt. Om sa inte ar fallet, ska domstolen bedoma om GSK forvirvat varumaérkes-

rittsligt skydd genom inarbetning. Detta forutsétter att varans form har blivit kind som
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kannetecken for GSK:s likemedelsprodukt i en betydande del av omséttningskretsen.
Foljaktligen maste Patent- och marknadséverdomstolen ta stillning till hur den rele-
vanta omséttningskretsen ska definieras och om Varumirket har forvarvat sarskilj-

ningsformaga.

Om Patent- och marknadsdverdomstolen kommer fram till att GSK forvérvat ensam-
ratt till Varumérket genom inarbetning, aterstar att prova om Ciplas forséljning av

Cipla-inhalatorn utgoér varumérkesintrng.

Vad giller den talan som vilar pd marknadsforingsrittslig grund, ska Patent- och mark-
nadsdverdomstolen ta stdllning till om marknadsforingen av Cipla-inhalatorn utgor en
otillaten marknadsforingsitgird som ska forbjudas med stod av marknadsforingslagen.
Detta forutsitter att GSK-inhalatorn ar kdnd och sirpriglad 1 den mening som avses 1
14 § marknadsforingslagen. Om domstolen finner att den &r kind och sérpréglad, ska
den bedoma om Cipla-inhalatorn utgdr en vilseledande efterbildning. Vidare upp-
kommer fragan om GSK-inhalatorn ar bérare av ett renommé som Cipla utnyttjat
genom obehdrig anknytning vid marknadsforing av Cipla-inhalatorn (renommé-

snyltning).

For det fall domstolen kommer till slutsatsen att Cipla begétt varumérkesintrang eller
overtratt marknadsforingslagen, eller badadera, uppkommer fragor om Varumérket och
GSK-inhalatorn fortfarande atnjuter varumarkesrattsligt respektive marknadsforings-
rattligt skydd. Om sa ar fallet, ska domstolen slutligen beddma om det dr motiverat att
bifalla GSK:s forbudsyrkanden. For det fall forbud ska meddelas, har domstolen att

sjdlvmant ta stillning till fragor om forbudens utformning och vite.
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Varumiérkesintrang

Varumdrket

Varumirket, som framgér av domsbilaga 1 till Patent- och marknadsdomstolens dom,
motsvarar formen, 1 viss fargséttning, av en inhalator av typen MDI som anvinds for
att administrera spraydoser av kombinationsldkemedlet Seretide Evohaler. Den be-
héllare som vid anvindning av inhalatorn innehaller de aktiva ingredienserna dr dock
inte synlig i det tredimensionella tecken for vilket GSK gjort géllande ensamritt pa

grund av inarbetning.

Patent- och marknadséverdomstolen kan konstatera att Varumairkets bestdndsdelar dar-
med utgors av ett L-format foremal med en kraftigare kropp 1 en lila nyans (firgkod
Pantone 2587C) och ett munstycke med mindre volym i formen i en ljusare lila nyans
(fargkod Pantone 2645C). Foremalets former &r litt rundade och pa ytan finns diskreta
avfasningar. Pa baksidan av den kraftigare kroppen som utgor den ldngre skénkeln i L-

formen finns ett rakneverk.

Vid en bedomning av vilka bestdndsdelar som utgdér Varumarkets vasentliga siardrag,
framstar det 1 detta fall som mest adekvat att utgé fran ett helhetsintryck av tecknet (jfr
EU-domstolens dom den 14 september 2020, LEGO, C-48/09 P, EU:C:2010:516,

p. 70). Det som dominerar helhetsintrycket dr L-formen samt kombinationen av tva lila
nyanser, varvid den mdrkare upptar den storre delen av foremalets yta. De vésentliga
sardragen for Varumérket utgors séledes, enligt Patent- och marknadséverdomstolens
bedomning, av dels L-formen, dels kombinationen av de bada lila fargnyanserna i
sddana proportioner att den ljusare framstér som en detalj i den huvudsakligen morkt

lila fargsittningen.
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Absoluta hinder mot ensamrditt

Om ett kdnnetecken endast utgdrs av en form som foljer av varans art, foreligger det
enligt 1 kap. 9 § forsta punkten varumérkeslagen ett hinder mot ensamrétt till kénne-
tecknet. Detsamma géller, enligt lagrummets andra punkt, om formen ar nédvéndig for

att uppna ett tekniskt resultat.

Varumirkets L-form ingér i1 inhalatorns generiska funktion vid inhalering av sprayen i
en MDI-inhalator. Daremot finns det betydande variationsmojligheter sévil vid val av
fargnyanser som vid kombinationen och placeringen av dessa pa inhalatorn. Varu-
mairket innehéller alltsa visentliga sdrdrag som inte ingar 1 varans generiska funktion
(jfr EU-domstolens dom den 18 september 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233,
p. 23-27).

Som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat kan de vésentliga sardragen inte
heller endast hdanforas till att ett tekniskt resultat ska uppnés (jfr EU-domstolens dom

den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, p. 83 och 84).

Patent- och marknadséverdomstolen delar sdledes underinstansens bedomning att det
inte foreligger ndgot hinder mot varumarkesréttsligt skydd enligt 1 kap. 9 § varu-

markeslagen.

Varumdrkesskydd genom inarbetning

Rittsliga utgdngspunkter

Nasta fraga som Patent- och marknadsdverdomstolen har att ta stédllning till & om
Varumadrket kan tillmétas sadan sérskiljningsforméga som enligt 1 kap. 5 § varu-
mirkeslagen dr en forutséttning for ensamrétt. Vidare ska domstolen préva om Varu-
mérket genom inarbetning blivit kdnt inom en betydande del av den relevanta omsatt-

ningskretsen som en beteckning for det likemedel som GSK tillhandahéller. Om sé ar
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fallet, kan Varumarket vara skyddat och en ensamritt tillkomma GSK med stod av

1 kap. 7 § varumirkeslagen.

Sarskiljningsformagan ska bedomas med beaktande av sirdragens inneboende distink-
tivitet (ursprunglig sérskiljningsformaga), forekomsten av inslag som anger varans
egenskaper (deskriptivitet) och graden av inarbetning. Om en varas form saknar ur-
sprunglig séarskiljningsformaga krévs, typiskt sett, mer omfattande marknadsforingsat-
gérder for att formen i sig ska kunna fylla en kidnneteckensfunktion. Likasé ar deskrip-
tiva inslag ett forhallande som ar 4gnat att minska omséttningskretsens benigenhet att
uppfatta formen som ett kdnnetecken avseende varans kommersiella ursprung. Olika
aspekter samspelar alltsd vid bedomningen av inarbetning, men karnfragan ar likval

vilken funktion varans form fyller for den relevanta omséttningskretsen.

Aven om skydd for inarbetade, oregistrerade varumirken inte omfattas av harmoni-
seringen av varumarkesritten genom Europaparlamentets och radets direktiv (EU)
2015/2436 av den 16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varu-
mairkeslagstiftning (varumairkesdirektivet), ar det sjalvklart att begreppet sarskiljnings-
formaga 1 varumarkeslagen, dven utanfor det harmoniserade omréadet, maste tolkas och
tillimpas med beaktande av EU-rédtten. Det finns dérfor anledning att hér berdra regle-
ringen 1 varuméarkesdirektivet savitt giller registreringshinder pa grund av bristande
sarskiljningsformaga och hur detta forhaller sig till det frihallningsbehov for beskri-
vande moment som anges 1 1 kap. 5 § andra stycket 1 varumérkeslagen. Enligt denna
bestimmelse kan bristande sérskiljningsformaga bero pa bl.a. att ett varukdnnetecken
endast bestar av tecken och bendmningar som i handeln visar varans art, kvalitet, kvan-
titet, avsedda anvindning, vérde, geografiska ursprung eller andra egenskaper. Det
registreringshinder pd grund av bristande sérskiljningsformaga som anges i 2 kap. 5 §
varumérkeslagen innefattar alltsd dven den omsténdigheten att varukdnnetecknet inne-

héller upplysningar om varans egenskaper.

Till skillnad frdn varumérkeslagens begreppsapparat innehéller varumarkesdirektivet
en tydlig uppdelning mellan varumérken som saknar sirskiljningsforméga (artikel

4.1.b) och sddana mirken som dr beskrivande (artikel 4.1.c). EU-domstolen har ocksa



Sid 13
SVEA HOVRATT DOM PMT 694-20
Patent- och marknadsGverdomstolen

uttalat att det inte finns utrymme for att lata begreppet sirskiljningsformaga variera uti-
fran intresset av frihallning for geografiska namn (EU-domstolens dom den 4 maj
1999, Windsurfing Chimsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, p. 54, andra

strecksatsen).

Lagregleringen il kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 § varumérkeslagen har dock an-
setts ge utrymme for en oberoende och separat tolkning av de registreringshinder som
anges 1 varumarkesdirektivet. Bestimmelserna ska tolkas direktivkonformt och med
beaktande av att begreppet sérskiljningsforméga i varumarkesdirektivet har en snivare
betydelse dn 1 varumédrkeslagen. (Se Patent- och marknadséverdomstolens beslut den

14 februari 2018 i mal nr PMOA 10702-16, angdende varumirket BARNFONDEN.)

Aven om vart och ett av de bida registreringshindren 4r oberoende av varandra och
darfor ska provas var for sig, dr det uppenbart att tillimpningsomradena for dem

1 viss man dverlappar varandra. (se EU-domstolens dom den 12 februari 2004,
Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkterna 67 och 84 — 86 och
Patent- och marknadsdverdomstolens beslut den 10 maj 2021 i mal nr PMOA 4165-20,
angaende varumdrket SWEDISH BEAUTY Awards). Det dr ndmligen tydligt att det
forhdllandet att ett ord eller en kombination av ord beskriver egenskaper hos varor och

tjanster dr dgnat att reducera mirkets sarskiljningsformaga.

Av 1 kap. 5 § tredje stycket varumirkeslagen foljer emellertid att ett varukdnnetecken
kan forvarva sarskiljningsforméaga genom anvandning, trots att kénnetecknet 1 grunden
4r av beskrivande karaktir. Aven varumirkesdirektivets regler innebir att frihallnings-
behovet far trida tillbaka nir ett kinnetecken forvérvat sirskiljningsformaga och att ur-
sprungligen deskriptiva kinnetecken alltsd kan skyddas som varumérken efter inarbet-
ning (artikel 4.4). P4 denna punkt foreligger alltsd inte ndgon motséttning mellan de
forutséttningar for ensamrétt som anges 1 varumarkeslagen och den EU-rittsliga regle-

ringen.

Allmént géller att beddmningen av om ett varumérke har sdrskiljningsformaga for de

varor eller tjinster som det avser, ska goras med utgangspunkt i den uppfattning som
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en normalt informerad samt skdligen uppmérksam och medveten genomsnittskon-
sument av de aktuella varorna eller tjansterna kan antas ha (se t.ex. EU-domstolens
dom 26 april 2007, Alcon, C-412/05 P, EU:C:2007:252, p. 62). Forekomsten av for-
vérvad sarskiljningsformaga ska provas utifran en samlad bedomning med hinsyn till
bl.a. den marknadsandel som varumérket innehar, hur ofta och hur linge det har an-
vénts, hur stora investeringar som har gjorts for att salufora det och den andel av om-
sattningskretsen som tack vare varumairket kan ange att varan kommer fran ett visst

foretag (EU-domstolens dom den 7 juli 2005, Nestle, C-353/03, EU:C:2005:432,
p. 31).

Med dessa utgéngspunkter ska Patent- och marknadsoverdomstolen identifiera omsétt-
ningskretsen samt ta stdllning till om Varumaérket forvirvat sarskiljningsformaga med
beaktande av dess ursprungliga sarskiljningsférmaga, beskrivande inslag och vilken in-

arbetning som skett.

Omséttningskretsen

GSK har 1 Patent- och marknadséverdomstolen preciserat att omsattningskretsen enligt
bolagens uppfattning bestar av i1 forsta hand enbart ldkare och i andra hand dven apote-
kare och andra farmaceuter. Ciplas stindpunkt ar att omsdttningskretsen omfattar dels

samtliga dessa yrkesgrupper, dels patienter i egenskap av slutkonsumenter.

Som Patent- och marknadsdomstolen ndrmare utvecklat dr marknaden for recept-
belagda ldkemedel sirpriaglad pé sé sitt att slutkonsumenterna, dvs. patienterna, som
regel inte fattar ett aktivt beslut om vilket ldkemedel som ska viljas. Forutséttningarna
for marknadsforing skiljer sig ocksé fran vad som géller betrdffande flertalet varor,
eftersom marknadsforing av receptbelagda likemedel riktad mot allmédnheten ér for-

bjuden (12 kap. 1 § ldkemedelslagen, 2015:315).

Vid bedomning av forvaxlingsrisk betrdffande receptbelagda likemedel har EU-dom-
stolen 1 ett registreringsdrende emellertid bedomt att omséttningskretsen omfattar dven

patienter. Detta har motiverats med att den omsténdigheten att ett mellanled, sdsom
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yrkesverksamma inom sjukvérden, kan paverka eller till och med avgdra slutkonsu-
menternas val inte i sig utesluter risken for att dessa konsumenter forvaxlar de ifraga-
varande varornas ursprung. (Se EU-domstolens dom 26 april 2007, Alcon, C-412/05 P,
EU:C:2007:252, p. 57 — 63.)

I den varumirkesrittsliga systematiken ligger, enligt Patent- och marknadséverdom-
stolens uppfattning, att omséttningskretsen bor avgriansas pa samma sétt vid bedom-
ning av om ett kdnnetecken &r inarbetat som vid provningen av risken for forvixling.
Det ar inte heller lampligt att vid provning av graden av inarbetning identifiera omsétt-
ningskretsen pa ett annat sétt for registrerade varumérken, som omfattas av en EU-
rattslig harmonisering, &n for ett oregistrerat kénnetecken, som 1 och for sig faller utan-

for varumirkesdirektivets tillimpningsomrade.

EU-domstolens uttalanden avseende omsédttningskretsen for forskrivna likemedel ska
alltsa anses vigledande dven vid bedomningen av ett oregistrerat kinneteckens inarbet-
ningsgrad. Av de skél som Patent- och marknadsdomstolen angett far alltsa omsétt-
ningskretsen anses omfatta likare, apotekare och andra farmaceuter samt patienter som
lider av astma eller KOL. I detta sammanhang kan konstateras att begreppet farma-
ceuter innefattar apotekare och receptarier. Samtliga kategorier i omsdttningskretsen
kan antas vara mer paldsta och uppmérksamma &n vad som géller for slutkonsumenter

av varor i allminhet (jfr Alcon, p. 61).

Ursprunglig sérskiljningsforméaga

Eftersom Varumirket inte dr registrerat, dr en ursprunglig sarskiljningsformaga inte
tillrdcklig for att en ensamrétt ska erhdllas. Daremot kan frdgan om ursprunglig sér-
skiljningsformaga fi betydelse for beddmningen av i vilken man Varumarket ska anses
ként 1 en betydande del av omséttningskretsen. For ett varumérke som saknar ur-
sprunglig sdrskiljningsformaga torde det kridvas en hogre grad av kinnedom 1 omsétt-

ningskretsen (jfr prop. 2009/10:225 s. 99 och prop. 1994/95:59 s. 45).
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Varumirket utgors av formgivningen av ett tredimensionellt foremal. Som framgétt av
Patent- och marknadséverdomstolens utgangspunkter har kinnetecknet samma utse-
ende som varan Seretide Evohalers utstyrsel, bortsett fran att behdllaren med den ak-

tiva substansen inte syns i Varumarket.

Av EU-domstolens praxis framgar att det for ursprunglig sérskiljningsforméga géller
ett sarskilt bedomningskriterium nér kidnnetecknet utgors av utseendet pa den vara som
det ska avse. Eftersom genomsnittskonsumenten inte r van vid att gora antaganden
om en varas ursprung pa grundval av varans eller forpackningens form, utan grafik
eller text, kravs det en betydande avvikelse frdn normen eller fran vad som &r sedvan-
ligt 1 den aktuella branschen. (Se EU-domstolens domar den 29 april 2004, Henkel,
C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 39, den 22 juni 2006, Storck,
C-25/05 P, EU:C:2006:422, punkterna 27-29, och den 7 maj 2015, Voss of Norway,
C-445/13 P, EU:C:2015:303, punkterna 90 och 91.)

GSK har gjort gillande att ett av Varumarkets visentliga sardrag — kombinationen av
tva lila nyanser — skapar en sa ovantad visuell effekt att varans utstyrsel i betydande
man avviker fran normen i branschen. N.K. har 1 sitt vittnesmal uppgett att

den lila fargen var unik nir Seretide lanserades i slutet pa 1990-talet.

Enligt Patent- och marknadséverdomstolen kan formgivningen av inhalatorn i fraga
inte anses sarskilt fantasifull eller patagligt sarpraglad. Att inte nagot annat foretag pa
marknaden valt just den aktuella fargskalan eller séttet att kombinera firgerna ar inte
tillrdckligt for att fargvalet 1 betydande man ska avvika frén normen eller fran vad som
ar sedvanligt 1 branschen. En enkel, generisk L-form, en morkare lila farg pé storre
delen av ytan och en ljusare lila nyans pd munstycket tillfor inte varans utseende den
sarskilda sdrprdgel som krivs for ursprunglig sérskiljningsformaga hos en tredi-

mensionell form.



Sid 17
SVEA HOVRATT DOM PMT 694-20
Patent- och marknadsGverdomstolen

Beskrivande inslag

Som framgétt i redogorelsen for hur begreppet séarskiljningsforméga enligt varu-
mérkeslagen forhéller sig till de registreringshinder som anges i varumarkesdirektivet,
kan deskriptiv karaktdr utesluta ursprunglig sirskiljningsformaga hos ett kénnetecken.
Detta hinger samman med att uppgifter om en varas egenskaper i utgangsliaget om-

fattas av ett frihallningsbehov.

Patent- och marknadsdverdomstolen har funnit att den aktuella formgivningen 1 sig
saknar ursprunglig sirskiljningsformaga. Fragan om fargsittningen innehaller beskri-
vande inslag, som Cipla har gjort gillande, aktualiseras dock dven vid beddmningen av
forutséttningarna for inarbetning och for att GSK-inhalatorns utformning ska kunna

fylla en kénneteckensfunktion med avseende pa varans kommersiella ursprung.

Av utredningen har framgatt att det 1 branschen har utvecklats en sedvana att fargsitta
inhalatorer pa ett sitt som 1 viss man indikerar de aktiva substansernas egenskaper,
funktion och dosstyrka. Négra regulatoriska foreskrifter pa omradet finns inte, men ut-
redningen ger stod for att det sedan linge har varit 1 praktiken vedertaget att preparat
for akut medicinering mot astma (s.k. relievers) salufors i inhalatorer 1 bla farg eller
med blé inslag. Forebyggande ldkemedel (s.k. preventers) har 1 stor utstrackning for-
salts 1 inhalatorer med bruna eller orange inslag. Nar det giller kombinationsldkemedel
ar det vanligt med inhalatorer som helt eller delvis har lila eller rod fargsittning men

dven andra fargsattningar forekommer.

GSK har forklarat hur tre olika lila nyanser anvénts av bolagen for att ange dosstyrkan

i olika Seretide-produkter.

Enligt Patent- och marknadsdverdomstolen &r det genom utredningen i malet klarlagt
att det pd marknaden &r vanligt forekommande med en koppling mellan, & ena sidan,
farginslagen pa en inhalator och, & andra sidan, de aktiva substansernas egenskaper och

dosstyrka. Fargsattningen har alltsé ofta ett inslag som fyller en viss informativ eller
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deskriptiv funktion. Detta forhdllande kan paverka Varumérkets mdjligheter att for-

vérva sarskiljningsforméga genom anvindning som varukinnetecken.

Forvirvad sérskiljiningsforméga

EU-domstolen har uttalat att en omfattande anvindning av ett kinnetecken som bestar
av en varas form kan vara tillrackligt for att kinnetecknet ska anses ha forvérvat sér-
skiljningsformaga. Sa kan vara fallet nir en néringsidkare har varit den ende leveran-
toren av en viss vara pd marknaden och anvandningen av kdnnetecknet lett till att en
vasentlig andel av den berérda omsittningskretsen antingen associerar formen till
denne néringsidkare och inte till ndgot annat foretag eller uppfattar varor med det aktu-
ella varumarket som héirrorande frén denna néringsidkare. Omséttningskretsens identi-
fiering av varan sdsom harrorande frin ett visst foretag méste emellertid vara ett resul-
tat av att tecknet anvints som ett varumérke. Varans form ska alltsa vara dgnad att sir-

skilja den aktuella varan fran andra foretags varor. (Se Philips, p. 64 och 65.)

Kravet pa att varumérket anvénts just som ett varumarke for att sarskiljningsformaga
ska kunna forvirvas innebér att varumérket ska ha brukats pa sddant sdtt som mojlig-
gor for omsittningskretsen att identifiera varan eller tjansten sdsom hirrérande fran ett
visst foretag. For det fall det omtvistade mérket har anvénts i kombination med ett
annat varumadrke maste det visas att omséttningskretsen enbart med hjélp av det om-
tvistade mirket kan uppfatta att den vara eller den tjénst for vilket mirkena anvénts
kommer frén ett visst foretag (se EU-domstolens dom den 16 september 2015, Société

des Produits Nestl¢, C-215/14, EU:C:2015:604, p. 63 — 67).

[ litteraturen har det diskuterats om EU-domstolens uttalande i Philips-domen innebér
ett krav pa att den ndringsidkare som gor ansprék pa inarbetning av en varas form som
kénnetecken for varan maste vidta nagra sérskilda atgéarder for att formen ska uppfattas
som kénnetecken (se Mellor m.fl, Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, 16
uppl., s. 278 £.). Det har framforts att det ankommer pa niringsidkaren att visa att

reklam och annan marknadsforing haft en sddan utformning att varans formgivning
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dédrigenom inarbetats som kidnnetecken (se Suthersanen,”The European Court of
Justice in Philips v Remington — Trade marks and Market Freedom, Intellectual
Property Quarterly, 2003 s. 257 — 283). I svensk doktrin har det argumenterats for att
det betraffande marken med flera funktioner bor krévas att det ar fler 1
omsittningskretsen som uppfattar tecknet som en ursprungsangivelse dn som nagot
annat. Detta har motiverats med att det inte bor vara mojligt att hdvda varumérkesratt
till sddana tecken som primért har en annan funktion 4n att tjaina som

individualiseringsmedel. (Se Lunell, Okonventionella varumérken, 2007, s. 228 f.)

For att ett tredimensionellt mdrke motsvarande en varas form, vilket anvands tillsam-
mans med ett ordmérke, ska anses ha forvarvat sirskiljningsforméaga krévs det alltsd, 1
enlighet med EU-domstolens praxis, att konsumenten uppfattar den tredimensionella
formen som ett individualiseringsmedel som 1 sig sjdlvt, oberoende av ordmaérket,
anger det kommersiella ursprunget (se Patent- och marknads6verdomstolens dom den
2 december 2020 i mal nr PMT 7014-19). Detta dr en konsekvens av att omséttnings-
kretsens identifiering av varan maste vara resultatet av anvindning av varumédrket som
sadant (se Philips, p. 64). Att en vara siljs 1 en forpackning som doljer varans form ar
ett forhallande som 1 allmédnhet far anses tala emot att formen i sig varit dgnad att

fungera som individualiseringsmedel (se Lunell, a.a., s. 234 1)

Av det som Patent- och marknadséverdomstolen angett ovan betrdffande ursprunglig
sarskiljningsformaga framgar att EU-domstolen i flera avgoranden framhallit att
genomsnittskonsumenten inte dr van vid att géra antaganden om en varas ursprung pa
grundval av varans eller forpackningens form, utan grafik eller text. Detsamma géller
for tecken som bestar av firger (se EU-domstolens dom den 6 maj 2003, Libertel, C-
104/01, EU:C:2003:244, p. 65). Generellt sett dr det dérfor betydligt svarare att genom
inarbetning forvirva tillrdcklig grad av sérskiljningsformaga for sévil en funktionellt

betingad form som en abstrakt firg.

Av det nu anforda drar Patent- och marknadsdverdomstolen slutsatsen att det for att
visa forvérv av sérskiljningsforméga for ett tecken som bestar av en varas formgivning

inte dr tillrdckligt att en betydande del av omséttningskretsen med hjdlp av denna kan
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ange att varan kommer fran ett visst foretag. For ett tecken som bestar av varans egen
formgivning — och som saledes har andra funktioner 4n individualiseringsmedel —

maste det dessutom krévas att en betydande del uppfattar formgivningen i sig som en
ursprungsangivelse och att detta dr ett resultat av att tecknet anvénts just i detta syfte.

(Jfr Philips p. 64 och Nestl¢ p. 63 — 67.)

Enligt de marknadsunders6kningar utforda 1 Sverige av Pfliiger Rechtforsung GmbH,
som GSK har aberopat, svarade cirka 64 respektive 68,5 procent i de tillfragade
grupperna av farmaceuter och allménlikare att de hade sett en inhalator med sddan
form och farg som motsvarar Varumirket eller att den verkade bekant. Av likarna
uppgav 59 procent att en inhalator med det utseendet kommer fran ett sirskilt foretag.
Motsvarande resultat for farmaceuterna var 56 procent. I gruppen allménldkare identi-
fierade 12,5 procent produkten med varumérket Seretide och 28,5 procent med fore-
tagsnamnet GSK. Motsvarande resultat 1 gruppen apotekare var 8,4 respektive 25,1

procent.

Cipla har ifragasatt marknadsundersékningarnas bevisvérde och gjort gillande bl.a. att
urvalet av svarspersoner inte dr representativt med avseende pa den geografiska fordel-

ningen av allménldkare och apotek i1 landets olika regioner.

Urvalsforfarandet av malgruppen 1 Pfliiger Rechtforsungs marknadsundersdkning har
gjorts genom ett s.k. kvoturval som Patent- och marknadsdomstolen ndrmare redogjort
for i sin dom (s. 41 f.). Det far anses notoriskt att den svenska apoteksbranschen
praglas av rikstdckande kedjor, att den offentliga priméirvarden &r organiserad pa i
huvudsak samma sitt i rikets olika regioner samt att sjukdomarna astma och KOL é&r
vanligt forekommande i1 den svenska befolkningen. Den bevisning som har lagts fram
om GSK:s marknadsforingsétgirder tyder inte pa att den haft inriktning pa ndgon viss
geografiskt utvald malgrupp. Till skillnad frdn underinstansen anser Patent- och mark-
nadsoverdomstolen att marknadsundersdkningen inte kan anses behéftad med nagon
svaghet av betydelse sdvitt giller urvalsforfarandet bland ldkare och farmaceuter. Dér-

emot &r det en beaktansvird brist, som Patent- och marknadsdomstolen ocksé papekat,
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att undersokningen inte omfattar patienter, vilka i egenskap av slutkonsumenter utgor

en viktig del av omséttningskretsen.

Pfliiger Rechtforsungs marknadsundersokningar i vissa andra EU-linder ger stod for
att en majoritet av de patienter som lider av astma eller KOL och anvéinder inhalatorer,
samt forédldrar till barn som anvinder inhalatorer, uppfattar ett tecken motsvarande det
omtvistade Varumarket som en angivelse av kommersiellt ursprung. Eftersom under-
sokningarna inte avser den svenska marknaden har de dock i detta mal ett begransat

bevisvirde.

I en marknadsundersdkning utford av GfK NOP har respondenterna ddremot represen-
terat hela omséttningskretsen i Sverige. Undersokningen har utforts sa att 200 allméin-
lakare, 200 farmaceuter och 200 patienter telefonintervjuats efter att ha fatt del av ett
fargkort dér den lila fargen Pantone 2587C atergavs. Som Patent- och marknadsdom-
stolen ndrmare utvecklat, angavs i1 den forsta fragan som stélldes att respondenten
skulle tdnka pé en inhalator och ange vilken association firgen gav. Eftersom det
tecken som GSK gor ansprak pa att ha inarbetat utgdrs av just en inhalators form, &r
den avgorande fragan vilken kdnnedom omséttningskretsen har av den aktuella formen
1 kombination med de lila nyanserna. Kénnedomsgraden betraffande firgen sedd for
sig dr av underordnad betydelse. Patent- och marknadséverdomstolen kan darfor inte
dela underinstansens bedomning att upplysningen om att respondenten ska tédnka pa en
inhalator innebar att frdgan skulle vara ledande pa ett sitt som sdnker bevisvérdet av
undersokningen. I gruppen patienter svarade 68 procent att en inhalator i den specifika

nyansen kommer frén ett sarskilt foretag.

Utredningen ger alltsa stod for en relativt hog kdnnedomsgrad betréffande den aktuella
inhalatorns formgivning och fargsittning bland ldkare och farmaceuter och — vid en
sammantagen vérdering av bevisningen — en betydande kédnnedomsgrad dven bland

patienter.

En annan fraga 4r om en betydande del av omséttningskretsen uppfattar formgivningen

1 sig som en ursprungsangivelse och om detta i s fall dr ett resultat av att den anvénts
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just i detta syfte. Enligt Patent- och marknadsdverdomstolen ér det ett flertal omstan-
digheter som talar for att kinnedomsgraden inte med ndodvéndighet dr ett resultat av en
kanneteckensanviandning dar form och fargsittning i sig anvints for att ange det kom-

mersiella ursprunget.

Som Patent- och marknadsdverdomstolen funnit ovan dr Varumirkets tredimensionella
form 1 stor utstrackning funktionellt betingad och fargerna fyller till viss del en infor-
mativ funktion med avseende pé likemedlets egenskaper. Av GSK:s bevisning avse-
ende marknadsforingen har det i och for sig framgatt att fargen lila varit ett ater-
kommande inslag vid olika marknadsforingsatgirder som framforallt riktat sig mot
lakare. Ddremot ger utredningen inte stod for att Varumaérkets specifika form och firg-

sattning anvénts som kdnnetecken 1 reklamsammanhang.

I den situation som dr for handen nir en ldkare beslutar om forskrivning av recept-
belagda ldkemedel torde savil varans tredimensionella form som dess farg sakna bety-
delse. Det fir anses allmént ként att det for en ldkare &r ordvarumérket som anvinds
som individualiseringsmedel nér recept skrivs ut. Enligt Patent- och marknadsdver-
domstolens mening framstar det som sjdlvklart att detsamma géller vid inkop av like-
medel till apotek. Av utredningen framgar att nar Seretide Evohaler ldmnas ut 6ver

disk pa apotek tillhandahalls de i en forpackning som déljer inhalatorns form och farg.

Att en betydande del 1 grupperna lédkare och apotekare associerar Varumarket till GSK
eller Seretide maste ocksa ses i ljuset av att GSK innehaft patent pa kombinationslidke-
medlet i fraga och ddrmed haft en monopolstéllning. Ett sidant forhallande r 1 sig
dgnat att leda till en hogre kdnnedomsgrad betriffande sjdlva varan. En monopolstill-
ning kan emellertid medfora att en hog kdnnedomsgrad har andra forklaringar d4n

kénneteckensanvindning.

Det nu sagda innebir enligt Patent- och marknadséverdomstolen att den kénnedoms-
grad som marknadsundersokningarna indikerar inte kan foranleda nagra sikra slut-
satser 1 fragan huruvida respondenterna uppfattar inhalatorns form och fargséttning sa

att dessa huvudsakligen formedlar en kdnneteckensfunktion. Utredningen kan séledes
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inte tas till intdkt for att omséttningskretsen forméar associera inhalatorn med ett viss
kommersiellt ursprung just pa grund av att de uppfattar sjilva formen och fargsétt-
ningen som ett individualiseringsmedel som anger detta ursprung. Med den beddm-
ningen utgor den kinnedomsgrad som pavisas genom marknadsundersokningarna inte

tillrackligt stod for att Varumirket forvarvat sirskiljningsformaga genom inarbetning.

Under dessa forhallanden kan GSK:s marknadsandel inte tillmitas ndgon avgorande

betydelse for fragan om inarbetning. Det géller oavsett hur marknaden avgrénsas.

Patent- och marknadséverdomstolen finner dirfor vid en samlad beddmning att GSK
inte har visat att Varumérket har forvérvat sérskiljningsformaga. Varumairket ar da inte
skyddat enligt varumédrkeslagen och GSK har sdledes inte forvirvat ndgon ensamritt

till detta.

Slutsats angaende varumdrkesintrang

Patent- och marknadsoverdomstolens dverviaganden utmynnar i att Cipla inte, pa det

satt som GSK gjort géllande, har begatt varumarkesintrang.

Overtridelse av marknadsforingslagen

Som framgatt ovan ska Patent- och marknadséverdomstolen dven prova om det skett
en Overtrddelse av de marknadsforingsrittsliga bestimmelser som underinstansen

redogjort for (Patent- och marknadsdomstolens dom s. 42 f.).

Som sdvil parterna som Patent- och marknadsdomstolen anfort ska beddmningen av
om en produkt dr kidnd och sirpriglad 1 marknadsrittslig mening manga ganger goras
pa ett likartat sitt som vid beddmningen av varumirkesréttslig inarbetning (se MD

2016:11 p. 118).
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Nir det géller forbudet mot vilseledande efterbildningar i 14 § marknadsforingslagen
far emellertid fragan om en varuefterbildning ar vilseledande i viss man sérskiljas fran
fragan om varans form utgor ett inarbetat varumirke. Det torde finnas utrymme for att
sjdlva formgivningen av en produkt forvérvat sarpragel utan att produktens form

anvénts som kdnnetecken i varumérkesrattslig mening.

Efterbildningar vars utformning huvudsakligen tjénar till att gora produkten funktion-
ell omfattas inte av forbudet (se 14 § andra meningen marknadsforingslagen). Att ett
foremal har en funktionsbestdmd grundform utesluter inte att produkten kan ha en
kommersiell sdrpragel i estetiskt hinseende. Det forhallandet att GSK-inhalatorns tre-
dimensionella form &r funktionellt betingad utesluter darfor inte att produktutform-
ningen med lila firgsittning dr skyddad mot efterbildning, om den blivit kind och for-
varvat siarpragel pa marknaden. En forutsittning for forvarvad sarpriagel ar att pro-
duktens utformning blivit s kdnd att den kommit att forknippas med ett visst kommer-
siellt ursprung. Under sadana forhallanden uppfyller den ocksa lagens krav pa att pro-
dukten ska vara kénd (se Levin, Lexino, Kommentar till 14 § marknadsforingslagen,

2017-07-27, avsnitt 3.1.1).

Som framgatt ovan har utredningen visat att GSK-inhalatorns form och fargsattning
uppnatt en viss niva av sarprigel och blivit kidnd 1 omséttningskretsen under den tid
som ldkemedlet Seretide varit skyddat av patent, lat vara att Patent- och marknadsover-
domstolen alltsd inte bedomt att detta varit ett resultat av att varans formgivning i sig

fyllt en kianneteckensfunktion i varumarkesréttslig mening.

Fragan om risk for forvéxling ska emellertid under alla forhdllanden beddmas utifran
den normala kopsituationen. I praxis har det t.ex. beddmts som uteslutet att nadgot

vilseledande om kommersiellt ursprung kan ske vid forsiljning genom offentlig upp-
handling (se MD 2010:22). Vidare har det bedomts att risken for forvéxling 1 inkops-

situationen kan neutraliseras genom olikartade forpackningar (se MD 2006:3).
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Enligt Patent- och marknadsdverdomstolens beddmning framstér det i motsvarande
man som i princip uteslutet att receptbelagda likemedel som siljs pa apotek i olik-
artade forpackningar, forsedda med ordvarumérken eller andra produktnamn, skulle
kunna forvéxlas pa grund av likhet i varornas formgivning. Utredningen i detta mal ger
inte stod for att det 1 aktuellt fall skulle forhélla sig annorlunda. Utredningen visar
alltsé inte att det vare sig vid patientens inkop av ldkemedel eller vid ndgot av de val
eller beslut som lékare eller farmaceuter fattat dessforinnan foreligger ndgon risk for

forvaxling.

Nir det sedan géller frigan om renommésnyltning gor Patent- och marknadséverdom-
stolen foljande 6vervdaganden. Enligt 5 § marknadsforingslagen ska marknadsforing
stimma &verens med god marknadsforingssed. Om en nédringsidkare i sin marknads-
foring obehodrigen anknyter till en annan néringsidkares produkter, kdnnetecken eller
liknande kan ett otillborligt utnyttjande av annans renommé foreligga. Det som ut-
nyttjas maste ha ett positivt uppmérksamhetsvirde, kommersiellt renommé. Det otill-
borliga bestér 1 att den ”’snyltande” till sin ekonomiska fordel utnyttjar det varde som
ligger i en positiv forestdllning hos konsumenterna som skapats genom insatser av den
andra néringsidkaren. Ett sddant utnyttjande &r typiskt sett dgnat att skada den utsatta

naringsidkaren och att forsdmra konsumenternas marknadséverblick.

Marknadsforing som innebar renommésnyltning 1 strid mot god marknadsféringssed ar
enligt 6 § marknadsforingslagen otillborlig om den 1 médrkbar man paverkar eller

sannolikt paverkar mottagarens formaga att fatta ett vilgrundat affarsbeslut (se t.ex.

MD 2010:22).

Som redan framgatt av Patent- och marknadsdverdomstolens dverviganden ovan,
framstdr det som osannolikt att Cipla-inhalatorns patagliga likheter med GSK-
inhalatorns formgivning skulle kunna paverka ldkares forskrivningsbeslut eller patien-
ternas (slutkonsumenternas) inkdp i enlighet med utskrivna recept. Detsamma géller
apotekens val av produkter. Andra transaktionssituationer — dvs affdrsbeslut som

skulle kunna paverkas — har inte gjorts géllande i mélet. Oavsett om GSK-inhalatorn
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kan anses ha forvérvat ett sdidant kommersiellt renommé som avses i marknadsforings-
lagen eller inte, ger utredningen allts inte stod for en sddan mérkbar paverkan som

lagen forutsitter. Ddrmed é&r det s.k. transaktionstestet inte uppfylit.

Patent- och marknadséverdomstolen finner séledes att utredningen inte visar att Ciplas
marknadsforing innefattat en vilseledande efterbildning eller renommésnyltning i strid

mot god marknadsforingssed.

Sammanfattande slutsats

Patent- och marknadséverdomstolens har ovan funnit att GSK inte har visat att Cipla
begétt vare sig varumarkesintrang eller 6vertradelse av marknadsforingslagen. Patent-

och marknadsdomstolens domslut ska darfor faststéillas.

Rittegangskostnader i Patent- och marknadsoverdomstolen

Vid denna utgéng ska GSK solidariskt ersitta Ciplas rittegangskostnader. Cipla har
yrkat erséttning med totalt 2 207 855 kr, varav 2 194 935 kr avser ombudsarvode och

resterande del utligg.

GSK har vitsordat ett belopp om 1 500 000 kr sasom skéligt ombudsarvode. Begird er-

sattning for utldgg har vitsordats av bolagen.

Med hénsyn till malets omfattning och beskaffenhet bedomer Patent- och marknads-
overdomstolen att den yrkade erséttningen for ombudsarvode ar skilig. Cipla ska dér-

for tillerkdnnas begdrd ersdttning.
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OVERKLAGANDE

Malet innehaller tidigare stdllningstaganden i frdgor om réttegdngshinder som har pre-
judikatintresse och som omfattas av rittens officialprovningsansvar. Redan med
hénsyn hartill finns det skél att med undantag frén huvudregeln tillata att domen

overklagas.

HUR MAN OVERKLAGAR, s¢ bilaga B
Overklagande senast 2021-12-16

I avgorandet har deltagit hovriéttsrdden Ulrika Beergrehn, Ulrika Thrfelt, referent,

Kerstin Norman och Mattias Pleiner.
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STOCKHOLMS TINGSRATT DOM Mal nr
Patent- och marknadsdomstolen 2019-12-10 PMT 7700-17
Meddelad i
Stockholm
PARTER
Kirande

1. Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford TW8 9EP
Middlesex
Storbritannien

2. GlaxoSmithKline AB, 556236-6343
Box 516
169 29 Solna

Ombud for 1 och 2: Advokaterna H.W. och L.H. samt jur.kand. M.U.
Westerberg & Partners Advokatbyra AB

Box 3101

103 62 Stockholm

Svarande

Cipla Europe NV
Uitbreidingstraat 80
BE-2600 Antwerp (Berchem)
Belgien

Ombud: Advokaterna H.B. och R.L.
Advokatfirman Delphi KB

Box 1432

111 84 Stockholm

DOMSLUT
1. Patent- och marknadsdomstolen avslar Glaxo Group Limiteds och GlaxoSmithKline

AB:s yrkanden.

2. Glaxo Group Limited och GlaxoSmithKline AB ska solidariskt ersdtta Cipla Europe
NV:s rittegadngskostnader med 3 331 688 kr. Av beloppet avser 3 245 000 kr arvode
och 86 688 kr utldgg. P4 beloppet ska utga rinta enligt 6 § rintelagen (1975:635) fran
denna dag till dess betalning sker.

Dok.Id 2104328

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 8307 Radhuset, 08- 561 654 70 méndag — fredag
104 20 Stockholm Scheelegatan 7 E-post: stockholms.tingsratt@dom.se 08:00-16:00

www.stockholmstingsratt.se
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3. Sekretessen enligt 36 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska — i
den man uppgifterna inte tagits in i denna dom — besta for uppgifterna i Patent- och
marknadsdomstolens aktbilaga 6, 7 och 8 med undantag for uppgifterna under rubriken
”Advertisment” och “Exhibit 6”, aktbilaga 85 med undantag for uppgifterna under ru-
briken ”Exhibit 18, aktbilaga 351 sidorna 50—54, 56 och 85 samt aktbilaga 356 si-

dorna 184-187, vilka vid forhandlingen lagts fram inom stingda dorrar.
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BAKGRUND

GlaxoSmithKline &r en global forskningsbaserad hélso- och likemedelskoncern och
tillverkar bl.a. ladkemedel mot astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Lake-
medlen siljs pa den svenska marknaden och dven pé en rad andra marknader. I koncer-
nen ingér bl.a. Glaxo Group Limited och GlaxoSmithKlein AB (nedan gemensamt be-

nidmnda GSK).

Ett av koncernens likemedel ér det receptbelagda ldkemedlet Seretide®, med de aktiva
substanserna flutikasonpropionat och salmeterol. I Sverige siljer koncernen Seretide®
1tva olika inhalationsformer. Det &r dels en pulverinhalator med namnet Diskus®, dels
en aerosolspray med namnet Evohaler®. Pulverinhalatorn &r en inhalator av typen
Dry-powder inhaler (DPI) och aerosolsprayen av typen Metered Dose Inhalor (MDI).
Aerosolsprayen siljs bl.a. i det utférande som framgér av domsbilaga 1, vilken fortsatt-

ningsvis bendmns GSK-inhalatorn.

Cipla Europé NV (Cipla) ar ett globalt likemedelsforetag som bl.a. tillverkar och séljer
generiska ldkemedel, dvs. ldkemedel som innehaller samma verksamma dmnen som ett
originallikemedel vars patentskydd har 16pt ut. Ett sddant likemedel ar Salmete-
rol/Fluticasone Cipla, som innehaller en kombination av de aktiva substanserna fluti-
kason och salmeterol. Cipla siljer lakemedlet tillsammans med en MDI i det utférande
som framgar av domsbilaga 2 i Sverige. Den i domsbilaga 2 atergivna inhalatorn be-

ndmns fortséttningsvis Cipla-inhalatorn.

Fysiska exemplar av bade GSK- och Cipla-inhalatorerna, dvs. de utstyrslar som ér {6-

remél for domstolens prévning, dr ingivna 1 malet.

GSK ér innehavare av ett tredimensionellt EU-varumérke med registreringsnummer
002179695, se domsbilaga 3. I november 2014 viackte GSK talan mot Cipla med stod
av det nimnda varumirket och yrkade att Cipla vid vite skulle forbjudas att 1 nérings-

verksamhet avseende handel med likemedel 1 Sverige marknadsfora, silja eller lagra
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Cipla-inhalatorn, eller inhalatorer med annat utférande som liknar Cipla-inhalatorn
(mal nr PMT 15906-14). Den 31 mars 2015 meddelade tingsritten ett interimistiskt
forbud mot Cipla avseende Cipla-inhalatorn. Malet har direfter forklarats vilande i av-

vaktan pa utgangen av en provning av EU-varumérkets giltighet vid EUIPO.

Fragorna i det nu aktuella mélet &r om GSK-inhalatorn uppnatt varumérkesskydd i
Sverige enligt varumérkeslagen (2010:1877) till f61jd av inarbetning och om Cipla-in-
halatorn gor intrang i detta skydd samt om marknadsforingen av Cipla-inhalatorn utgor
en otillaten marknadsforingsatgérd som ska forbjudas med stod av marknadsforingsla-

gen (2008:468).

YRKANDEN OCH INSTALLNING

GSK har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen

1. vid vite om en miljon (1 000 000) kronor, eller det belopp Patent- och marknads-
domstolen finner verkningsfullt, férbjuder Cipla att i ndringsverksamhet avseende han-
del med likemedel marknadsfora, sélja eller lagra inhalatorer i Sverige 1 det utforande
som framgar av domsbilaga 2, eller inhalatorer med annat utférande som liknar 3D-va-

rumérket som framgér av domsbilaga 1, och

2. vid vite om en miljon (1 000 000) kronor, eller det belopp Patent- och marknads-
domstolen finner verkningsfullt, férbjuder Cipla att i ndringsverksamhet avseende han-
del med likemedel marknadsfora Cipla-inhalatorn eller inhalatorer med annat utfo-
rande som liknar Cipla-inhalatorn.

Cipla har bestritt GSK:s yrkanden.

Parterna har yrkat erséttning for rittegangskostnader.
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GRUNDER

GSK

Den varumdrkesrdittsliga grunden

GSK-inhalatorn utgor ett inarbetat varumérke (’Varumarket™) som ar vil ként pa den
svenska marknaden i1 varumérkeslagens mening. Det som utgér Varumérket &r den

specifika form och de kontrasterande lila fargerna som GSK-inhalatorn har.

GSK-inhalatorn har forvérvat en sérskilt hog grad av igenkidnning pa den svenska
marknaden genom den omfattande forsdljning och marknadsforing av produkterna som
GSK bedrivit 1 Sverige och EU. Likare, patienter och apotekare 1 Sverige anser att
GSK-inhalatorn utgdr en ursprungsbeteckning, ett varumarke och/eller en vilkidnd och
sarpriglad produkt. Detta dr &ven nadgot som foljer av marknadsunders6kningar. For
andra generiska Seretide®-inhalatorer anvénds olika farger for olika produkter men
enbart GSK har anvint den lila fargen 1 ungeféar 20 ar och uppnétt s.k. ’blockbuster”-

status.

Det finns inte nagra funktionella element hos Varumarket. Det finns inte heller ndgot
fargkodningssystem for inhalatorer. Cipla sjdlvt anvdnder andra farger for samma pro-
dukt pa EU-marknaden och utanfér EU. Endast GSK anvinder den lila fargen pa den

svenska marknaden.

GSK-inhalatorn kan inte anses ha forlorat sin sarskiljningsformaga till f61jd av degene-

ration. GSK har snarare aktivt forsokt skydda sitt Varumaérke 1 Sverige.

Cipla har 1 Sverige marknadsfort, sdlt och lagrat inhalatorer under tiden fore det in-
termistiska forbudet som meddelades den 31 mars 2015 i mé&l nr PMT 15906-14 1 det

utforande som framgér av domsbilaga 2.
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Det foreligger identitet mellan Cipla-inhalatorn och GSK-inhalatorn. Eftersom identitet
foreligger bade mellan varorna och mellan de aktuella varumirkena gor Cipla-inhala-
torn intrdng i Varuméirket enligt 1 kap. 10 § forsta stycket 1 varumirkeslagen. Det &r

tydligt att anvindningen skadar GSK:s Varumérke.

Varorna ér identiska och om mérkena inte skulle anses vara identiska visar de i vart
fall en hog grad av likhet. Enligt 1 kap. 10 § forsta stycket 2 varumédrkeslagen forelig-
ger intrang eftersom Ciplas anvindning kan leda till forvaxling, inklusive risk for att
genomsnittskonsumenten ska ledas till att tro att det finns en koppling mellan Cipla
och GSK. En patient som ser Cipla-inhalatorn kan tro att produkten dr samma som
GSK-inhalatorn. En ldkare eller apotekare som ser eller hor en beskrivning av Cipla-
inhalatorn kommer att forvixla den med den vilkdnda GSK-inhalatorn. Sdlunda skadas

Varumirkets ursprungsangivelsefunktion av Ciplas anvdndning av Cipla-inhalatorn.

Ett och samma ldkemedel forekommer ofta pd marknaden under olika varumérken och
marknadsfors av olika ldkemedelsforetag. Det gar sidledes inte att utesluta att ett kon-
traktuellt forhallande (i form av en licens) foreligger avseende forpackningsutstyrseln
eller andra relaterade réttigheter enbart for att produkten marknadsfors under ett annat
(handels)namn och/eller med en annan tillverkares beteckning. Liknande géller for
produkter som omfattas av parallellimport, exempelvis GSK-inhalatorn, dér parallell-
importorer som Orifarm AB och Paranova Lékemedel AB nimns som produkternas

kommersiella ursprung.

Séaledes dr den enda gemensamma ursprungsangivelsen som alltid forekommer pa
GSK-produkter den distinkta fiargen och firg/formkombinationen. Ciplas produkter
passar in i det produktsortiment som gor att genomsnittskonsumenten forvéntar sig att
Cipla-inhalatorn ingdr i samma sortiment som GSK-produkter, antingen under licens

eller genom parallellimport. Risken for sddan indirekt forvéxling ar uppenbar.

Ciplas anvédndning av Cipla-inhalatorn drar otillborlig fordel av och skadar Varumér-

kets anseende, 1 strid med 1 kap. 10 § forsta stycket 3 varumadrkeslagen. Med tanke pa
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att det inte finns ndgra objektiva skl till att Cipla anvinder en utstyrsel som &r identisk
med Varumirket, kan GSK inte se ndgon annan anledning &n att Ciplas avsikt ar att
dra otillborlig fordel av Varumirkets anseende pa den svenska marknaden vilket ocksa
skadar Varumairkets sirskiljningsforméga och anseende. Detta framgar av det faktum

att Cipla anvénder andra utstyrslar pa andra marknader 4n den svenska.

Ciplas anvindning av Varumadrket har inte gjorts i enlighet med god affirssed. Ciplas
anvindning sker exempelvis pa ett sétt som ger intryck av att det finns ett kommersiellt
samband mellan GSK och Cipla. Detta paverkar virdet av Varumérket genom att dra
otillborlig fordel av dess sérskiljningsformaga och anseende och Cipla framstiller sin

produkt som en imitation eller &tminstone en nira imitation av Varumarket.

Den marknadsforingsrdttsliga grunden

Av samma skél som anges ovan under rubriken ”Den varumdrkesrdttsliga grunden” ér
GSK-inhalatorn (som marknadsfors under Varumirket och med sarskiljande lila farg)
kdnd och sédrpriaglad enligt marknadsforingslagen. Varumérket &r inte degenererat pa

marknadsforingsrittsliga grunder.

Produkternas ursprung kan litt forvaxlas. Det dr uppenbart att Cipla var medvetet om

GSK-inhalatorn nér Cipla utformade Cipla-inhalatorn.

Med tanke pa GSK-inhalatorns enorma marknadspenetration, och den dirav féljande
védlkandheten, méste den ocksa anses vara vélkdnd under marknadsforingslagen. Detta
ar ett faktum som Cipla utan giltig anledning anvinder till sin egen fordel. Cipla an-
vénder inte utstyrseln och den lila fargen pd andra marknader. Det finns inga objektiva
skdl att anvdnda den och Cipla siljer framgangsrikt sina produkter under andra utstyrs-

lar i andra ldnder.

Genom anvédndning av Cipla-inhalatorn snyltar Cipla pd GSK:s och Varumirkets re-

nommeé.
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Cipla-inhalatorns identitet eller &tminstone mycket snara likhet med GSK-inhalatorn
kommer sannolikt att visentligt paverka konsumenternas kommersiella beteende. Det

marknadsrittsliga s.k. transaktionstestet ar sdledes uppfyllt.

Forbudsyrkandena och deras utformning

Det finns bade behov av och rittsliga grunder for ett forbud.

Rétten till forbud enligt varumérkeslagen ar i princip absolut nir intrang konstaterats.
Enligt fast praxis fran Marknadsdomstolen kan ett forbud enligt marknadsforingslagen

meddelas dven om svaranden har upphdrt med den aktuella verksamheten.

Vidare kan det inte anses foreligga nagot tvivel om att Cipla avser att ateruppta forsalj-
ning av Cipla-inhalatorn om det interimistiska forbudet i mal nr PMT 15906-14 upp-

hévs. Den aktuella risken for fortsatt intrdng dr betydande. Ciplas atgérder, t.ex. att for-
nya marknadsgodkdnnandet for den aktuella produkten, utgdr forberedelser for sddana

nya intrang.

Forbudsyrkandena ar varken for vidstrickta eller oprecisa. De yrkade forbuden omfat-
tar tva lila nyanser 1 ett specifikt utforande som é&r identiska med eller liknar de lila fér-
gerna av Varumirket, men inte alla nyanser av lila. De yrkade forbuden omfattar inte
alla nyanser av lila 1 alla utféranden. Om forbudet skulle begrinsas till exakt de Pan-
tone-farger som anvédnds pa Cipla-inhalatorn skulle Cipla latt kunna kringga forbudet
med en produkt som fortfarande skulle vara identisk eller forvixlingsbar enligt en va-

rumdrkes- eller marknadsréttslig bedomning.

Rattsmedlen 1 varumérkes- och marknadsritten dr inte identiska varfor tva parallella

vitesforbud kan meddelas i1 forevarande fall.
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Cipla

Den varumdrkesrdittsliga grunden

GSK saknar varumirkesrittsligt skydd i Sverige for det pastddda Varumérket, liksom
for fargen lila i sig. Det pastddda Varumarket, liksom firgen lila i sig, saknar ursprung-
lig sarskiljningsformaga for inhalatorer och har inte heller forvérvat sirskiljningsfor-
maga genom inarbetning. Vare sig det pastadda Varumairket eller firgen lila i sig ar vil

kidnda som varumérken for inhalatorer 1 Sverige.

Péstatt varumérkesrittsligt skydd for Varumirket, eller for fargen lila 1 sig, foreldg 1
vart fall inte 1 Sverige vid den tidpunkt d& Cipla-inhalatorn senast marknadsfordes, sal-
des och lagerhélls pa den svenska marknaden, dvs. vid tiden for det interimistiska for-

budet som meddelades den 31 mars 2015 i mal nr PMT 15906-14.

For det fall Patent- och marknadsdomstolen skulle anse att GSK styrkt att det pastadda
Varumirket var inarbetat som varumaérke i Sverige nédr Cipla-inhalatorn senast mark-
nadsfordes, séldes och lagerhdlls pd den svenska marknaden gor Cipla géllande att
detta skydd inte ldngre bestar. Varumérket har, 1 vart fall numera, till f61jd av degene-

ration forlorat sin eventuellt tidigare innehavda sérskiljningsformaga.

Om det pastadda Varumarket inte kan anses ha degenererat har det i vart fall forlorat
eventuell tidigare innehavd sarskiljningsformaga som en f61jd av det (sedan ldng tid)
frekventa bruket av olika fiarger som ett inslag i designen av inhalatorer p4 marknaden.
En inhalators farg uppfattas séledes inte, i vart fall inte numera, av en genomsnittskon-

sument som en angivelse av kommersiellt ursprung.

Form och firg pd Cipla-inhalatorn anger produktens art och avsedda anvindning.
Cipla-inhalatorns form och firg har en beskrivande, och inte en kénneteckensrittslig
eller ursprungsangivande, funktion. Det utgdr ddrmed inte varumédrkesanviandning att

sdlja, marknadsfora och lagerhélla Cipla-inhalatorn. Av denna anledning foreligger
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inte varumérkesintrang och nagot forbud kan inte meddelas oberoende av GSK:s even-

tuella ensamritt till Varumairket.

Det foreligger inte s.k. dubbel identitet mellan det pastadda Varumérket och Cipla-in-

halatorn.

Det foreligger inte risk for forvaxling mellan det pastddda Varumirket och Cipla- inha-
latorn, inkluderande att det inte foreligger ndgon risk for att en genomsnittskonsument
som ser Cipla-inhalatorn skulle kunna ledas att tro att det foreligger ett ekonomiskt

samband mellan GSK och Cipla.

Marknadsforing, forséljning och lagerhdllning av Cipla-inhalatorn skadar inte den av
GSK péstadda urspungsangivelsefunktionen (eller nigon annan funktion) hos det pé-
stddda Varumirket. Vare sig formen eller firgsittningen pa det pastaidda Varumarket,
eller fargen lila i sig, kan tjina ndgon ursprungsangivelsefunktion sdvitt avser inhalato-

Ier.

Marknadsforing, forsdljning och lagerhallning av Cipla-inhalatorn drar inte otillborlig
fordel av och skadar inte pd nagot sitt pastatt anseende for det pastadda Varumarket.
Cipla bestrider att Varumaérket, respektive fargen lila 1 sig, innehar varuméarkesrattsligt

anseende.

Det f6ljer av 1 kap 11 § andra stycket 2 varumérkeslagen att ensamritt till ett varu-
mérke inte hindrar att ndgon annan i1 ndringsverksamhet, anvdnder “uppgifter om va-
rans eller tjinstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvdndning, vdrde, geografiska ur-
sprung eller andra egenskaper”, forutsatt att anvindningen sker i1 enlighet med god af-
farssed. Det dr precis en sddan beskrivande anvdndning av form och farg som fore-

kommer pé Cipla-inhalatorn.
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Om Patent- och marknadsdomstolen skulle finna att det foreligger dubbel identitet eller
forvaxlingsrisk och att marknadsforing, forsdljning och lagerhdllning av Cipla-inhala-
torn skadar nagon av Varumarkets funktioner eller drar otillborlig fordel av eller ska-
dar ndgot Varumairket tillkommande anseende foreligger under alla forhallanden skilig
anledning for Cipla att pa en inhalator av forevarande slag anvidnda sig av den standar-
diserade och funktionella utformningen av en inhalator liksom av likaledes funktionellt

betingade (beskrivande) lila fairgnyanser.

Den marknadsrdttsliga grunden

Cipla har inte genom marknadsforing och forséljning av Cipla-inhalatorn dvertrétt
marknadsforingslagen. Cipla begar inte, och har inte heller begatt, intrdng i nagra av
GSK paéstatt tillkommande réttigheter till GSK-inhalatorn, respektive den lila fargen i

sig, pa marknadsforingsrittslig grund.

GSK saknar pastatt marknadsforingsrattsligt skydd i1 Sverige for GSK-inhalatorn, lik-
som for fargen lila i sig. Vare sig GSK-inhalatorn eller fargen lila i sig uppfyller kra-
ven for att anses som en kénd och sdrpriglad produkt i den mening som avses i 14 §
marknadsforingslagen. Vare sig GSK-inhalatorn eller firgen lila i sig har forvarvat

marknadsforingsrittslig sarpragel genom inarbetning.

Pastatt marknadsforingsrittsligt skydd for GSK-inhalatorn, respektive for fargen lila i
sig, forelag 1 vart fall inte vid den tidpunkt da Cipla-inhalatorn senast marknadsfordes,
saldes och lagerholls pd den svenska marknaden, dvs. vid tiden for det interimistiska

forbudet som meddelades den 31 mars 2015 1 mal nr PMT 15906-14.

For det fall Patent- och marknadsdomstolen skulle anse att GSK styrkt att GSK-inhala-
torn dtnjot marknadsforingsrittsligt skydd i Sverige nir Cipla-inhalatorn senast mark-
nadsfordes och saldes pa den svenska marknaden gor Cipla géllande att detta skydd
inte lingre bestir. GSK-inhalatorn har nimligen, i vart fall numera, till f61jd av dege-

neration forlorat sin eventuellt tidigare innehavda sarpragel.
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Cipla-inhalatorn utgor inte en vilseledande efterbildning av GSK-inhalatorn och Cipla-
inhalatorn kan inte litt forvixlas med GSK-inhalatorn. Utformningen av Cipla-inhala-
torn tjinar dessutom huvudsakligen till att gora produkten funktionell. Cipla-inhalatorn
snyltar inte pd ndgot GSK eller GSK-inhalatorn eventuellt tillkommande renommé.

Cipla bestrider att pastatt skyddsvart renommé foreligger.

Det marknadsforingsrittsliga s.k. transaktionstestet dr inte uppfylit.

Det behov av att undvika oberéttigade monopol pa allminna eller beskrivande ord eller
symboler (i forevarande fall ett behov av frihdllning for former och firger pa inhalato-
rer), som kommer till uttryck i 1 kap 11 § andra stycket 2 varumérkeslagen, foreligger
aven vid tillimpningen av marknadsforingslagen. Om Patent- och marknadsdomstolen
saledes 1 och for sig skulle finna att Cipla-inhalatorn utgér en vilseledande efterbild-
ning av GSK-inhalatorn eller snyltar pd ndgot GSK eller GSK-inhalatorn tillkom-
mande renommé, liksom att det s.k. transaktionstestet dr uppfyllt, foreligger under alla
forhdllanden skilig anledning for Cipla att pa en inhalator av forevarande slag anvdanda
sig av den standardiserade och funktionella utformningen av en inhalator liksom av li-

kaledes funktionellt betingade (beskrivande) lila fargnyanser.

Forbudsyrkandena

Cipla bestrider att det foreligger behov av eller réttsliga forutséttningar for att meddela
nagot av de yrkade forbuden. Syftet med forbudssanktionerna i 8 kap 3 § forsta stycket
varumérkeslagen och 23 § forsta stycket marknadsforingslagen dr att stoppa pagéende
intrang och overtradelser. D& all marknadsforing, forsiljning och lagring i Sverige av
Cipla-inhalatorn upphdrde mer én tva ar fore stimningsansdkans ingivande i juni 2017
(till f6ljd av interimistiskt forbud meddelat den 31 mars 2015 1 Patent- och marknads-
domstolens mal PMT 15906-14), och inte dterupptagits darefter, syftar GSK:s forbuds-
yrkanden till att forhindra intrdng och overtradelser som GSK spekulerar i eventuellt

skulle kunna dga rum i framtiden.
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Forbud utformade i enlighet med GSK:s yrkanden skulle vara (i) for vidstrackta (ef-
tersom GSK:s forsta yrkande omfattar 4ven “inhalatorer med annat utférande som lik-
nar 3D-varumérket som framgér i domsbilaga 1 och eftersom GSK:s andra yrkande
omfattar dven “’inhalatorer med ett annat utférande som liknar Cipla-inhalatorn”, inne-
barande att ett forbud skulle omfatta mer &n den pastétt skyddade utseendet hos GSK-
inhalatorn) och (ii) for oprecisa (eftersom yrkandena inte anger s.k. Pantone-koder som

klargor vilka specifika lila nyanser som omfattas av yrkandena).

Om GSK:s yrkanden skulle bifallas skulle det innebidra att GSK tillerkédnns en ensam-
ratt till alla lila nyanser savitt avser anvindning pa generiskt utformade inhalatorer av
typen MDI. GSK pastér inte ens att man har ett sa vidstrackt skydd for det pastddda
Varumirket/GSK-inhalatorn, eller for firgen lila i sig, vare sig pa varumérkes- eller pa

marknadsforingsrattslig grund.

Ett eventuellt forbud ska darfor, 1 forsta hand, begrinsas till den exakta formen och
fargséttningen hos GSK-inhalatorn enligt domsbilaga 1 med referens dven till Pantone-

koderna for firgerna pé inhalatorn.

I andra hand ska ett eventuellt forbud begrinsas till den exakta formen och fargsétt-
ningen hos Cipla-inhalatorn enligt domsbilaga 2 genom referens dven till Pantone-ko-

derna for fargerna pa inhalatorn.

I sista hand ska ett eventuellt forbud begrénsas till exakt form och fargsdttning pa
GSK-inhalatorn respektive Cipla-inhalatorn genom referens dven till Pantone-koderna

for fargerna pa inhalatorerna.

Det kan inte, oavsett om referenser gors till Pantone-koder 1 ett eventuellt forbud,
komma ifriga att 1ata forbudet omfatta dven ”liknande” utformningar, inklusive farger,
eftersom omfattningen av ett sddant forbud skulle bli mycket osédkert och skulle riskera
att tolkas som omfattande dven inhalatorer med annan utformning och féargséttning &n

vad som forekommer pd GSK-inhalatorn respektive Cipla-inhalatorn liksom alla lila
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nyanser (eller i vart fall fler lila nyanser &n dem som forekommer pa GSK-inhalatorn

respektive Cipla-inhalatorn).

Forbud utformade pa det sétt som GSK yrkat 4r sammanfattningsvis inte proportioner-

liga, inte verkstillbara, och deras tillimpning vore oforutsigbar.

Det ar inte befogat att forena respektive yrkat forbudsforeldggande med ett vite om en
miljon kronor. Ett vite i den storleksordningen ar inte motiverat for att forméa Cipla att

folja ett eventuellt forbudsforeldggande.

Vid eventuellt bifall till bAda yrkandena skulle ett och samma agerande av Cipla kunna
komma att beddmas som dvertradelser av bada forbuden samtidigt med risk for utdo-
mande av ett totalt vite om tva miljoner kronor. Av det lindrigaste ingreppets princip
foljer att om det finns flera tinkbara atgiarder, méste det alternativ véljas som medfor
minsta mojliga intrdng for den som utsétts for tvangsingreppet. Ett dubbelt vitesforbud
avseende samma pastddda dvertradelse ér inte rimligt, och det vore oproportionerligt,
sarskilt med beaktande av att syftet med bada foreldggandena vore detsamma, nimli-
gen att sikerstilla att ett och samma pastétt intrangsgdérande beteende fran Ciplas sida
inte upprepas. Cipla bestrider att det 4r mojligt att lagga ett ifragasatt beteende och ske-
ende till grund for tva parallella vitesforbud med 1 princip samma formulering pa satt

som GSK yrkat.

For det fall Patent- och marknadsdomstolen anser att tva parallella vitesforbud kan,
och ska meddelas 1 forevarande fall, ska Patent- och marknadsdomstolen vid bestdm-
mandet av vitesbeloppets storlek beakta det totala vite som Cipla skulle behova erligga

1 hidndelse av en Overtradelse.
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UTVECKLING AV TALAN

GSK

Bland de astma- och KOL-ldkemedel GSK utvecklar och siljer finns lakemedlet Sere-
tide®. Det var patentskyddat i Sverige fram till 2013 och har sélts under drygt 20 ar.
Lakemedlet som Cipla-inhalatorn innehaller r identiskt med det som finns i GSK-in-

halatorn, dvs. Seretide®, och bdda inhalatorerna anvinds for att behandla astma och

KOL.

Likedelsprodukten Seretide® finns i tre olika Evohaler®-inhalatorer av typen MDI
med olika dosstyrka. Produkterna bendmns Seretide® Evohaler® Mite, Seretide®
Evohaler® och Seretide® Evohaler® Forte. Dosstyrkan hos de olika inhalatorerna av-
speglas genom anviandning av olika nyanser av lila pa produkterna. GSK-inhalatorn,
dvs. Varumirket, dr produkten Seretide® Evohaler®. De tva lila nyanserna pd GSK-

inhalatorn har Pantone-koderna 2587C och 2645C.

GSK-inhalatorn dr av typen MDI och ér avsedd for att distribuera en spraydos. GSK
sdljer dven en diskusformad DPI-inhalator, som dr en annan typ av inhalator avsedd for
att distribuera ett pulver till patienten. Aven om en MDI och DPI kan innehalla samma
aktiva substanser sa kréver de olika inhalationstekniker och anvidnds dirfor av olika
patienter varfor de inte kan anses som utbytbara. En patient bor mot bakgrund av de

skilda inhalationsteknikerna saledes inte samtidigt anvdnda en MDI och DPI.

Astmaldkemedel kan, forutom att grupperas utifrén om de dr en MDI eller DPI, delas
in 1 "Relievers”, "Preventers” och kombinationslikemedel. Relievers anviands vid
akuta tillstdnd for att slappna av luftvigsmusklerna och 6ppna upp luftvigarna. Pre-
venters ar avsedda att forhindra att luftvigsproblem uppstér hos patienten. Kombinat-
ionsldkemedel, av vilka GSK:s Seretide® och AstraZenecas Symbicort® &r tva, inne-

héller en kombination av olika aktiva substanser.
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Kombinationslikemedlen anvdnds mestadels for ldngvarigt och regelbundet bruk.
De farger som kan forekomma pa inhalatorer ar inte del av ndgon firgkod utan an-

véands endast for att identifiera den specifika produkten.

Ursprunglig sirskiljningsforméga hos Varuméirket.

Pa marknaden finns det inte ndgon tillverkare som framstiller och siljer en inhalator
med samma utseende som GSK-inhalatorn. GSK har vidare under nirmare 20 ar varit
ensam pé den svenska marknaden med en produkt som ser ut som GSK-inhalatorn

med dess sdrpraglade kombination av tva lila fairgnyanser.

Under ar 1995 gav GSK en formgivare i uppdrag att formge en forpackning for like-
medlet Seretide®. Detta skedde 1 ljuset av att det vara fradga om en ny form av ldkeme-
delsprodukt som medforde en helt ny behandlingsstrategi. GSK ville dérfor ha en farg-
sattning som tydligt skiljde Seretide® frdn andra ldkemedelsprodukter. GSK-inhala-

torn formgavs saledes specifikt for att sirskilja den fran andra tillverkares produkter.

Nar GSK-inhalatorn lanserades skiljde den ut sig genom sin fargséttning frén tidigare
produkter, vilket tydligt framgar av en genomgang av de inhalatorer som lanserats fran
1970 och framat. Den skiljer sig dven fran senare lanserade inhalatorer pa marknaden.
Bl.a. eftersom firgen pa andra inhalatorer i regel var likemedelsvit. Det var forst efter
lanseringen av Seretide® som det borjade bli vanligare med heltickande fargséttning
av inhalatorer. Varje tillverkare strdvade dock efter att hitta en egen farg och inte att ta
efter sina konkurrenter. Nagot monster i de fargval tillverkare gjorde, som kan anses ha

skapat en fargkod, finns inte.

Vad sérskilt giller Sandoz produkt AirFlusal sé ar det en DPI, dvs. en annan sorts pro-
dukt &n GSK-inhalatorn. GSK har emellertid vickt talan mot Sandoz angédende pro-
dukten 1 andra ldnder dn Sverige och har da baserat sin talan pd skydd for en viss nyans
av lila i sig. Vidare dr dven OrionPharmas produkt Easyhaler en DPI och den har inte

den L-form som GSK-inhalatorn uppvisar. Munstyckesdverdraget &r inte lila utan
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morkblatt. Produkten Salflumix, som lanserades i maj 2018, ar d&ven den en DPI med

en annan form dn GSK-inhalatorn.

Den marknadsundersokning GSK latit utfora avseende en lila firg i sig visar slutligen
pa att firgen, som &terfinns pa huvuddelen av GSK-inhalatorn, har sérskiljningsfor-
méga. Om fargen uppfattas som visande ett kommersiellt ursprung bor samma resone-
mang kunna 6verforas pa GSK-inhalatorn i sin helhet, eftersom den huvudsakligen

uppvisar samma lila farg.

Inarbetning

Den svenska marknaden for ldkemedel ar kraftigt reglerad. Vidare ar systemet for for-
skrivning av lidkemedel nationellt och inte harmoniserat inom EU. Detsamma géller for
hur apoteken verkar. Utldndska domar, beslut och artiklar blir siledes inte relevanta

nér de tar sin utgangspunkt i andra regulatoriska system &n det svenska.

Enligt svensk ritt dr det olagligt att rikta marknadsforing av ldkemedel mot slutanvén-
dare/patienter. Marknadsforing kan saledes endast riktas mot yrkesverksamma, som
t.ex. ldkare. Dessutom géller att visande av en faktisk produkt vid genomf6érandet av en

marknadsundersokning kan bli bedomt som en form av marknadsforing.

Det ar likaren som genom valet av det ldkemedel som ska foreskrivas beslutar vilken
produkt en patient ska kopa. Patienten foljer i mer dn 95 procent av fallen den av ldka-
ren foreslagna behandlingen. Vid koptillfdllet har patienten endast mdjlighet att godta
generisk substitution, avstd frdn utbyte och betala mer for en annan produkt, eller helt
avsta fran att kopa likemedlet. Att patienten helt skulle avsta fran inkdp framstar dock
inte som nagot realistisk alternativ. Patientens inkdp bestdms sdledes av den forskri-
vande ldkaren. Omsittningskretsen utgdrs déarfor av de forskrivande likarna. Under
alla omsténdigheter méste omséttningskretsen till 1 vart fall 95 procent anses besta av

lakare. Patienternas sekundéra kunskapskélla ar apotekare, vilka ddrmed i andra hand
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skulle kunna utgdra en del av den relevanta omséttningskretsen tillsammans med la-

kare.

Patienterna kan paverka vilken inhalator som skrivs ut. Om patienten sett och testat
GSK-inhalatorn kan det hinda att denne mdjligen inte minns ldkemedelsnamnet varfor
patienten hos ldkaren hinvisar till den lila inhalatorn”. Lékaren kan sedan utifrdn
detta dra slutsatser och mot bakgrund av likheten mellan GSK-inhalatorn och Cipla-
inhalatorn vélja den sistnimnda. Till detta bidrar ocksa den omsténdigheten att sjukhus
inte delar journalinformation. Om patienten byter ldkare behover den nya ldkaren séle-
des inte ha tillgdng till journalen och saknar dirmed mojlighet att se om patienten tidi-

gare anviant GSK:s produkt.

Apotekarna kan ha en liknande roll som likarna. De dr inte bara passiva forséljare av
lakemedel utan &r skyldiga att ha kunskap om den produkt de sdljer och kan t.ex. mot-
sdtta sig generisk substitution om de anser att patienten skulle f4 problem med sin be-
handling vid ett utbyte. De kdnner alltsa till utseendet pa GSK-inhalatorn d&ven om den
sdljs 1 en forpackning. Mot bakgrund av den likhet GSK- och Cipla-inhalatorerna utvi-
sar kan de vidare forklara ett generiskt utbyte med att det ar fraga om parallellimport,
licens fran GSK eller helt enkelt med att ’den hér &r lik din gamla inhalator”. Patienten

kan léttare acceptera ett utbyte om information av detta slag lamnas av apotekaren.

Produktmarknaden

Vad giller produktmarknaden s& utgdrs den 1 forsta hand av kombinationsinhalatorer
av typen MDI innehallande inhalationssteroid (ICS) och langverkande beta-2-agonist
(LABA) med de aktiva substanserna flutikason och salmeterol. I andra hand utgdrs den
av inhalatorer av typen MDI med ICS och beta-2-agonist. I sista hand bor produkt-
marknaden 1 vart fall avgrénsas till MDI-inhalatorer eftersom sddana produkter skiljer

sig fran DPI-inhalatorer bl.a. vad giller inhalationsteknik.
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Forvirvad sirskiljningsforméga

Seretide® var den forsta ldkemedelsprodukten med flutikason och salmeterol i samma
inhalator. Vid marknadsforing av produkten har GSK genomgaende och i stor omfatt-

ning anvint fargen lila. Likemedlet ar vidare ett av de mest sdlda genom tiderna.

Lakemedelsbehéllaren som inhalatorn rymmer &r inte en del av Varumérket och ska

inte betraktas vid bedomning av Varumarkets sirskiljningsformaga.

Det finns inte ndgon fargkod, vilket framgér redan av att Cipla sjélvt siljer inhalatorer i
andra lander med andra farger @n den bolaget séljer 1 Sverige. I Tyskland séljer Cipla
t.ex. en inhalator som 1 huvudsak ar vit. Vidare s anger Cipla pa sin hemsida, ddr man
skriver om inhalationsprodukter, inget om nigon fargkod. P4 hemsidan anges ocksé att
anvandaren bor skriva ned vilken inhalator som dr av typen ”Controler” respektive
”Reliever” om denne har en inhalator av varje slag for att inte ta fel. Cipla anvédnder sig

saledes inte sjdlvt av nagon fargkod.

Nar det giller produkten Relvar Elipta s menade vissa konsumenter att uttrycket ”Rel-
var” kunde forviaxlas med en bld Reliever. Produkten Relvar Elipta var centralt god-
kdnd for hela EU varfor dndringen i Storbritannien medforde @n édndring for hela EU.
Andringen, som var relaterad till forhallandena i Storbritannien, har saledes ingen rele-

vans for att det skulle finnas en firgkod for inhalatorer i Sverige.

Degenerering har inte skett

Det finns ingen inhalator som &r lik GSK-inhalatorn och det finns ingen fargkod. GSK
har inte heller varit passiv utan har vidtagit atgirder mot det som GSK uppfattat som
intrdng. Bl.a. kan hinvisas till det mdl mellan parterna som sedan tidigare dr aktuellt

vid Patent- och marknadsdomstolen.
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God affarssed

Bland ldkemedelsbolag finns en sed att inte kopiera uttryck i farg och form hos andra
tillverkare. Detta dr ocksa det sétt patienterna uppfattar det pa. Det finns ocksa ett stort
utrymme for hur Cipla kunde ha utformat sin inhalator. Det saknas séledes skél for

Cipla att utforma en inhalator identisk med GSK-inhalatorn.

Intréng

Cipla-inhalatorn &r en generisk produkt till den produkt som séljs under Varumérket
och det dr fraga om konkurrerande bolag. Samma kontrasterande lila farger och L-form
aterfinns pa GSK- och Cipla-inhalatorerna. Rent generellt &r det endast ovisentliga de-
taljer som skiljer dem &t. Det interimistiska forbudet ar baserat pa registrerade réttig-
heter och 4r en annan réttighet 4n den GSK &beropar i detta mal. Om forbudet upphor
skulle Cipla ateruppta sin forséljning. Cipla har ocksa ansdkt om ett fornyat forsalj-

ningsgodkédnnande for sin produkt hos Likemedelsverket.

Bolagens inhalationsprodukter riktar in sig pa samma omséttningskrets och siljs till
samma kunder. Det dr vidare vanligt med licensuppldgg och parallellimport pa mark-
naden varfor det finns anledning for omséttningskretsen att tro att det finns ett ekono-

miskt eller kommersiellt samband mellan GSK och Cipla.

Eftersom ldkarna uppfattar GSK-inhalatorn som ett Varumérke formedlar de denna
uppfattning till patienterna. Patienterna kénner framforallt igen inhalatorn och inte 14-
kemedelsprodukten. Detta 6kar ocksd sannolikheten hos patienten att godta ett utbyte

eftersom de ser likadana ut.

GSK-inhalatorn har en utformning som forhindrar att odnskade spraydoser distribueras

av misstag och munstycket dr battre utformat for att forhindra att det lossnar.
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Cipla-koncernens omséttning per ar uppgér till ca 20 miljarder kr varfor det inte kan

anses orimligt med de vitesbelopp som GSK har yrkat.

Cipla

Formen pa en MDI som GSK-inhalatorn &r helt funktionell och uppvisar en standard-
form. Inhalatorer av typen MDI med en L-form har funnits pa marknaden sedan 1950-
talet och dr den mest anvinda modellen av inhalator pa marknaden. Det rader inte hel-
ler tvist i mdlet om att formen pa GSK-inhalatorn i sig inte har sérskiljningsformaga.
Det som GSK gor géllande skydd for dr darmed 1 praktiken kombinationen av form
och fiarg pa inhalatorn. Eftersom formen pd GSK-inhalatorn helt saknar sérpriagel blir

det avgorande om fargen kan anses ha det.

Férg ar inte ndgot som omséttningskretsen uppfattar som ett uttryck for kommersiellt
ursprung utan den uppfattas som ett beskrivande element. P4 marknaden anvands
ocksa fargen for att gruppera inhalatorer utifrdn deras innehall. Olika innehall 1 pro-
dukterna medfor ocksa att de far olika farger. Det ar emellertid inte frdga om nagon
formell fairgkod och nagot regulatoriskt krav pa fargséttning finns inte. Daremot finns
en informell firgkod som en konsekvens av den perception omsattningskretsen har av
farger pa inhalatorer. Perceptionen omséttningskretsen har ar att farg ar beskrivande

for innehallet 1 inhalatorer och inte en ursprungsangivelse.

P4 den svenska marknaden forekommer, och har sedan linge forekommit, ett flertal

olika inhalatorer med skilda fargsittningar. Detta forekommer dven i andra ldnder.

Den lila fargen &r inte unik for GSK. Den finns dven produkterna AirFlusal och Easy-

haler som tillverkas av andra likemedelsbolag.
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Genomsnittskonsumenten

I omsittningskretsen ingér ldkemedelskommittéer, ldkare, farmaceuter, apotekare och
patienter. Vad giller likedelskommittéer, i vilka likare och farmaceuter ingér, sa ar

dessa rddgivande expertorgan i likemedelsfragor och utarbetar rekommendationer for
en tillforlitlig och rationell ldkemedelsanvéndning. Rekommendationerna utgor sedan

ett hjdlpmedel vid forskrivning av likemedel.

Négon viktning av de olika grupper som ingar i omséttningskretsen i forhallande till
varandra ska inte ske vid bedomning av graden av inarbetning utan kravet dr detsamma
for samtliga dessa grupper. En mindre grad av inarbetning hos en grupp kan alltsé inte
uppvigas av en hégre grad av inarbetning hos en annan grupp som ingar 1 omsattnings-

kretsen.

Vad giller ldkare, farmaceuter och apotekare sé dr de samtliga vilinformerade och
uppmirksamma. Motsvarande géller for patienter som har fatt recept avseende en inha-
lator, dvs. en ldkedelsprodukt, utskrivet av sin lakare. Genomsnittskonsumenten av in-

halatorer &r séledes sérskilt paldst och har en hog uppmérksamhetsniva.

InkOpssituationen

Inkopssituationen av likemedel praglas av att ink6p sker i en reglerad kontext. For-
skrivning av likemedel sker inte pa grundval av fiarg och form utan det &r patientens
behov ur ett medicinskt perspektiv som dr avgdrande. P4 grundval av patientens behov
ur ett medicinskt perspektiv bestims sedan vilken medicin som utgdr den laimpliga be-
handlingen for patienten ifraga. Inkop sker siledes pa medicinska grunder och inte uti-

fran farg och form.

Regleringen av hur recept ska utformas medfor att det ska anges vilken substans det ar
fraga om och vilken styrka denna har samt 1 vilken mén generiskt utbyte far ske. Ett

generiskt utbyte forutsitter siledes att det pd receptet inte anges att detta dr forbjudet.
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Apotekspersonalen dr skyldig att byta ut ett likemedel mot ett generiskt preparat om
detta &r tillatet och mojligt. Det dr Lakemedelsverket som avgor om olika mediciner dr
utbytbara och vid bestimmande av detta bedoms om mediciner dr medicinskt likvér-
diga vid sammanvégd bedomning av medicinsk effekt och sékerhet. Det finns ocksa ett
frihallningsbehov vad géller utseendet pa produkter eftersom det gynnar f6ljsamheten

hos patienten att godta utbyte om produkterna ser likadana ut.

Den relevanta produktmarknaden

Marknaden for inhalatorer &r inte begrénsad till en viss typ av inhalator eller en viss
aktiv substans. Likare kommer dessutom i kontakt med ett flertal olika inhalatorer. Be-
domningen av inarbetning ska ske utifrin inhalatormarknaden i dess helhet. I andra
hand utgdrs marknaden av bada typerna av inhalatorer, dvs. MDI och DPI. I sista hand

ska produktmarknaden avgrénsas till inhalatorer med kombinationsldkemedel.

GSK- och Cipla-inhalatorerna

GSK-inhalatorn har ett blankt skaft med den lila Pantone-fiargen 2587 C och en "hatt”
over munstycket med Pantone-firgen 2645 C. Vidare dr den forsedd med en gul for-
monterad medicinbehéllare dar varumérket Seretide® alltid ar synligt pa den dvre de-
len av behéllaren vid anvindning av inhalatorn. Pa skaftet av inhalatorn finns dven

market Seretide® utskrivet.

GSK siljer sina inhalatorer 1 pappersforpackningar med firgerna rosa, gul och ljuslila
beroende pa vilken styrka medicinen har. GSK-inhalatorn séljs i den gula pappersfor-

packningen.

Cipla-inhalatorn har andra Pantone-farger pd skaft och "hatt”. Medicinbehéllaren, som
alltid ar formonterad, har ett gront band pa den 6vre delen som é&r synlig vid anvédnd-

ning och dér det star Salmeterol/Fluticason Cipla. Inhalatorn ligger i en storre forpack-
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ning dn GSK-inhalatorn. Det finns ingen gul firg pa forpackningen utan den har far-
gerna gront, vitt och en ljuslila nyans. Cipla-inhalatorn ligger vidare i en forsluten pése

1 pappersforpackningen.

GSK-inhalatorn och Cipla-inhalatorn uppvisar betydande skillnader. Cipla-inhalatorn
har en matt firg och har olika Pantone-firger bade pa skaft och "hatt”. Det finns inget
rakneverksfonster pa framsidan som pa GSK-inhalatorn eller vingar pa munstycket.
Négon bagformad kant pa ”hélen” finns inte heller och skaftet pa Cipla-inhalatorn ar

annorlunda utformat 4n det pA GSK-inhalatorn.

UTREDNINGEN

GSK har aberopat partsforhor med N.K., VD pd GlaxoSmithKline AB. Vidare har pa
GSK:s begiran héllits vittnesforhor med partssakkunniga Dr. A.P., Pfliiger
Rechtsforschung GmbH och L.B., dverlidkare och professor pd Lungmottagning

astma och allergi Skanes universitetssjukhus.

P& Ciplas begiran har vittnesforhor héllits med partssakkunnige P.R., Brand Value

Group Research.

Cipla har aberopat en vittnesattest av S.M., anstédlld som Commercial Head

Scandinavia vid Cipla Europé¢ Filial.

Parterna har déarutdver dberopat omfattande skriftlig bevisning.
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DOMSKAL

Utgangspunkter for provningen

De centrala fragorna i mélet 4r om det finns ett varumérkesréttsligt skydd for GSK-in-
halatorn till f61jd av inarbetning och om den tillika ar kénd och sérpréglad i marknads-

rattsligt hinseende.

GSK har gjort géllande att Ciplas marknadsforing och forsialjning av Cipla-inhalatorn
dels innebdr ett varumirkesintrang, dels en otillaiten marknadsforingsatgird. Kdromalet
vilar sdledes pd bade den varumairkes- och marknadsrittsliga regleringen. GSK:s yr-

kanden ar inte alternativa.

Parterna har 1 sin respektive talan i allt viasentligt argumenterat utifrin den varuméarkes-
rattsliga regleringen. Detta med hanvisning till att den marknadsrittsliga bedomningen
1 forevarande fall till stora delar motsvarar den bedomning som ska goras enligt varu-

mairkeslagen.

De mest visentliga frdgorna 1 malet &r om skydd har uppkommit for GSK-inhalatorn
genom inarbetning, och om inhalatorn dr kénd och sirpréiglad 1 marknadsréttslig me-
ning. Bedomningen av dessa fragor gors i stora drag pa ett likartat sétt enligt de varu-
markes- och marknadsrittsliga regelverken (se MD 2016:11 punkterna 116 och 118
samt dir angiven réttspraxis). Domstolen instimmer dérfor med det synsitt parterna
anlagt, dvs. att den varumérkes- och marknadsréttsliga beddmningen till stora delar

sammanfaller.

I det foljande kommer dédrfor domstolen forst ta stéllning till fragan om det finns nagot
hinder mot ett varumérkesréttsligt skydd for GSK-inhalatorn grundat pé inarbetning.
Om si inte ar fallet kommer domstolen bedéma vilka varukdnnetecknet, dvs. GSK-in-
halatorn, riktar sig till (omséttningskretsen). Dérefter tar domstolen stéllning till om

varukdnnetecknet dr kéint inom en betydande del av omsattningskretsen.
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Efter att den varumarkesrattsliga provningen gjorts tar domstolen stéllning till fragan
om GSK-inhalatorn kan anses som kidnd och sdrpriglad enligt 14 § marknadsforingsla-
gen. Om ett varumérkes- och ett marknadsrattsligt skydd anses foreligga dvergér dom-

stolen till att prova frdgorna om intrang och otillaiten marknadsforingsatgard.

Den varumirkesriittsliga regleringen och betydelsen av EU-rétten

Den 1 januari 2019 trddde ett antal andringar 1 varumérkeslagen 1 kraft.

Enligt punkt 1 i 6vergingsbestimmelserna ska lagen i dess lydelse efter den 1 januari
2019 tillampas dven pa varukidnnetecken som har inarbetats fore denna tidpunkt. I
punkt 4 b) 1 6vergidngsbestimmelserna anges emellertid att dldre foreskrifter géller for

atgiarder som vidtagits fore det att lagen tradde i kraft.

Enligt 1 kap. 4 § andra stycket varumérkeslagen kan ett varumérke bestd av t.ex. for-
men eller utstyrseln pa en vara, forutsatt att tecknet har sérskiljningsformaga. Nérmare
bestimmelser om det grundlaggande kravet pa sérskiljningsformaga anges i 1 kap. 5 §
varumarkeslagen. Enligt den sistndmnda bestimmelsen anses ett varukdnnetecken ha
sarskiljningsformaga om det kan skilja varor eller tjanster som tillhandahélls 1 en na-

ringsverksamhet fran dem som tillhandahalls i en annan néringsverksamhet.

For varumérken som endast bestar av formen pé en vara finns specifika registrerings-
hinder angivna i 1 kap. 9 § varumirkeslagen. Av bestammelserna foljer att ensamrétt
till ett kdnnetecken inte kan forvirvas om det endast bestar av en form som foljer av
varans art, en form som ir nddvéndig for att uppna ett tekniskt resultat eller en form
som ger varan ett betydande virde. De registreringshinder som specifikt avser formen
pa en vara ska provas fore en eventuell bedomning av varumaérkets sirskiljningsfor-
miga (se Patent- och marknadsdverdomstolens avgérande den 15 december 2017 1

drende nr PMOA 2389-17).
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Ett varukédnnetecken ska enligt 1 kap. 7 § andra stycket varumédrkeslagen anses som in-
arbetat om det hér i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig
(omséttningskretsen) dr kint som beteckning for de varor eller tjanster som tillhanda-
hélls under kénnetecknet. Bestimmelsen utgor en nationell reglering och &r inte fore-

mal for harmonisering inom EU.

Enligt 1 kap. 10 § forsta stycket 3 varumédrkeslagen ska ett registrerat varumirke vara
kint inom en betydande del av omséttningskretsen for att ha ett s.k. anseendeskydd.
Samma krav pd kidnnedom géller enligt denna bestimmelse som i frdga om nér ett va-

rukdnnetecken ska anses vara inarbetat (se prop. 2009/10:225 s. 405).

Bestammelsen 1 1 kap. 10 § forsta stycket 3 varumairkeslagen ar ett resultat av harmo-
nisering inom EU, vilket 1 kap. 7 § 1 samma lag inte dr. Av systematiska skél skulle
det emellertid inte vara dnskvért om uttrycket “ként inom en betydande del av omsétt-
ningskretsen” skulle ges olika innehéll 1 olika bestammelser 1 varumirkeslagen. Kravet

pa kdnnedom 1 1 kap. 7 § varumirkeslagen bor alltsa tolkas i ljuset av EU-rétten.

Kan GSK-inhalatorn omfattas av ensamratt?

Cipla har gjort gillande att GSK-inhalatorn inte kan ha forvarvat ensamrétt eftersom
kdnnetecknet endast utgors av en form eller annan egenskap som foljer av varans art

eller &r nodvandig for att varan ska uppna ett tekniskt resultat.

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar inledningsvis att inhalatorer &r anord-
ningar som innehaller ett likemedel 1 vitske- eller pulverform. De anvénds for att dis-
tribuera ett ldkemedel till en patients lungor i syfte att behandla astma och KOL.

En inhalator kan vara av typen MDI, som innehaller en vétska som bildar aerosol vid
administrering, eller DPI, som innehaller ett pulver som vid administrering finfordelas

for att nd ut 1 patientens lungor. GSK-inhalatorn &r av typen MDI.
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Beroende pa det likemedel en inhalator innehaller anvénds den for dagligt bruk i syfte
att hindra uppkomsten av symptom (s.k. ”Preventers”) eller for att behandla akuta
symptom (s.k. ”Relievers”). Utover de nu nimnda typerna av inhalatorer finns dven
vad som kan kallas kombinationsinhalatorer, som innehéller kombinationslidkemedel.
Ett sadant ldkemedel syftar bade till att hindra uppkomsten av symptom pé lingre sikt
och motverka uppkomsten av akuta symptom. GSK-inhalatorn innehaller ett kombinat-
ionsldkemedel (Seretide®) bestaende av de aktiva substanserna flutikasonpropionat

och salmeterol.

Enligt GSK utgors kénnetecknet av formen pa GSK-inhalatorn i forening med fargsétt-
ningen; en morkare lila nyans pa skaftet pa inhalatorn och en ljusare pé skyddet for
munstycket. Kdnnetecknet utgdrs siledes av en tredimensionell form med viss fargsitt-

ning.

Det ar ostridigt 1 malet att formen pa GSK-inhalatorn 1 sig saknar sérskiljningsformaga
varfor den vésentliga bestandsdelen hos kdnnetecknet far anses vara de tva lila fargny-

anser som det forsetts med.

Det tekniska resultat som ska uppnas med GSK-inhalatorn &r omvandlingen av en
vitska till en aerosol for formedling av ett ldkemedel till patientens lungor. For uppna-
endet av detta tekniska resultat saknar kdnnetecknets vésentliga bestandsdel, dvs. farg-

sattningen, betydelse.

Det kan ocksé noteras att formen pa kdnnetecknet inte dr nédvéndig for att uppné det
tekniska resultatet. Vad som astadkommer detta dr i huvudsak en anordning pa insidan
GSK-inhalatorns skaft. Namnda anordning &r inte synlig pa kidnnetecknet och utgdr

darmed inte en bestandsdel av kidnnetecknet.

Sammantaget dr domstolen av uppfattningen att inte ndgon av GSK-inhalatorns vésent-
liga sérskiljande bestandsdelar svarar mot en teknisk funktion hos varan. Inte heller

foljer kinnetecknet av varans art. Det finns sdledes, enligt 1 kap. 9 § varumérkeslagen,
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inte ndgot hinder i sig mot att ensamrétt skulle kunna forvérvas till det kinnetecken

GSK-inhalatorn utgér genom inarbetning.

Hos vilka ska GSK-inhalatorn vara kéint som varukinnetecken?

Ett forsta led for att bedoma om ett varukidnnetecken dr inarbetat dr att bestimma den

krets till vilken det riktar sig, dvs. omsattningskretsen.

Enligt GSK ska omsittningskretsen, med hinsyn till att det ror sig om receptbelagda
lakemedel dir patientens val till helt 6vervigande del bestims av den forskrivande 14-
karen, avgrinsas till likare. I andra hand menar bolagen att 4ven apotekare skulle
kunna inga i omsattningskretsen eftersom dessa har mojlighet att 1 vissa fall byta ut det

utskrivna ldkemedlet mot ett generiskt preparat.

Cipla har 4 sin sida har anfort att den relevanta omséttningskretsen bestar av lidkeme-

delskommittéer, likare, farmaceuter, apotekare och patienter.

I forarbetena till varumirkeslagen har uttalats att omséattningskretsen bestar av perso-
ner som normalt kan ténka sig att kopa produkter av den aktuella typen och de perso-
ner som dr verksamma inom den bransch som produkten tillhor (se prop. 2009/10:225
s. 105 och SOU 1958:10 s. 222). I doktrin har vidare uttalats att omséttningskretsen
kan sédgas besta av dem som befattar sig med varan 1 ndgot skede av distributionen och
dem som kan komma att utgora slutliga forbrukare av varan (se Per Carlson i Karnov,

kommentaren till 1 kap. 7 § varumérkeslagen).

Slutkonsumenten av en inhalator &r patienten, vilken framfor allt kommer i kontakt
med varan vid inkép och anvdndning. Eftersom en inhalator innehaller likemedel kan
dock ett inko6p endast bli aktuellt efter forskrivning av ldkare. Inkdpet kan vidare end-

ast ske pd ett apotek. Lakare, apotekare och patienter kommer alltsd att befatta sig med
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varan. Fragan blir dirmed om forhallandena pd den svenska marknaden for receptbe-
lagda ldkemedel uppvisar sddana speciella forhallanden som medfor att patienten, trots

sin egenskap av slutkonsument, inte ska anses inga i omsattningskretsen.

Av forhoret med L.B. har framgétt att patientens val av inhalator till stor del bestims
av den forskrivande ldkaren. En forskrivning av ett likemedel med vissa aktiva
substanser innebdr ndmligen att valet dr begrinsat till en viss inhalator om det inte
finns generika som har godkénts for utbyte. Det &r emellertid ocksé sa att patienter som
anvinder inhalatorer &r en hos den forskrivande ldkaren aterkommande patientgrupp.
Under sin behandling kommer de saledes vid ett flertal gdnger forskrivas inhalatorer.
Genom den aterkommande anvindningen av en inhalator fir patientgruppen en mojlig-
het att ver lidngre tid bilda sig en tydlig uppfattning kring vilken inhalator de foredrar.
P4 sé sitt kan patientgruppen ocksd komma att fa ett visst inflytande 6ver vilket like-

medel som forskrivs.

EU-domstolen har vidare, vad giller receptbelagda ldkemedel, uttalat att omséttnings-
kretsen utgors av sjukvardspersonal, sasom ldkare och apotekare, men &dven allméin-
heten (se EU-domstolen dom 1 mal C-412/05 P, Alcon mot OHIM EU:C:2007:252,
punkten 63). Aven om bestimmelsen i 1 kap. 7 § varumérkeslagen inte &r ett resultat
av en harmonisering pa EU-niva finns det, som domstolen tidigare papekat, skl for att

se bestimmelsen 1 ljuset av EU-rétten.

Sammantaget finner domstolen mot bakgrund av det ovan anforda inte skél for att ute-
sluta slutkonsumenten, dvs. patienterna, frdn omsittningskretsen. Detta medfor att om-
sattningskretsen ska avgrénsas till ldkare, apotekare (som har en farmaceutisk utbild-
ning) och patienter. [ en ldkemedelskommitté ingér ldkare och farmaceuter varfor dom-
stolen inte ser ndgon anledning att fora d&ven kommittéer som sidan till omséttnings-

kretsen.

En inhalator innehéller ett receptbelagt ldkemedel. Genomsnittskonsumenten fér darfor

anses vara sirskilt paldst och ha en hog uppmérksamhetsniva.
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Har GSK-inhalatorn ursprunglig sirskiljningsforméaga?

I kravet pa inarbetning ligger att varukénnetecknet méste kunna skilja varor och tjdns-
ter som tillhandahélls i en niringsverksamhet fran dem som tillhandahalls i en annan.

Varumirket méste med andra ord ha sirskiljningsforméaga.

Ett inarbetat varumarke kan, pd samma sétt som ett registrerat mirke, ha ursprunglig
sarskiljningsformaga, men det kan ocksé ha forvarvat sirskiljningsformaga genom an-

vandning (se prop. 2009/10:225 s. 105).

GSK lanserade dr 1999 pa den svenska marknaden en diskusformad inhalator av typen
DPI innehéallande likemedlet Seretide®. Darefter lanserades GSK-inhalatorn, som in-
neholl motsvarande ldkemedel 1 form av en vétska. Lanseringen av GSK-inhalatorn
skedde enligt vad N.K. beréttat i forhor 1 Sverige under ar 2003. Av den skriftliga

utsagan fran J.B.G. framgér att lanseringen i 6vriga Europa skedde under ar 2000.

Enligt GSK var GSK-inhalatorn vid tidpunkten for dess lansering den enda inhalatorn
med en heltickande fargséttning. Vidare har bolagen anfort att kombinationen av de

tva lila fargnyanserna ger inhalatorn en betydande grad av sdrskiljningsformaga.

Varukénnetecknet som GSK gor géllande har uppnatt varuméarkesrattsligt skydd ge-
nom inarbetning ir ett tredimensionellt varukdnnetecken. For att ett sddant varukénne-
tecken ska anses ha ursprunglig sirskiljningsforméga kravs att mirket i betydande man
avviker frdn normen eller frén vad som &r sedvanligt i branschen for att det ska fylla
funktionen att ange varans ursprung (se EU-domstolens dom i de forenade malen C-
344/10 P och 345/10 P, Freixnet SA mot OHIM, EU:C:2011:680, punkten 47). I mélet

ar ostridigt att detta inte 4r fallet med formen pd GSK-inhalatorn.
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Som anmirkts ovan dr den vdsentliga bestandsdelen hos GSK-inhalatorn dess fargsatt-
ning eftersom formen pé inhalatorn ostridigt saknar sérskiljningsforméga. En farg kan,
som EU-domstolen uttalat i mal C-104/01, Libertel Groep BV mot Benelux-Merken-
bureau, EU:C:2003:244, punkten 42, uppvisa sirskiljningsforméaga. Genomsnittskon-
sumenten anses dock enligt samma dom som regel inte uppfatta fairgen som angivande
av ett kommersiellt ursprung utan snarast som ett estetiskt element (se Libertel, punk-

ten 65).

Cipla har gjort gillande att det dr vanligt forekommande med firger pa inhalatorer.
Dessutom menar bolaget att farger anvinds for att ge vigledning om vilket ldkemedel
en inhalator innehéller och ddrmed mot vilka symptom den ska anvindas, dvs. att fir-
ger pd inhalatorer anvénts 1 ett beskrivande syfte av tillverkare av inhalatorer. Att det 1
regulatorisk mening skulle finnas en fargkod for inhalatorer har emellertid inte péstatts

frén Ciplas sida.

I malet har omfattande utredning lagts fram kring forekomsten av, och utseende pa, f6-
rekommande inhalatorer pa marknaden. Av den utredning bada parter lagt fram kan
konstateras att det finns ett stort antal olika inhalatorer pa marknaden och att det inte ar
ovanligt att de forses med olika farger. Bl.a. framgar detta av produktéversikter av in-
halatorer uppréttade av Region Norrbotten, Stockholms lidns landsting och Landstinget
Visternorrland. Utredningen visar ocksa att det finns inhalatorer med heltickande farg-
sattning och inte endast sidana som hade en accentfarg i tilldgg till en 1 6vrigt ldkeme-

delsvit produkt.

Vad specifikt giller anvindningen av firgen lila s visar utredningen att den forekom-
mer pé inhalatorer. Ur den 1 mélet framlagda utredningen kan t.ex. ndmnas produkterna
Bexitrol F HFA och AirFluSal Forspiro. Ingen av dessa produkter uppvisar visserligen
en kombination av precis de lila firgnyanser som forekommer pd GSK-inhalatorn, men
utbudet av inhalatorer med olika firger gor enligt domstolen att omséattningskretsen
inte vid lanseringen av GSK-inhalatorn kan anses ha uppfattat den lila fairgkombinat-

ionen som uttryck for ett visst kommersiellt ursprung.
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Det finns vidare i den av Cipla framlagda utredningen stod for att inhalatorer grupperas
med hjdlp av farg av lidkemedelstillverkare och inom sjukvarden. T.ex. synes en inte
helt ovanlig gruppering vara att kortverkande luftrérsvidgande ldkemedel har blé far-
ginslag och att mer langverkande antiinflammatoriska likemedel har bruna eller

orange firginslag.

Utredningen visar ocksé att GSK anvinder firg for att ge en vigledning till det ldke-
medel GSK-inhalatorn innehaller. Produktgruppen Seretide® Evohaler®, till vilken
GSK-inhalatorn hor, innefattar t.ex. tre olika produkter dar styrkan pé likemedlet re-

flekteras 1 gradvis morkare nyanser av lila.

Den 1 mélet framlagda utredningen ger visserligen inte en helt enhetlig bild nér det gil-
ler gruppering av inhalatorer utifran firg, men utredningen ger enligt domstolen trots
allt vid handen att fargséttningen av inhalatorer 1 férhallandevis stor utstrickning an-
vands 1 ett informativt syfte. Att fargsédttning anvénds 1 detta syfte, och kan uppfattas
som en informationsbdrare av omsattningskretsen, framstar inte heller som fraimmande

for domstolen.

Sammantaget bedomer domstolen att omséttningskretsen inte kan anses ha uppfattat
GSK-inhalatorn som betecknande for ett kommersiellt ursprung och den saknar dér-

med ursprunglig sarskiljningsformaga.

Ar GSK-inhalatorn kiind inom en betydande del av omsittningskretsen?

Patent- och marknadsdomstolen har, som framgatt ovan, beddmt att GSK-inhalatorn
saknar ursprunglig sérskiljningsformaga. Fragan blir dérfor om den ar kénd inom en
betydande del av omséttningskretsen och i och med detta forvirvat séarskiljningsfor-

méiga.
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Det ir inte reglerat i hur stor del av omsittningskretsen som ett varukdnnetecken méste
vara ként for att kriteriet ”en betydande del” ska vara uppfyllt. Nagon speciell notori-
tetsskala finns alltsa inte och en bedomning méste goras i forhdllande till de sérskilda
omsténdigheterna i varje enskilt fall (se prop. 2009/10:225 s. 99 och jfr EU-domstolens
dom i mal C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA, EU:C:1999:408,
punkterna 25 och 26).

Det har vidare vare sig 1 lagtext eller forarbeten angetts om graden av kinnedom inom
de olika grupperna i omséattningskretsen ska véga lika tungt, dvs. om en lidgre grad av
kdnnedom 1 en grupp t.ex. kan vigas upp av en hog grad av kinnedom 1 en annan
grupp. I doktrin har uttalats att det inte finns ndgot som tyder pa att kinnedom hos per-
soner 1 en grupp ska vdga tyngre dn kinnedom hos en annan grupp (se Pehrson, L., Va-
rumirken fran konsumentsynpunkt, s. 161). Domstolen kan alltsé inte finna nigot stod
for att det ska goras en viktning av kdinnedomen om ett varukénnetecken inom olika
grupper 1 omséttningskretsen, som framforts av GSK, utan beddomer att kravet pa inar-

betning giller lika for alla de ingdende grupperna.

Vid beddmningen av om inarbetning skett anses sérskilt foljande omstindigheter fa be-
tydelse: varukidnnetecknets marknadsandel, 1 hur stor omfattning, i vilket geografiskt
omrade och hur linge varukdnnetecknet anviants samt hur stora investeringar som har
gjorts fOr att marknadsfora varukénnetecknet (jfr EU-domstolens dom i1 General Mo-

tors, punkten 27).

Det dr GSK som har bevisbordan for att GSK-inhalatorn dr kénd inom en betydande
del av omsittningskretsen. GSK har for att visa pd detta aberopat marknadsundersok-
ningar, exempel pd marknadsforingsatgérder, fotografier frdn méssor, statistik over

forsdljning, skriftlig utsaga av J.B.G. samt forhoér med N.K.
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GSK:s marknadsforing

Av det marknadsforingsmaterial GSK lagt fram som bevisning kan inledningsvis kon-
stateras att fargen lila konsekvent anvints i marknadsforingen. Det finns dock endast

ett fatal exempel dir GSK-inhalatorn som sadan dterges i marknadsforingsmaterialet.

Dessutom forekommer néstintill undantagslost ordvarumérket Seretide® samtidigt
med fargen lila. Motsvarande géller for det material ddr GSK-inhalatorn férekommer.
Enligt domstolen ger marknadsforingsmaterialet 1 huvudsak intryck av att syftet med
det har varit att marknadsfora likemedelsprodukten Seretide® snarare 4n GSK-inhala-

torn som sadan.

Eftersom marknadsforingsmaterialet genomgaende innehaller ett ordvarumarke an-
kommer det pd GSK att bevisa att omsattningskretsen uppfattar det som att GSK-inha-
latorn, och for 6vrigt dven fargen lila, hdrror fran ett visst kommersiellt ursprung (jfr
EU-domstolens dom i mal C-215/14, Société des Produits Nestlé SA mot Cadbury UK
Ltd, EU:C:2015:604, punkten 66 och Kur, A och Senftleben, M., European Trade
Mark Law A Commentary, 4.293-4.295). Enligt domstolen medger inte utformningen
av marknadsforingsmaterialet slutsatsen att omséttningskretsen uppfattar GSK-inhala-
torn, eller den fargkombination som aterfinns pa den, som betecknande ett kommersi-

ellt ursprung.

Vad giller de investeringar som gjorts i marknadsforing av GSK framgar under rubri-
ken ”Advertising” 1 en skriftlig vittnesutsaga forfattad av J.B.G. den 20 maj 2015 att
GSK sedan ar 2000 investerat 250 miljoner brittiska pund i marknadsforing av
produktgruppen Seretide® Evohaler® inom EU. Vidare framgar att GSK mellan aren
2000 och 2009 arligen investerade 25 miljoner brittiska pund 1 marknadsforing. Frin
ar 2010 har GSK investerat 7,5 miljoner brittiska pund &rligen pa marknadsforing av
produktgruppen Seretide® Evohaler®. Till utsagan finns bifogat redovisning av
marknadsforingskostnader for specifika ldnder; Storbritannien, Frankrike, Tyskland,

Polen, Italien, Bulgarien, Litauen, Lettland, Slovakien, Danmark och Finland.
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J.B.G. har i samband med det gjort gillande att hon inte har ndgon anledning att tro
marknadsforingen av Seretide® Evohaler® varit mindre omfattande i ndgon annan

medlemsstat inom EU 1 forhédllande till invanarantal.

Domstolen utesluter inte att de kostnader som GSK lagt ned p& marknadsforing i andra
lander kan ge en viss fingervisning om vilka kostnader som lagts ned dven pa den
svenska marknaden. Det dr dock en slutsats som vilar pé ett antagande och ger inte na-
got sikert underlag for att dra en slutsats om vilka investeringar som gjorts 1 Sverige.
En faktor som ytterligare forsvarar mdjligheter att dra slutsatser om vilka kostnader
som lagts ned pa att marknadsfora GSK-inhalatorn i Sverige ar att J.B.G.s utldtande
ror marknadsforingskostnader for samtliga de tre produkter som ingér i pro-

duktgruppen Seretide® Evohaler®.

Sammantaget gér det alltsa enligt domstolen inte att dra nagra sikra slutsatser fran
J.B.G. utsaga om vilka marknadsforingskostnader som lagts ned for att marknadsfora

GSK-inhalatorn 1 Sverige.

N.K. har 1 sitt forhor berittat att vid lanseringen av Seretide® 1 Sverige fokuserade
hela GlaxoSmithKline AB:s séljstyrka pd den produkten. Som mest hade bolaget 50
sdljare anstéllda involverade i marknadsforing och forséljning av likemedlet till
sjukvardspersonal. Han har vidare beréttat att GSK spenderade ca 20 miljoner kr pa
marknadsforingen av Seretide® i Sverige och att bolaget arbetade mycket med annon-
sering, ndrvaro vid missor och marknadsforde lakemedlet véldigt enhetligt.
Domstolen betvivlar inte att, som N.K. berittat, betydande marknadsforingsinsatser
gjordes for marknadsforingen av ldkemedlet Seretide®. Vad som déremot inte pa ett
mer tydligt sitt framkommer av forhoret dr vilken tidsperiod de av honom uppgivna
marknadsforingskostnaderna avser, vilken del av kostnaderna som var hinforlig till
GSK-inhalatorn och hur marknadsforingen ség ut nar GSK-inhalatorn lanserades.
Dessa osdkerhetsfaktorer gor att domstolen inte anser att det genom forhoret ar klarlagt
vilka investeringar som gjordes av GSK for att marknadsfora GSK-inhalatorn som sa-

dan 1 Sverige.
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Marknadsandel

GSK har gjort géllande att produktgruppen Seretide® Evohaler® under 2014 hade en
marknadsandel i Sverige om 16,07 procent for marknaden avseende inhalatorer av ty-
pen MDI. Cipla & andra sidan har anfort att GSK-inhalatorn vid samma tidpunkt hade

en marknadsandel om mellan 1,5-1,8 procent.

Inledningsvis konstaterar domstolen att parterna har gjort sina beddmningar av mark-
nadsandel med utgéngspunkt i skilda definitioner av produktmarknaden. Innan dom-
stolen bedomer frdgan om vilken marknadsandel GSK-inhalatorn har pa den svenska
marknaden blir det dirfor nddvandigt for domstolen att ta stillning till vilken denna

marknad ar i forevarande fall.

GSK har for sin del anfort att produktmarknaden 1 forsta hand ska anses bestd av inha-
latorer som &r av typen MDI innehdllande ett kombinationsldkemedel med de aktiva
substanserna flutikason och salmeterol, 1 andra hand av inhalatorer av typen MDI inne-

hallande ICS och beta-2-agonister samt sista hand inhalatorer av typen MDI.

Cipla menar & andra sidan att produktmarknaden i forsta hand utgérs av inhalatormark-
naden 1 dess helhet, 1 andra hand av inhalatorer av typerna MDI och DPI och i sista

hand inhalatorer som innehaller ett kombinationsldkemedel.

Den vara som marknadsfors och siljs under varukidnnetecknet, dvs. GSK-inhalatorn, ar
inte nagot specifikt likemedel utan en medicinteknisk anordning avsedd for att admini-
strera lakemedel mot astma och KOL. Domstolen haller darfor inte med GSK om att

produktmarknaden kan kopplas till de ldkemedel en inhalator innehaller.

Det kan ddremot 0vervdgas om en avgriansning ska goras till produktmarknaden for
den typ av inhalator GSK-inhalatorn utgor, dvs. en MDI. Av forhoret med L.B. har
framgatt att patienter i behov av ett kombinationsldkemedel som Seretide® antingen

kan anvénda sig av en MDI eller en DPI, men att de inte bor anvinda sig av
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bada typerna samtidigt eftersom de kréver olika inhalationstekniker. Detta kan 1 viss
man tala for en avgrinsning av produktmarknaden till inhalatorer av typen MDI. For
omsattningskretsen i sin helhet giller emellertid att den bade kommer i kontakt med,
och for patienternas del dven anvinder, inhalatorer av bada de aktuella typerna. En
MDI och DPI anvinds vidare for behandling av samma tillstdnd hos patienten. Det
framstar mot den bakgrund for domstolen som mer befogat att stdlla marknadsandelen
for GSK-inhalatorn 1 relation till den svenska marknaden for inhalatorer i sin helhet.
Den aktuella produktmarknaden i1 Sverige ska enligt domstolen déarfor omfatta inhala-

torer 1 allménhet.

Den utredning GSK lagt fram, bl.a. J.B.G.s utsaga, ger vid handen att ldkemedlet
Seretide® historiskt sett ar ett av viarldens mest sélda ldkemedel och att vins-ten pa
forsdljningen varit betydande. Att forséljningen pa en global nivd av det nimnda
lakemedlet varit omfattande ger emellertid enligt domstolen ingen direkt vigledning
om vilken marknadsandel GSK-inhalatorn har 1 Sverige. Inte heller ger uppgifter om
vinst vid forsdljningen av ldkemedlet Seretide®, eller GSK-inhalatorn, ndgon siker
vigledning for beddmning av kdnnedom om varukénnetecknet. For denna bedomning
ar det i stéllet enligt domstolen antalet sdlda enheter av GSK-inhalatorn som trader i
forgrunden eftersom det &r utifrdn den uppgiften slutsatser kan dras om i vilken ut-
strackning omsittningskretsen kommit 1 kontakt med varukénnetecknet och ddrmed

vilken kdnnedom det har.

GSK har dven som bevisning lagt fram uppgifter framtagna av Intercontinental Medi-

cal Statistics (IMS).

I ett vittnesintyg har S.M., utifrén den tillgéngliga statistiken frdn IMS, angett att det
under en period av 12 manader fram till och med juni 2014 i Sverige saldes 3 358 957
enheter av inhalatorer av typen MDI och DPI avsedda for behandling av astma och
KOL. Vad giller inhalatortypen DPI har han ocksa forklarat att 1 statistiken fran IMS
raknas dven flerpack med DPI-inhalatorer som en enhet varfor den totala siffran av

salda enheter av MDI- och DPI-inhalatorer kan vara hogre dn 3 358 957. Under
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motsvarande tidsperiod séldes enligt S.M.s utsaga 6 624 exemplar av GSK-
inhalatorn, vilket skulle ge en marknadsandel om ca 0,5 procent i forhéllande till

den totala forséljningen av MDI- och DPI-inhalatorer i Sverige.

Mot bakgrund av vad S.M. uppgett i sin utsaga, och den avgriansning domstolen gjort
av produktmarknaden, bedomer domstolen sammantaget att GSK-inhalatorns
marknadsandel 1 Sverige ar 2014 som vésentligt mindre 4n den marknadsan-del om
16,07 procent som GSK gjort gillande. Inget i utredningen tyder heller pé att GSK:s
marknadsandel skulle ha dkat fram till idag. Marknadsandelen medger dérmed inte att
det gar att dra ndgon avgdrande slutsats om hur kéind GSK-inhalatorn 4r pa den
svenska marknaden utifran den marknadsandel inhalatorn har pé den svenska mark-

naden.

Marknadsundersdokningar

GSK har 1 malet lagt fram marknadsundersokningar utforda i ett stort antal lander. Fra-
gan 1 malet dr emellertid vilken kdnnedom som finns om GSK-inhalatorn pa den
svenska marknaden. Undersokningar utforda pd marknader i andra ldnder &n Sverige
har darfor enligt domstolen ett mycket begriansat virde nér det géller att bedoma om-

sattningskretsens kinnedom om GSK-inhalatorn.

De marknadsunders6kningar som avser den svenska marknaden &r tva undersokningar
genomforda under ar 2015 av Pfliiger Rechtforsung GmbH avseende GSK-inhalatorn
och tre undersdkningar genomforda under &r 2014 av Gesellschaft fiir Konsum-
forschung (GfK) avseende fargen lila med Pantone-koden 2587C. Samtliga undersok-
ningar genomfordes sdledes kort tid efter det att patentskyddet ar 2013 I6pte ut for det

lakemedel som GSK-inhalatorn innehéller.
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Av helt central betydelse for vilka slutsatser en marknadsundersokning medger vid be-
domningen av kdnnedomen om ett varukénnetecken &r att malgruppen speglar omsétt-
ningskretsen. Som ovan konstaterats av domstolen bestar omsattningskretsen av la-

kare, apotekare och patienter.

Malgruppen for de av GfK genomforda marknadsundersokningarna avseende Sverige
utgjordes av 200 allmédnlékare, 200 apotekare och 200 patienter. Malgruppen speglar
saledes omsittningskretsen. Undersdokningarna avsdg emellertid en viss lila firg och
inte GSK-inhalatorn eller den kombination av tva lila fairgnyanser som finns pa den.
Redan av denna anledning forsvaras mojligheten att utifran undersokningarna dra

ndgra sikra slutsatser kring omséttningskretsens kinnedom om GSK-inhalatorn.

Undersdkningarna genomfordes genom telefonintervjuer och respondenten hade innan
intervjuerna genomfordes fatt del av ett fargkort framtaget av bolaget Pantone pa vilket

den lila fargen med Pantone-koden 2587C &tergavs.

Den forsta fragan, av sammanlagt nio, som stélldes till respondenterna i undersok-

ningen var den foljande.

Ndr du tinker pad inhalatorer, vinligen berdtta vad du spontant tinker pa nér du ser

fdrgen pa pappret?

Fragan ldmnar genom den formulering den givits enligt domstolen inte 6ppet for re-
spondenterna att fritt svara pa vad de associerar firgen till utan leder snarast respon-
denten direkt in pa produktkategorin inhalatorer. Detta pdverkar virdet av undersok-
ningen negativt nér det giller bedomningen av om omséttningskretsen kopplar fargen

till ett visst kommersiellt ursprung.
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Enligt domstolen medfor redan den forsta fragans ledande karaktér i forening med att
undersokningen giller ndgot annat &n det i mélet aktuella kiinnetecknet att undersok-
ningen inte medger négra sakra slutsatser om omséttningskretsens kdnnedom om det i

malet aktuella varukédnnetecknet, dvs. GSK-inhalatorn.

De marknadsundersokningar som genomforts av Pfliiger Rechtforsung GmbH avsag
bada GSK-inhalatorn. Aven dessa undersdkningarna uppvisar enligt domstolen ett an-

tal svagheter.

For det forsta var malgruppen for undersdokningarna endast likare och apotekare.
Marknadsundersokningarna innefattar alltsd inte slutkonsumenterna, dvs. patienterna,
varfor de inte speglar hela omsittningskretsen. Redan av denna anledning far under-
sOkningarna ett hogst begrénsat viarde som bevisning for kdinnedomen om inhalatorn
hos omséttningskretsen. Att det av regulatoriska skil eventuellt kan finnas svarigheter
att genomfora en undersokning om kdnnedomen hos allmdnheten av en medicinteknisk

produkt medfor enligt domstolen inte nigon annan bedomning.

Urvalsforfarandet av malgruppen gjordes vidare genom ett s.k. kvoturval (quota
sample). I korthet innebar metoden att de som genomforde intervjuerna utgick fran en
panel med ldkare respektive ett urval av apotek geografiskt spridda over landet och nir
ett forutbestdmt antal respondenter svarat for att uppfylla den uppsatta kvoten av re-

spondenter avbrots undersokningen.

Av vad som framkommit 1 malet har en lista med information om personer i1 Sverige
som tillhort de tvd malgrupperna fran vilka kvoturvalet gjordes tillhandahillits av ett
brittiskt bolag. Det finns ingen redovisning om hur listorna pa mélgrupperna tagits
fram av det brittiska bolaget eller pa grundval av vilket urval listorna skapats annat &dn
att fordelningen av deltagare har skett utifrdn befolkningsmingd i varje region i Sve-
rige. Kort sagt saknas det i mélet vdsentliga uppgifter om det forsta grundlidggande ste-

get 1 undersdkningarna, dvs. hur urvalet av mélgrupperna gjordes.
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Domstolen kan halla med Cipla om att en sdidan metod, dvs. dir ndgot slumpmassigt
sannolikhetsurval inte sker ur mélgruppen, medfor en risk for att de respondenter som
fyller kvoten inte nddvéndigtvis behover vara representativa for malgruppen. GSK har
visserligen presenterat utrakningar som enligt bolagen visar pé att kvoturvalet i fore-
kommande fall skulle ha gett samma resultat som om urvalet gjorts pa apotek i Sverige
med hdnsyn till deras geografiska spridning. Det kan i och for sig inte uteslutas att
detta skulle kunna vara fallet, men enligt domstolen kan i forevarande fall inte de 1 ef-
terhand gjorda berdkningarna helt eliminera svagheten med metodvalet. Detta i synner-
het som uppgift inte har limnats om hur de tva malgrupperna ur vilka kvoterna hamta-

des blivit bestamda.

Enligt domstolen medfor ingen av de utférda marknadsundersékningarna en méjlighet
att dra ndgra sdkra slutsatser om vilken kinnedom omséttningskretsen har om GSK-

inhalatorn.

Slutsats gillande inarbetning av GSK-inhalatorn som varumérke

Den bevisning som lagts fram av GSK till stdd for inarbetning av GSK-inhalatorn som
varumarke, dvs. marknadsforingsinsatser, investeringar i marknadsforing, marknadsan-
del och marknadsundersokningar, ger enligt domstolen vare sig tagna for sig eller till-
sammans tillrdckligt stod for att det ska anses styrkt att en varuméarkesratt uppstatt till

foljd av inarbetning.

Marknadsforingen av Cipla-inhalatorn

Enligt 14 § marknadsforingslagen far en nédringsidkare vid marknadsforing inte an-
véinda efterbildningar som é&r vilseledande genom att de ldtt kan forvixlas med ndgon
annan niringsidkares kdnda och sarpraglade produkter. Detta giller dock inte efterbild-
ningar vilkas utformning huvudsakligen tjénar till att gora produkten funktionell. Be-

stimmelsen ger uttryck for forbudet mot vilseledande efterbildning.
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Obehorig anknytning i marknadsforing till en annan naringsidkares kdnda produkter,
kénnetecken eller liknande utgdr s.k. renommésnyltning och strider enligt fast praxis

mot god marknadsforingssed enligt 5 § marknadsforingslagen.

Det ar en forutséttning for att renommésnyltning ska anses foreligga att det som utnytt-
jas ar kint pa marknaden pé sa sitt att det forknippas med en annan naringsidkares

verksambhet.

Patent- och marknadsdomstolen har ovan gjort beddmningen att GSK-inhalatorn inte
har nétt den grad av inarbetning som kravs enligt varumarkeslagen. I enlighet med vad
som inledningsvis angavs om likheterna 1 beddmningen av kdinnedom inom varumar-
kes- och marknadsforingsratten &r GSK-inhalatorn ddrmed inte heller kdnd 1 den me-
ning som avses 1 14 § marknadsforingslagen. Marknadsforingen av Cipla-inhalatorn

utgor darfor inte marknadsforing av en vilseledande efterbildning.

Patent- och marknadsdomstolens bedomning &r att GSK-inhalatorn inte &r kind pé sa-
dant sitt att den dr bérare av ett renommé. Domstolen finner darfor att Ciplas mark-

nadsforing av Cipla-inhalatorn inte heller utgér renommésnyltning.

Sammanfattning

Enligt Patent- och marknadsdomstolen har inte GSK visat att GSK-inhalatorn ar kénd
inom en betydande del av omsittningskretsen. GSK har saledes inte forvarvat nagon
ensamritt till GSK-inhalatorn som varukédnnetecken.

Patent- och marknadsdomstolen har vidare kommit fram till att GSK-inhalatorn inte
heller dr kénd enligt 14 § marknadsforingslagen och att den darmed inte ar birare av

ett renommé.

GSK:s talan ska alltsa avslas 1 sin helhet.
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Mot bakgrund av den bedoémning domstolen har gjort om kdnnedomen om GSK-inha-
latorn saknar domstolen skil att prova om Cipla-inhalatorn ar identisk med, kan for-
véxlas med eller skadar anseendet hos GSK-inhalatorn. Likaséd saknar domstolen skal
att beddma om marknadsforingen och forsiljningen av Cipla-inhalatorn innebér en

overtradelse av marknadsforingslagen.

Rittegiangskostnader

Eftersom GSK:s talan ldmnats utan bifall & GSK att betrakta som forlorande part i ma-
let. Huvudregeln enligt 18 kap 1 § rittegédngsbalken ar att forlorande part ska ersétta

motpartens rattegangskostnader.

Cipla har begirt ersittning for sina rattegangskostnader med totalt 3 331 688 kr. Av
beloppet avser 3 245 000 kr (motsvarande 783 timmar) ombudsarvode och 86 688 kr
utldgg.

Vad giller den av Cipla yrkande ersdttningen har GSK ldmnat 6ver till domstolen att
bedoma skiligheten av densamma. GSK har emellertid riktat kritik mot Ciplas age-
rande 1 rittegangen. Detta giller Ciplas aberopande av bevisning rorande andra juris-
diktioner och att bolaget kort tid innan en tidigare planerad huvudférhandling &beropat
omfattande bevisning, vilket enligt GSK medfort 6kad arbetsborda och dirmed 6kade

rattegangskostnader.

Domstolen kan konstatera att mélet har omfattat en muntlig forberedelse samt en fyra
dagars huvudforhandling. Talan 1 mélet vicktes 2017 och det har siledes pigatt i ca tva
ar. Parterna har dven forfattat ett antal skriftliga yttranden till domstolen. Omfattande

och omfingsrik bevisning har ocksd &dberopats av bada parter.

Béda parter har aberopat omfattande bevisning kring forhallanden som inte omedelbart
ror den svenska marknaden. Det &r visserligen korrekt som GSK framhallit att Cipla i

ett visst skede av handldggningen tillfort malet omfattande bevisning. Forberedelsen
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STOCKHOLMS TINGSRATT DOM PMT 7700-17
Patent- och marknadsdomstolen 2019-12-10

av malet var dock inte avslutad nir det skedde och domstolen har i beslut den 24 april
2019 bedomt att bevisningen inte var av ett sddant slag att det foreldg grund for att av-

visa den med stod av 35 kap. 7 § rittegdngsbalken.

Med bakgrund av det ovan anforda, och den redogorelse for arbetet som Cipla har gett
in i malet, far den begérda ersittningen enligt domstolen anses skilig. Detsamma géller

de utlagg for vilka Cipla begért ersittning.

GSK ska dirfor som tappande part ersétta Cipla for bolagets rattegangskostnader med
3 331 688 kr, pa beloppet ska utga lagstadgad réinta.

Sekretess

Bestammelsen 136 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) bor fortsatt
vara tillimplig pa uppgifter som har lagts fram under forhandling bakom stdngda dor-
rar i den mén uppgifterna inte har tagits in 1 denna dom (se domslutet). Det noteras att
de 1 domslutet angivna aktbilagorna 7 och 8 har getts in vid ett ytterligare tillfdlle un-

der handldggningen som aktbilaga 75 och 76.

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 4 (PMD-02)
Skriftligt 6verklagande, stallt till Patent- och marknadséverdomstolen, ska med hénsyn
till mellankommande helger ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast

den 2 januari 2020. Provningstillstand krévs

Peter Adamsson Ulrika Persson Zebastian Leach
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BILAGA 2
Q EU Ip Protect your intellectual property in the European Union

EUROPEAN UNION

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
STOCKHOLMS TINGSRATT
PMD:J
INKOM:  2017-11-24

1 1 1 MALNR: PMT 7700-17
EUTM file information s,

(Trade mark without text)
002179695

Timeline

Registered EUTM

O - - - n(Oe———— JS— : -

24/11/2017

12/04/2021
EUTM expiry date

Trade mark information

Name (Trade mark without text) Filing date 12/04/2001

Filing number 002179695 Registration date 09/11/2005

Basis EUTM Expiry date 12/04/2021

Date of receipt 12/04/2001 Designation date

Type 3D Filing language English

Nature Individual Second language French

Nice classes 5, 10 ( Nice Classification ) Application reference App\LTPUR&LIL\CTM\CS

Vienna Classification 19.13.25 ( Vienna Trade mark status Registration
Classification ) cancellation pending

Acquired distinctiveness No

Graphic representation

https://euipo.curopa.eu/eSearch/ 2017-11-24
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Goods and services

English (en)

5 Pharmaceutical preparations and substances for the prevention, treatment and/or alleviation of respiratory ailments.

10 Inhalers, parts and components for all the aforesaid goods.

https://euipo.curopa.eu/eSearch/ 2017-11-24
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English (en)

Description

Colour Light purple (Pantone ref 2587C) and lilac (Pantone ref 2645C).

Owners

GLAXO GROUP LIMITED

D 133 Country GB - United Correspondence address
o Kingdom Can be accessed and
Organisation GLAXO . GLAXO GROUP LIMITED changed by authorised user
GROUP State/county Middlesex 980 Great West Road via the User Area
LIMITED Town Brentford, Séesntford, Middlesex TW8
Legal status Legal entit
& y Post code TW8 9GS REINO UNIDO Can be accessed and
Address 980 Great changed by authorised user
West Road via the User Area
Can be accessed and
changed by authorised user
via the User Area
Representatives
STEPHENSON HARWOOD LLP
ID 10607 Country GB - United Correspondence address
- Kingdom 00 44-2078092072
Organisation n/a ctater , STEPHENSON HARWOOD LLP
tate/county n/a 1 Finsbury Circus
Legal stat Legal person Y
e galp roun London London EC2M 75H 00 44-2070038660
Type Association REINO UNIDO
Post code EC2M 7SH
Address 1 Finsbury rob.jacob@shlegal.com
Circus
Correspondence
From | Procedure | Filing number Subject Date Actions
Appeal R1837/2016-1 Communication of the Registry to respondent 02/05/2017
Appeal R1837/2016-1 Communication of the Registry to appellant 02/05/2017
Appeal R1837/2016-1 Application form and attachment 28/04/2017
Appeal R1837/2016-1 Letter to the EUIPO 28/04/2017
Appeal R1837/2016-1 Communication of observations to appellant (inter partes). 12/04/2017
Appeal R1837/2016-1 Acknowledgement of receipt of observations to respondent (inter 12/04/2017
partes).
Appeal R1837/2016-1 Application form and attachment 12/04/2017
Appeal  R1837/2016-1 Letter to the EUIPO 12/04/2017
Appeal R1837/2016-1 Application form and attachment 12/04/2017
Appeal R1837/2016-1 Letter to the EUIPO 12/04/2017
Showing 1 to 10 of 195 entries
https://euipo.curopa.eu/eSearch/ 2017-11-24
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IR transformation
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No data

Seniority

No data

Exhibition priority

No data

Priority

No data

Publications

Bulletin number | Date Section | Description

2005/025 20/06/2005 Al Applications published under article 40 EUTMR

2006/003 16/01/2006 B.2 Registrations with amendments since the application was published
2007/053 24/09/2007 C22 Representative - Appointment / Replacement of representative
2011/154 17/08/2011 D.1 Renewals

2013/055 20/03/2013 C.1.3 Proprietor - Change of name and address

2013/165 02/09/2013 C22 Representative - Appointment / Replacement of representative
2014/244 30/12/2014 C.91 Application for revocation or for a declaration of invalidity
2015/054 20/03/2015 C22 Representative - Appointment / Replacement of representative
2015/076 24/04/2015 C.9.3  Counterclaims for revocation or for a declaration of invalidity
2016/011 19/01/2016 C.9.4  Decisions on counterclaims for revocation or for a declaration of invalidity

Showing 1 to 10 of 10 entries

Cancellation
Filing number Subtitle Status Status date
(+) 000010179 Cancellation based on invalidity Appeal pending 29/07/2017
Showing 1 to 1 of 1 entries
Recordals
Bulletin
number Date Section | Filing number | Title Subtitie
000010179 Cancellation Cancellation based on invalidity
000413602 Representative Change of name and professional address
000566524 Representative Change of name and professional address
2007/053  24/09/2007 C.2.2 002057670 Representative Appointment / Replacement of
representative
2011/154  17/08/2011 D.1 005054492 Renewal Total Renewal
2013/055  20/03/2013 C.1.3 007250882 Proprietor Change of name and address
2013/165  02/09/2013 C.2.2 007745824 Representative Appointment / Replacement of

https://euipo.curopa.eu/eSearch/

representative

2017-11-24
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Bulletin
number Date

Section | Filing number | Title Subtitle

Page 5 of 5

2014/244  30/12/2014 C.9.1 009112064 Revocation and declaration of  Applications for revocation or for a

invalidity declaration of invalidity
2015/054  20/03/2015 C.2.2 009344147 Representative Appointment / Replacement of
representative
2015/076  24/04/2015 C.9.3 009446363 Revocation and declaration of  Counterclaims for revocation or for a
invalidity declaration of invalidity
Showing 1 to 10 of 11 entries
Oppositions
No data
Appeals
Filing number Contested decision Type Date of receipt Status date Language
+)  R1837/2016-1 Cancellation 000010179 Cancellation 03/10/2016 18/05/2017 English
Showing 1 to 1 of 1 entries
Decisions
Case number Type Case  Legal status Keywords = Status Decision date
(+) Cancellation Cancellation Article 59(1)(a) EUTMR,Article 7(1)(b) EUTM 16/09/2016
000010179 EUTMR Article 7(3) EUTMR cancelled
Showing 1 to 1 of 1 entries
Renewals
Title Filing number Status Status date
Renewal 005054492 Trade mark renewed 17/08/2011

Showing 1 to 1 of 1 entries

Trade mark relations

No data

https://euipo.curopa.eu/eSearch/

2017-11-24
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Anvisningar for overklagande PMD-02 - Dom i tvistemal ¢ Prc

SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man overklagar

Dom i tvistemal, Patent- och marknadsdomstolen PMD-02

Vill du att domen ska dndras i ndagon del kan
du 6verklaga. Hir far du veta hur det gar till.

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt 6verklagande ska ha kommit in till
domstolen inom 3 veckor frin domens datum.
Sista datum for Overklagande finns pa sista
sidan i domen.

Overklaga efter att motparten overklagat

Om ena parten har 6verklagat 1 ritt tid, har den
andra parten ocksa ritt att 6verklaga dven om
tiden har gatt ut. Det kallas att anslutnings-
overklaga.

En part kan anslutningsoverklaga inom en
extra vecka fran det att 6verklagandetiden har
gatt ut. Ett anslutningséverklagande maste
alltsa komma in inom 4 veckor frin domens
datum.

Ett anslutningsoverklagande upphor att gilla
om det forsta 6verklagandet dras tillbaka eller
av nagot annat skil inte gar vidare.

Sa har gor du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och malnummet.

2. Forklara varfor du tycker att domen ska
indras. Tala om vilken dndring du vill ha
och varfér du tycker att Patent- och
marknadsoéverdomstolen ska ta upp ditt
overklagande (Iis mer om prévnings-
tillstand lingre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hanvisa till.
Forklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns 1 malet.

Det ir inte sakert att du kan ligga fram nya
bevis. Vill du gora det ska du férklara varfor
du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya f6rh6r med nagon som redan
forhorts eller en ny syn (till exempel besok
pa en plats), ska du beritta det och forklara
varfor.

Tala ocksa om ifall du vill att motparten ska
komma personligen vid en huvudférhand-
ling.

4. Limna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Limna aktuella och fullstindiga uppgifter
om var domstolen kan na dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lamna ocksi ombud-
ets kontaktuppgifter.

5. Skriv under 6verklagandet sjalv eller lat ditt
ombud gora det.

6. Skicka eller limna in 6verklagandet till
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar
adressen i domen.

Vad hander sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar
att 6verklagandet kommit in i ritt tid. Har det
kommit in for sent avvisar domstolen Gvet-
klagandet. Det innebir att domen giller.

Sida 1 av2

www.domstol.se
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Anvisningar for 6verklagande PMD-02 - Dom i tvistemal

Om overklagandet kommit in i tid, skickar
domstolen 6verklagandet och alla handlingar
1 malet vidare till Patent- och marknads-
6verdomstolen.

Har du tidigare fatt brev genom férenklad
delgivning, kan dven Patent- och marknads-
overdomstolen skicka brev pa detta sitt.

Provningstillstand i Patent- och marknads-
overdomstolen

Nir 6verklagandet kommer in till Patent- och
marknadséverdomstolen tar domstolen forst
stallning till om malet ska tas upp till prévning.

Patent- och marknadséverdomstolen ger
provningstillstand i fyra olika fall.

e Domstolen bedomer att det finns anledning
att tvivla pa att Patent- och marknads-
domstolen domt ratt.

e Domstolen anser att det inte gir att bedoma
om Patent- och marknadsdomstolen har
domt ritt utan att ta upp malet.

e Domstolen behover ta upp malet for att ge
andra domstolar vigledning i ritts-
tillimpningen.

¢ Domstolen bedomer att det finns synnerliga
skal att ta upp malet av nagon annan
anledning.

Om du znte tar prévningstillstaind giller den
overklagade domen. Dirfor ér det viktigt att 1
overklagandet ta med allt du vill f6ra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknads-
domstolen om du har fragor. Adress och
telefonnummer finns pa forsta sidan i domen.

Mer information finns pa www.domstol.se.

Sida2 av2
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Bilaga

Hur man overklagar Patent- och marknadsoverdomstolens

avgorande

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

Senaste tid for att overklaga

Overklagandet ska ha kommit in till Patent-
och marknadséverdomstolen senast den dag
som anges 1 slutet av Patent- och
marknadséverdomstolens avgorande.

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

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

Provningstillstand i Hogsta domstolen

Det kravs provningstillstand for att Hogsta
domstolen ska prova ett 6verklagande.
Hogsta domstolen far meddela provnings-
tillstind endast om

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

2. det finns synnerliga skal till sidan
provning, s som att det finns grund f6r
resning, att domvilla férekommit eller att
malets utgang i hovritten uppenbatligen

beror pa grovt férbiseende eller grovt
misstag.

Overklagandets innehall
Overklagandet ska innehalla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och
telefonnummer,

2. det avgorande som 6verklagas
(domstolens namn och avdelning samt
dag f6r avgorandet och malnummer),

3. den dndring i avgorandet som klaganden
begir,
4. de skal som klaganden vill ange for att

avgorandet ska dndras,

5. de skil som klaganden vill ange for att
provningstillstaind ska meddelas, samt

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

Forenklad delgivning

Om malet 6verklagas kan Hogsta domstolen
anvinda forenklad delgivning vid utskick av
handlingar i malet, under férutsittning att
mottagaren dar eller i nagon tidigare instans
har fatt information om sadan delgivning.

Mer information

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

www.domstol.se
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