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SVEA HOVRATT PROTOKOLL Aktbilaga 4
Patent- och 2023-05-31 och Mal nr PMA 15466-22
marknadsoverdomstolen 2023-06-21
Rotel 020109 Foredragning i
Stockholm
RATTEN

Hovrittsrdden Ulrika Beergrehn, Ulrika Thrfelt och Goran Soderstrom, referent

FOREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFORARE
Referenten

PARTER

Klagande

SQ Innovation AG
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug
Schweiz

Ombud: Advokaten T.K. och bitrddande juristen A.L.

Motpart

Patent- och registreringsverket
Box 530

826 27 Soderhamn

SAKEN
Registrering av varumaérke

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2022-12-08 i mél nr PMA 12294-22

SQ Innovation AG har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska bevilja
registrering av varumirket Lasix. SQ Innovation AG har vidhallit vad bolaget anforde

hos Patent- och registreringsverket och i Patent- och marknadsdomstolen.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadsdverdomstolen foljande

Dok.Id 1911640

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16  08-561 670 00 méndag — fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 09:00-16:30

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se
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BESLUT (att meddelas 2023-07-27)

1. Patent- och marknadsoverdomstolen ger provningstillstand.

2. Patent- och marknadsdverdomstolen avslar 6verklagandet.

Skdlen for beslutet

Patent- och marknadsoverdomstolen ansluter sig till de réttsliga utgangspunkter som

Patent- och marknadsdomstolen har redovisat.

Nar det forst géller fragan om mérkeslikhet utgors bade det dldre, motanforda
varumdérket och det sokta varuméirket av ordet Lasix, 4ven om det dldre varumaérket
skrivs med versaler. Mérkena ér sdledes identiska. Patent- och marknadséverdomstolen
konstaterar ddrutdver att ordet, savitt framgar av utredningen i drendet, inte har ndgon
sarskild spraklig betydelse pa sé sétt att det exempelvis skulle vara beskrivande eller
knyta an till ndgon egenskap hos ndgon av de aktuella varorna. Det édldre varumarket
maste enligt Patent- och marknadsdverdomstolens bedomning anses ha en normal

ursprunglig sirskiljningsformaga.

Betriaffande fragan om varuslagslikhet gér Patent- och marknadséverdomstolen

foljande dverviganden.

Som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat avser sévil det dldre som det sdkta
varumarket varor pa det medicinska omradet. Det sokta varumérket avser
infusionspumpar for medicintillférsel som kan anvindas for att tillfora vétska till
patienter, medan det dldre varumarket avser Saluretica som, enligt vad som framgar av
utredningen, dr saltdrivande men dven anvénds som urindrivande likemedel. Varorna
skiljer sig séledes at, men det finns samtidigt funktionsméssiga beroringspunkter
mellan dem satillvida att badda kan anvéindas for att reglera vétskenivan i kroppen. Mot

denna bakgrund bedomer Patent- och marknadsdverdomstolen, i likhet med Patent-
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och marknadsdomstolen, att det i varumirkesréttslig mening foreligger varuslagslikhet

mellan varorna och att den far betraktas som lag.

Provningen av om det finns en risk for att det sokta varumarket forvixlas med det dldre
ska goras utifran en helhetsbedomning dér hdnsyn tas till samtliga relevanta
omsténdigheter. Vid denna beddmning kan inledningsvis konstateras att det ar fraga
om identiska mérken, vilket talar for att det kan finnas en risk for forviaxling. Mot en
sadan risk talar emellertid den ldga graden av varuslagslikhet. Vid helhetsbeddmningen

bor dven foljande omsténdigheter beaktas.

Omsiéttningskretsen for ldkemedlet dr sdvil patienter 1 egenskap av slutanvéndare som
professionella aktdrer inom det medicinska omradet. For infusionspumparna utgdors
omsittningskretsen diremot uteslutande av professionella aktorer. Denna krets kan inte
anses begréansad till medicinsk personal, utan innefattar 4ven andra som &r delaktiga i
beslut om inkdp av medicinsk utrustning till vardinrattningar. Omsattningskretsen for
de respektive varorna ér sdledes visserligen inte densamma, men eftersom den ar delvis

overlappande talar det for att kan finnas en risk for forvaxling.

Vad sedan géller distributionskanalerna for varorna kan bade infusionspumpar och
lakemedlet kopas in till vardinrdttningar och anvidndas dér. Till skillnad fran

infusionspumparna torde dock ldkemedlet 1 betydande utstrackning distribueras via
apotek till patienter for egen anvandning. Distributionskanalerna for varorna méaste

darfor 1 huvudsak anses skilja sig fran varandra, vilket talar mot en forvaxlingsrisk.

Sammantaget gor Patent- och marknadsdverdomstolen foljande beddmning. Det méste
1 detta fall féstas sirskild vikt vid att det &r frdga om identiska mérken. Trots att
varuslagslikheten i detta fall dr 1ag finns det — pa grund av det funktionsmissiga
sambandet inom det medicinska omradet och de delvis dverlappande
omsittningskretsarna — en risk for att en anvindning av det sokta varumirket kan leda
till uppfattningen att varorna har samma kommersiella ursprung eller att det 1 vart fall
finns ett kommersiellt samband med innehavaren av det dldre varumérket. Att

distributionskanalerna i huvudsak skiljer sig at dndrar inte denna beddmning. Det
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foreligger sdledes en risk for forvédxling i varumirkesréttslig mening. Det finns dérfor,
som Patent- och marknadsdomstolen ocksé funnit, hinder mot registrering av det sdkta

varumirket. Overklagandet ska dirmed avslas.

Beslutet i punkten 1 far inte overklagas.

Betréffande beslutet i punkten 2 saknas det skél att gora undantag fran huvudregeln att
Patent- och marknadsoverdomstolens beslut inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje
stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Beslutet far darfor inte

overklagas.

Goran Soderstrom

Protokollet uppvisat/



