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YRKANDEN M.M.

Skandinaviska Enskilda Banken AB har 1 Patentbesvarsratten vidhallit

ansokningen.

Banken har till grund for sin talan hallit fast vid att det sokta mérket
SEB BANK inte ar forvaxlingsbart med den motanférda firman 490429-
2853 SEB PROCESS CONTROL.

Till utveckling av talan har SEB, utéver vad som antecknats i PRV:s
beslut, anfort bl.a. féljande. Ansékan avser det sammansatta ordmérket
SEB BANK. Ordet bank far endast brukas av den som har tillstand att
bedriva bankverksamhet. Stockholms tingsratt har i dom den 15 mars
2005 (T 18159-03) ansett det visat att kdnnetecknet SEB 4r kidnt inom en
betydande del av omsattningskretsen och att det forelag ett
anseendeskydd for kdnnetecknet SEB. Av 1 drendet 1 PRV inldmnat
material framgar att banken erhallit registrering av ett stort antal
varumaérken och firmor innehallande kdnnetecknet SEB, alla med senare
ansokningsdag dn den motanférda firman SEB PROCESS CONTROL.
PRV har ansett att orden PROCESS CONTROL 1 det motanférda
kannetecknet ar beskrivande. Begreppet har en vedertagen betydelse
inom industrin. Denna betydelse kan inte utan vidare 6verforas till
foretag inom tjanstesektorn. I den motanférda firman ar begreppet
snarast suggestivt utan att vara beskrivande. Dessa ord ar darfér ocksa
ett sdrskiljande element i det motanférda kédnnetecknet. Tonvikten ligger
darfor pa helheten. Narvaron av ordet BANK 1 SEB BANK medfo6r, trots
dess beskrivande karaktéar, att likheten minskar med det motanférda
kénnetecknet. Aven om PROCESS CONTROL och BANK skulle anses
sakna sarskiljningsformaga ska de dnda beaktas vid likhetsprévningen.
Verksamhetsbeskrivningen for firman SEB PROCESS CONTROL lyder.
“Teknisk och ekonomisk konsultverksamhet, utredningar, férstudier,
forprojektering, utbildning, systemanalys samt programutveckling”.

Beskrivningen ar ett exempel pa den grad av lagre precisering som
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fordras vid en firmaregistrering jamfért med kravet pa precisering i en
varuméarkesansékan. Verksamhetsbeskrivningen anger inte inom vilken
sektor 1 ndringslivet som verksamheten ar inriktad pa. Ett rimligt satt
att tolka beskrivningen pa ar som en kombinerad teknisk och ekonomisk
konsultverksamhet som inom sitt omrade tillhandahaller de 1
beskrivningen uppriknade tjinsterna. Daremot kopplas inte begreppet
samman med en ekonomisk konsultverksamhet. Det finns inget beldgg
for att den motanférda firman omfattar tjinster av samma eller liknande
slag som ingar 1 ansokan SEB BANK. Mot denna bakgrund féreligger inte
likhet med avseende pa tjansteslag respektive verksamhet och
forvaxlingsbarhet foreligger ddrmed inte.

DOMSKAL

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att det foreligger
tjansteslagslikhet mellan bl.a. finansiella tjanster, finansiella analyser
och finansiella viarderingar som det sokta market SEB BANK avser i
klass 36 och sadan ekonomisk konsultverksamhet som ska bedrivas
under den motanférda firman 490429-2853 SEB PROCESS CONTROL.

Sasom PRV anfort utgérs dominanten i1 saval det sékta méarket som 1 den
motanférda firman av beteckningen SEB. Begreppet PROCESS
CONTROL férekommer visserligen som en term inom industrin men de
bada ingaende orden ar ocksa vanliga inom branscherna ekonomi och
finans. Tillaggen av BANK respektive PROCESS CONTROL distanserar
darfor inte kinnetecknen fran varandra. Vad Skandinaviska Enskilda
Banken vidare anfért om réatten att i ett varumérke ta in beteckningen
BANK f6ranleder ingen annan bedéomning. Det s6kta mérket dr ddarmed
vid en helhetsbedomning forvéaxlingsbart med den motanférda firman.

Med hansyn till vad som anférts i Regeringsréittens beslut RA 2006 ref.
75 (PIZZA PAPA JOHN’S i figur) foreligger det inte moéjlighet att beakta
den omstéandigheten att Skandinaviska Enskilda Banken vid
ansokningstillfallet kan ha haft en tidigare ratt genom sitt notoriska
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kannetecken SEB. Overklagandet kan pa grund av det anférda inte
bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formular B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordforande
och referent samt Annika Ryberg och adjungerade ledamoten Charlotte
Dahl. Enhalligt.



