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YRKANDEN M.M.

SEB Trygg Liv Holding AB, Fondforsidkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
Gamla Livforsakringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och Repono Holding AB
(harefter bendmnda SEB och medparter) har vidhallit sina yrkanden att
registreringarna av Laika Consulting AB:s (Laika) varumérken inne-
hallande respektive bestaende av sammanséttningen TRYGGSPAR (hér-
efter gemensamt benimnda TRYGGSPAR-varumérkena) ska upphévas.

Laika har bestritt &ndring.

SEB och medparter har till grund for talan vidhallit att Laikas varu-
marken ar féorvaxlingsbara med Repono Holding AB:s varuméarke TRYGG,
Fondf6rsdkringsaktiebolagets SEB Trygg Liv varumérke SEB TRYGG LIV
och firmorna SEB Trygg Liv Holding AB, Fondf6érsékringsaktiebolaget
SEB Trygg Liv samt Gamla Livforsdkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

SEB och medparter har harutéver 1 Patentbesvarsriatten aberopat att de
motanforda varuméarkena och firmorna ar kanda foér, som det far forstas,
finansiell verksamhet och férsdkringsverksamhet inom en betydande del
av omsattningskretsen samt att anvidndningen av varumérkena skulle
dra otillborlig fordel av eller utan skélig anledning vara till skada for de
motanforda kdnnetecknens séarskiljningsférmaga eller anseende. Vidare
har SEB och medparter hiar aberopat att Laikas varumérken ar dgnade
att vilseleda allménheten om tjdnsternas kommersiella ursprung samt
att varumérkena saknar séarskiljningsférmaga for de tjadnster som de av-

ser.

Laika har bestritt att bolagets varumaérken ar forvaxlingsbara med de
motanférda varumarkena eller firmorna samt att méarkena ar 4gnade att

vilseleda allmanheten och att de saknar sarskiljningsférméaga.

Laika har vidare bestritt saval att de motanférda varumérkena och
firmorna genom anvandning forvarvat forstarkt sarskiljningsformaga
som att anvindningen av méirkena skulle dra otillborlig férdel av eller
vara till skada for de motanférda kdnneteckens sarskiljningsférmaga

eller anseende.
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Parterna har till utveckling av talan anfért huvudsakligen féljande.
SEB och medparter

TRYGGSPAR-varuméarkena och SEB och medparters varumérken och
firmor avser finansiella tjanster. TRYGGSPAR-varuméarkena och SEB
det aldre varuméarket TRYGG avser ocksa forsakringsverksamhet. Att
tjadnsterna ar identiska pekar i &n hogre grad mot en forvaxlingsrisk trots
att det foreligger vissa skillnader mellan kédnnetecknen.

Beteckningen TRYGG ar suggestivt i forhallande till finansiella och
monetéra tjanster och besitter darfér en inte obetydlig grad av ursprung-
lig sdrskiljningsférmaga. Varumarket TRYGG har i sin helhet tagits upp
1 TRYGGSPAR-varuméarkena och dr dominanten i varuméarket TRYGG-
SPAR. Bestandsdelen SPAR i Laikas mérken adr endast en beskrivande
bestandsdel. TRYGG ar vidare ett viasentligt element 1 varuméarket SEB
TRYGG LIV. Laika har aberopat att ordet trygg anviands av flera aktorer
inom den finansiella sektorn. SEB och medparter papekar att det ar skill-
nad pa att anvanda ordet trygg i l6pande text och att anvinda TRYGG
som ett kdnnetecken.

Genom anviandningen av kédnnetecknet TRYGG har sarskiljningsfor-
magan forstarkts ytterligare. TRYGG har anvéints ensamt och tillsam-
mans med andra bestandsdelar avsedda att beskriva de tjanster som SEB
Trygg Liv tillhandahaller, t.ex. TryggPlan. Tillagget "Plan” beskriver en-
dast tjansterna 1 fraga och tillfér ingenting ur ett kdnneteckensrattsligt
perspektiv. Omfattningen av tjdnsten ar betydande och tjansten har idag
35 000 foretagskunder och ca 250 000 forsakringstagare. TryggPlan ar en
produkt pa tjinstepensionsomradet som utgor en av SEB Trygg Livs
storsta och mest prioriterade produkter.

TRYGGSPAR-varumérkena saknar sarskiljningsférmaga. Laika argu-
menterar for att varuméarket TRYGG saknar sarskiljningsforméaga.
Sammansédttningen TRYGGSPAR ar darmed givetvis ocksa beskrivande
for tjansterna eftersom det dominerande elementet i dessa sammansatta
varuméirken ar TRYGG. Konsumenterna féaster 1 allméanhet storre upp-
marksamhet vid ett varumarkes borjan dn dess slut. Bestandsdelen

SPAR saknar sarskiljningsforméaga da det ar beskrivande for finansiella
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tjanster. Ordet SPAR har inte det som EU-domstolen bendmner "strong
semantic value". Bestandsdelen SPAR fortar inte risken for forvaxling
med TRYGG eller SEB TRYGG LIV. SPAR 6kar snarare risken for for-
vaxling eftersom de tjanster TRYGG och SEB TRYGG LIV éar registrera-
de for ar tjanster relaterade till sparande. Manga av SEB Trygg Livs pro-
dukter ar sparprodukter eller syftar till framtida sparande (t.ex. pen-
sionsforsdkring). Det finns en konceptuell likhet mellan SEB TRYGG LIV
och TRYGGSPAR-varumarkena genom bestandsdelen TRYGG samt
tillagget av LIV och SPAR.

Bestandsdelen TRYGGSPAR ér ett dominerande inslag i varumérket
TRYGGSPAR - Ett Samarbete mellan Folksam och Séderberg & Partners
1 visst utforande. Bestandsdelen - Ett Samarbete mellan Folksam och
Soderberg & Partners - dr skriven 1 visentligen mindre teckenstorlek
samt 1 gemener. Den grafiska utformningen medfor inte att detta
TRYGGSPAR-varumérke formedlar ett annorlunda intryck. Det figura-
tiva inslaget 1 méarket ar sa litet att det sannolikt ska anvidndas som ett
ordmarke. Bestandsdelen Ett Samarbete mellan Folksam och Séderberg
& Partners fortar inte forvaxlingsrisken med TRYGG eller SEB TRYGG
LIV da denna utgor ett underordnat inslag i varumérket.

Varumérket SEB TRYGG LIV har en hog grad av ursprunglig sarskilj-
ningsférmaga och har &ven genom omfattande anvindning en hog grad
av forvarvad sarskiljningsférmaga och ar kdnt inom en betydande del av
omséattningskretsen. Omséattningskretsen utgors av allménheten 1 stort
och ocksa affarskunder vilka har en sarskild erfarenhet och expertis.

Kéannetecknet SEB TRYGG LIV har sedan 1998 varit foremal fér om-
fattande anvandning som varumérke och som ett dominerande inslag 1
firmorna SEB Trygg Liv Holding AB, Fondf6érsakringsaktiebolaget SEB
Trygg Liv samt Gamla Livforsdkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Dessa
firmor ar saledes kédnda inom en betydande del av omséattningskretsen
och kommer déarigenom i atnjutande av ett utékat skydd.

Att SEB och medparter ibland bendmner firmorna SEB Fondférsdkrings-
aktiebolaget SEB Trygg Liv och Livforsakringsaktiebolaget SEB Trygg
Liv for "Fondforsédkringsbolaget” och "Gamla Liv” paverkar inte att be-
ndmningen SEB Trygg Liv i firmorna har forstarkt kdnneteckenskraft.
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SEB Livforsiakringsverksamhet och Division Liv har inte ersatt anvand-
ningen av SEB Trygg Liv. Av ingiven bevisning framgar att Division Liv
utgors av SEB Trygg Liv (Sverige) och SEB Pension (Danmark) samt
SEB Life & Pension International.

SEB Trygg Liv ar marknadsledande vad géller fondforsékring i Sverige,
vilket star for drygt 95 % av den totala férsédljningen.

SEB Trygg Liv har sedan 1998 fatt stor uppméarksamhet i massmedia och
har sedan 1998 investerat betydande belopp 1 marknadsféringen av
kannetecknet SEB TRYGG LIV. Bokférda marknadsforingskostnader
under aren 2002 - 2012 har enligt huvudboken for Fondférsdkringsaktie-
bolaget SEB Trygg Liv uppgatt till totalt 656 794 279 kr och varierat
mellan som lagst ca 39 000 000 kr ar 2003 och som hégst 95 300 000 kr ar
2011.

Anvéandningen av TRYGGSPAR-varuméarkena leder till uppfattningen
att det finns ett samband mellan de tjanster som tillhandahalls under
TRYGGSPAR-varumérkena och de som tillhandahalls under SEB
TRYGG LIV. Da SEB TRYGG LIV vidare ar kdnt inom en betydande del
av omsattningskretsen finns det risk for att TRYGGSPAR-varuméarkena
skulle dra otillborlig fordel av eller utan skélig anledning vara till skada
for varumarket SEB TRYGG LIV:s sarskiljningsférmaga och anseende.

SEB Trygg Livs firmor SEB Trygg Liv Holding AB, Fondforsékrings-
aktiebolaget SEB Trygg Liv samt Gamla Livforsakringsaktiebolaget SEB
Trygg Liv innehaller samtliga beteckningen TRYGG som ingar i sin hel-
het 1 TRYGGSPAR-varuméarkena.

Da de aberopade naringskdnnetecknen har varit foremal for omfattande
anviandning och darmed ar kinda inom en betydande del av omsattnings-
kretsen foreligger vidare en risk for att TRYGGSPAR-varumarkena
skulle dra otillborlig fordel av eller utan skéilig anledning vara till skada

for naringskdnnetecknens sarskiljningsférméaga och anseende.

Mot bakgrund av att det finns en stor likhet mellan TRYGGSPAR-varu-
markena och de av SEB och medparter aberopade rattigheterna ar
TRYGGSPAR-varumérkena dgnade att vilseleda allmanheten i fraga om
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tjansternas kommersiella ursprung. TRYGGSPAR-varuméarkena kan for-
leda allmanheten att tro att de utgor en del av SEB Trygg Liv:s produkt-
linje.

Laika

Samtliga varumérken ar registrerade 1 klass 36, men det innebér inte per
automatik att tjansteslagslikhet foreligger. TRYGGSPAR-varuméarkena
ar registrerade for finansiell féorvaltning, finansiella konsultationer,
finansiell information och finansiell verksamhet 1 klass 36. De motan-
forda kdnnetecknen ar registrerade for samtliga tjanster 1 klass 36. SEB
TRYGG LIV och TRYGG anvénds for forsédkringstjanster och inte for
samtliga tjanster 1 klass 36. Samtliga firmors verksamhetsféremal, vilka
innefattar diverse forsédkringstjanster, skiljer sig fran de tjanster
TRYGGSPAR och TRYGGSPAR-varumarkena omfattar 1 klass 36. Det
far saledes konstateras att det foreligger en viss tjansteslagsolikhet och
att tjadnsterna i vart fall inte ar identiska.

Den enda gemensamma bestandsdelen for TRYGGSPAR-varumérkena a
ena sidan och TRYGG respektive SEB TRYGG LIV a andra sidan ar be-
teckningen TRYGG. Beteckningen TRYGG kan inte innehas med ensam-
ratt for den finansiella sektorn eftersom den ar beskrivande for produk-
terna och tjinsterna som ar hanforliga till sektorn. Ordet TRYGG anger
att tjdnsterna ar ett tryggt val och det finns ett frihallningsbehov for
denna typ av kvalitativa uttryck, vilket innebér att de inte i sig kan inne-
has med ensamritt.

Sokningar pa internet visar att beteckningen TRYGG éar ett vanligt fore-
kommande begrepp 1 sammanhang som asyftar bl.a. tjdnsterna forsak-
ringsverksamhet och finansiella tjadnster. Begreppet anvands antingen
fristaende eller 1 sammansattning med andra ord for tjanster tillhanda-
hallna av bl.a. Trygg-Hansa, Ace Forsdkringar, Mina Forsdkringar,
Nordea och Moderna Forsakringar. Bestandsdelen TRYGG 1 forhallande
till forsakrings-, finansiella och monetéara tjanster maste darfér anses ha

en svag sarskiljningsforméaga och besitta ett valdigt snavt skyddsomfang.
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Det kan vidare inte heller anses visats genom den utredning SEB Trygg
Liv har presenterat att kinnetecknet TRYGG genom anvandning skulle
ha forstarkt sarskiljningsformaga. Varumarket TRYGG:s svaga sarskilj-
ningsférmaga och begrinsade skyddsomfang innebar att endast mindre
variationer, sasom tillagg av SPAR respektive SPAR — Ett Samarbete
mellan Folksam och Séderberg & Partners, ar tillrackliga for att skilja
Laikas varumarken fran SEB Trygg Livs varumarken.

TRYGGSPAR ar inte nagot vedertaget ord som forekommer i det svenska
spraket utan far snarare betraktas som ett slags fantasiord med inne-
boende sarskiljningsférmaga. Bestandsdelen TRYGG har inte en sar-
skiljande effekt eller sarskiljande stdllning i TRYGGSPAR-varumarkena.
Tillagget av beteckningen SPAR skiljer varumérkena bade visuellt och
fonetiskt fran SEB och medparters anférda varumérken och ger ett annat
helhetsintryck. Tillagget av SPAR ger dessutom dven bestandsdelen
TRYGG en annan betydelse och leder tankarna till ett sékert sparande.
Bestandsdelen SPAR fortar risken for forvaxling mellan varumérkena.

SEB och medparter har anfort att TRYGG och SEB TRYGG LIV har hog
ursprunglig sarskiljningsférmaga. Det maste innebéara att TRYGGSPAR
har dnnu hogre grad av sarskiljningsférmaga. Varumarket SEB TRYGG
LIV skiljer sig dessutom ytterligare i forhallandet till TRYGGSPAR-
varumaéarkena pa grund av dess 6vriga bestandsdelar. Varuméarket SEB
TRYGG LIV far visserligen anses ha starkare sarskiljningsférmaga an
varuméarket TRYGG men denna sarskiljningsformaga baseras framforallt
pé beteckningen SEB som &r sirskilt framtradande i varumérket. Aven
tillagget av ordet LIV distanserar varumarket frain TRYGGSPAR-varu-
markena. Bestandsdelen TRYGG i1 varuméarket SEB TRYGG LIV far an-
ses ha underordnad betydelse.

SEB TRYGG LIV ar inte det dominerande inslaget i motanférda firmor.
SEB Trygg Liv bendmner dessutom dessa firmor i sin kommunikation for
Fondférsékringsbolaget respektive Gamla Liv.

Sammantaget uppvisar de motstaende kidnnetecknen en betydande
olikhet, visuellt, fonetiskt och konceptuellt och det saknas helt risk for
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forvaxling mellan TRYGGSPAR och varumérkena TRYGG respektive
SEB TRYGG LIV.

Tillagget av Ett Samarbete mellan Folksam och S6derberg & Partners, 1
det ena TRYGGSPAR-varumérket distansierar varumarket ytterligare
fran de av SEB och medparter motanférda varumirkena. TRYGGSPAR -
Ett Samarbete mellan Folksam och Séderberg & Partners ar ett figur-
marke 1 viss utformning, viss farg (bla mot vit bakgrund) och 1 ett séar-
praglat typsnitt. Den grafiska utformningen innebar att méarket formed-
lar helt olika intryck &n de motstaende méarkena. Det foreligger inte
nagon risk for att allménheten ska tro att tjadnsterna i fraga kommer fran
samma foretag eller foretag med ekonomiska band.

Det kan inte anses visats genom den utredning SEB och medparter har
presenterat att varuméarket TRYGG, SEB TRYGG LIV eller motanforda
firmor genom anvindning skulle ha férstarkt sin sarskiljningsférmaga.
SEB och medparter anvander varuméarkena TRYGG eller SEB TRYGG
LIV i begransad omfattning. Handlingar som aberopas till stod for
anviandningen och marknadsféringen av varuméarket TRYGG 1 ar vissa
fall flera ar gamla. Den av klagandena aberopade utredningen tar enbart
sikte pa forsdakringstjanster och omfattar inte samtliga de tjdnster som
TRYGGSPAR-varumérkena ar registrerade for. For det fall varumarket
TRYGG skulle anses ha forvarvat ytterligare sarskiljningsformaga omfat-
tar den i vart fall inte de tjanster TRYGGSPAR-varumérket avser.

Den aberopade bevisningen avseende produkten TryggPlan visar inte pa
nagon anviandning av varuméirket TRYGG utan endast som en del i det
sammansatta begreppet TryggPlan. Bevisningen styrker inte att varu-
markena TRYGG och SEB TRYGG LIV genom anvandning har forvarvat
ytterligare sarskiljningsférmaga, anseendeskydd eller att omséattnings-
kretsen uppfattar varuméarket TRYGG som ett kdnnetecken fér SEB Tygg
Livs tjanster. De allméanna villkoren fér Tryggplan, Tryggplan Total och
Tryggplan Avtal plus visar att TRYGG inte anvéands langre. Detta far

givetvis negativa konskevenser for varumérkets sarskiljningsférmaga.

I utredningen anges exempelvis att "SEB dr nummer ett 1 Sverige". For
det forsta har dokumenten uppréattats av bolaget sjalvt och for det andra
sdger det ingenting om anvandningen av SEB Trygg Livs kdnnetecken.
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SEB Trygg Liv har hinvisat till att det bokférts marknadsféringskost-
nader till vissa belopp under aren 2002-2012. Férutom att underlag
saknas sdger pastaendena inget om hur marknadsféringen forhaller sig
till SEB Trygg Livs kdnnetecken.

SEB Trygg Liv har hianvisat till att bolaget fatt "stor uppmarksamhet 1
media". Det ar exempelvis fragan om korta meddelanden om att SEB
Trygg Liv justerat aterbaringsréantan. Att den s.k. aterbaringsrantan
justeras forekommer for aktorerna i branschen. Det dr svart att se hur

detta 1 praktiken paverkar sdrskiljningsférmagan.

SEB Trygg Liv bendmner i sin kommunikation firmorna Fondférsak-
ringsaktiebolaget SEB Trygg Liv samt Gamla Livforsdkringsaktiebolaget
SEB Trygg Liv for "Fondforsdkringsbolaget” och "Gamla Liv”. Detta ger
stod for att varuméarket TRYGG anvéands 1 begransad omfattning samt
att handlingar som aberopats till stod for anvidndningen av dessa kdnne-
tecken ar inaktuella.

I férevarande fall ar de tjanster som omfattas av TRYGGSPAR-varu-
markena finansiella tjanster och finansiell férvaltning och riktar sig mot
allménheten 1 stort och mot affarskunder vilka har en sarskild erfarenhet
och expertis. Mot bakgrund av arten av tjadnsterna i fraga kommer med-
vetenheten bland malgruppen 1 fraga vara hogre dn den genomsnittliga
konsumenten som ar en skiligen valinformerad samt skéligen uppmark-
sam och upplyst konsument. Det ar inte troligt att malgruppen kommer
att tro att tjinsterna kommer fran samma foretag eller fran foéretag med
ekonomiska band och risk for forvaxling saknas. Den aktuella mal-
gruppen kommer saledes att uppfatta de skillnader som féreligger mellan
TRYGGSPAR-varumérkena och de av SEB Trygg Liv aberopade varu-
markena, oavsett om malgruppen har mgjlighet att jamfora varuméarkena

samtidigt eller inte.

Det finns inte nagon risk att TRYGGSPAR-varuméarkena skulle dra otill-
borlig fordel av eller vara till skada for de ovan angivna naringskinne-
tecknens sarskiljningsforméaga och anseende. Det finns inte nagon risk
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for att allmédnheten riskerar att vilseledas avseende tjansternas kommer-

siella ursprung.

Parterna har aberopat viss bevisning.

DOMSKAL

Saval Laikas TRYGGSPAR-varumérken som de motanférda dldre varu-
markena TRYGG (nr 326498) och SEB TRYGG LIV (nr 350071) avser
bl.a. finansiella tjanster. Det foreligger ddrmed identitet mellan de finan-

siella tjadnster som de motstaende varumarkena avser.

Under de motanforda firmorna Fondférsédkringsaktiebolaget SEB Trygg
Liv och Gamla Livforsdkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv ska bolagen
enligt verksamhetsbeskrivningarna meddela forsékringar och formedla
andra foretags finansiella tjanster som har ett naturligt samband med
forsakringsrorelsen. Under den motanférda firman SEB Trygg Liv
Holding ska bolaget bl.a. inneha aktier 1 svenska eller utlandska foretag,
som ett bankaktiebolag har ratt att forvarva och inneha samt bitrada
sadana foretag vid dessas rorelser. Det foreligger darmed 1 vart fall likhet
mellan de finansiella tjinster som Laikas varumérken avser och den

finansiellt inriktade verksamhet som de motstaende kannetecknen avser.

Omsiéttningskretsen for ifragavarande tjadnster och verksamheter utgors
av saval konsumenter 1 allmidnhet som professionella aktérer pa den
aktuella finansmarknaden. Med hénsyn till att Laikas mérken och de
motanférda kdnnetecknen avser finansiella tjdnster kan det hallas for
visst att konsumenterna vid utnyttjandet av dessa tjanster ar tdmligen
uppméarksamma med avseende pa tjdnsternas kommersiella ursprung
och darfor kan lagga marke till &ven mindre skillnader mellan de kdnne-

tecken under vilka tjinsterna marknadsfors.

Markesordet TRYGG som ingar 1 Laikas varumarken utgor eller ingar i
aven i1 de motanférda kédnnetecknen. Av de salunda motanférda kdnne-
tecknen far varumérket TRYGG anses vara det kédnnetecken som kom-
mer TRYGGSPAR-varumérkena nadrmast. Provningen av fragan om for-
véaxling ska darfor ske med utgangspunkt i detta marke.
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TRYGG far i samband med finansiella tjadnster anses framhalla en 6nsk-
vard och efterfragad egenskap hos dessa, bl.a. pa sa satt att det ska vara
mojligt att forlita sig pa sadan radgivning som 1 manga fall foéregar finan-
siella dispositioner. Ordet TRYGG ar ddrmed dgnat att anvandas 1 mark-
nadsforing av finansiella tjanster och har darfér en mycket begréansad
inneboende kanneteckenskraft med avseende pa sadana.

Utredningen i malet betraffande SEB och medparters anvidndning av res-
pektive kédnnetecken ger mot Laikas bestridande inte tillrackligt under-
lag for slutsatsen att méarkesordet TRYGG forvarvat forstarkt kanne-
teckenskraft for finansiella tjinster. Bedomningen av risken for forvéax-
ling ska ddrmed goras med utgangspunkt i det skydd som genom mérkets
ursprungliga kédnneteckenskraft foljer av registreringen.

Som anférts ovan foreligger tjdnsteslagsindentitet mellan TRYGGSPAR-
varumérkena och det dldre varuméarket TRYGG. Det dldre market TRYGG
ingar, som PRV anfort, 1 sin helhet 1 Laikas TRYGGSPAR-méarken och
utgor ocksa forled 1 dessa. Tillagget SPAR medfor dock, trots att beteck-
ningen inte ar associationsfri med avseende pa finansiella tjanster, att
Laikas TRYGGSPAR-mérken vid en helhetsbedomning distanserar sig
fran det dldre méarket TRYGG. I betraktande av vad som ovan anférts om
konsumenternas uppmaéarksamhet kan inte nagot av Laikas TRYGGSPAR-

varuméarken anses vara forvaxlingsbart med varuméarket TRYGG.

Av fast praxis framgar att bestimmelsen om férbud mot registrering av
vilseledande varumérken, som numera finns 1 2 kap. 7 § forsta stycket
varumarkeslagen, tar sikte pa ett vilseledande av allmédnheten 1 fraga om
vissa egenskaper hos en vara eller tjanst, exempelvis dar méarket ar dgnat
att framkalla en oriktig uppfattning om art, beskaffenhet, mangd eller
anviandning. Bestimmelsen tar salunda inte sikte pa vilseledande om
kommersiellt ursprung, vilket préovas inom ramen for fragan om férvax-
ling. Vad SEB och medparter anfért om vilseledande medfor foljaktligen
inte att det foreligger hinder mot Laikas registreringar.
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Pa grund av det anférda ska 6verklagandena avslas.

AVVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande
tillika referent, Annika Ryberg och f. patenrattsradet Ulf Hallin. Enhalligt.



