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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stdd av 54 § andra stycket, 55 § tredje
stycket samt 56 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644) att den under ovanstiende
nummer angivna internationella registreringen inte ska gélla i Sverige.

ARENDET

Invindningen avser varumirket EMENTOR, med registreringsnummer 828771, registrerat
for scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumnulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers; electronic publications data processing equipment and
computers; computer periphery devices; software, but not including computer hardware or
software for use in electronic design automation, or computer hardware or software for
embedded system development, and not for use in the field of electronic design automation, i
klass 9, paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes;
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus), i klass
16, advertising; business management; business administration; business appraisal; business
research; marketing studies; office functions; compilation and systemization of information
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into computer databases; economic forecasting, i klass 35, insurance; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs, i klass 36, electric appliance installation and repair, i
klass 37, telecommunications, i klass 38, education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; arranging, organizing and conducting conferences and
seminars; practical training; publication of electronic books and journals on-line, i klass 41,
och scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial
analysis and research services; legal services; technical project studies; design and
development of computer hardware and software, but not computer software design for
others in the field of electronic design automation; updating and maintenanc of software,
installation of software, consultancy in the field of computer hardware, but not computer
consulting services in the field of computer programs for electronic design automation and
electrical circuit design; creating and maintaining of websites for others; hosting websites;
rental of hardware and software, 1 klass 42.

Invindaren har, som det far forstés, yrkat att den internationella registreringen inte ska
beviljas giltighet i Sverige och har som grund hirfor, i allt visentligt, anfort foljande.
Innehavarens marke ar forvixlingsbart med invindarens gemenskapsvarumirke MENTOR,
med registreringsnummer 746602, registrerat for computer software for electronic design
automation, i klass 9 och computer software design for others in the field of electronic
design automation, and computer consulting services in the field of computer programs for
electronic design automation and electrical circuit design, i klass 42 samt med invéindarens
nationella varumirke MENTOR GRAPHICS, i figur dtergivet nedan, med
registreringsnummer 213595, registrerat for datorer och -utrustning innefattande
operativutrustning samt datorprogram upptagna’kopierade p& magnetband, skiva eller annat
magnetiskt medium, kringutrustning till datorer samt enheter for anslutning till datorer, i
klass 9, trycksaker, bicker, dven anvindarhandbdcker och undervisningsmaterial, i klass 16,
konsulttjinster avseende datordrift, inklusive datorprogrammering, for administrativa syften
och som hjilpmedel vid skétsel av affirsverksamhet, i klass 35, och framstéllning,
utveckling, underhall (uppdatering) av datorprogram samt tekniska konsulttjénster med
anknytning till datorer, 1 klass 42.

Menlor

Graphics

Invandarens nationella varumirke
med registreringsnummer 213595

Invindaren har, betriffande varu- och tjinsteslagslikheten mellan de motstiende mérkena,
anfort foljande. Innehavaren har begrénsat sin varu- och tjinsteforeteckning sdvitt avser
klasserna 9 och 42 till att inte avse datorprogram/hardvara eller design/utveckling av sidana
for anvindning inom omradet automatiska tillimpningar for elektronisk design. Det
foreligger trots denna begrinsning varuslagslikhet i forhdllande till de varor och tjanster
inviindarens mirke MENTOR registrerats for eftersom frdga dr om datorrelaterade produkter
och tjinster. Mellan innehavarens varuforteckning och de varor som invindarens mérke
MENTOR GRAPHICS, i figur, avser foreligger varuslagsidentitet i klass 9 sdvitt avser
datorer och kringutrustning till datorer samt datorprogram. I klass 16 foreligger
varuslagsidentitet savitt avser trycksaker och undervisningsmaterial medan varuslagslikhet
foreligger for bocker och anvindarhandbocker. Mellan de motstdende mérkenas tjénster 1
klass 35 foreligger atminstone likhet. Nir det géller klass 42 foreligger identitet mellan
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tjinsterna framstillning, utveckling, underhall (uppdatering) av datorprogram och
design/utveckling av mjukvara samt likhet mellan tekniska konsulttjanster med anknytning
till datorer och vetenskapliga och teknologiska tjinster och design/utveckling av
datorhérdvara och mjukvaror.

Vad giller mirkeslikheten har invindaren betraffande den visuella likheten framhallit att
innehavarens mirke EMENTOR bestdr av sju bokstédver och har de sex sista bokstdverna
gemensamma med invindarens méirke MENTOR. Invindarens mirke ingdr dirmed i sin
helhet i innehavarens mérke. I invindarens figurmirke MENTOR GRAPHICS utgér ordet
MENTOR den dominerande delen varfor ovan anfort resonemang i allt visentligt kan
tilldmpas for ocksd detta mirke. Aven om det ir ett vilkint och accepterat faktum inom
varumirkesritten att en konsument fister stérre avseende vid forsta delen av ett ord eller
mirke, &r forekomsten av bokstaven E som enda skillnad inte en tillricklig skillnad for att
dverbrygga mirkesidentiteten i 6vrigt. Detta stdds ocksd av OHIMs praxis, se till exempel
Beslut nr 1608/2003 av den 7 augusti 2003 i malet MERICA — EMERICA. Mirkena ar
sdledes visuellt forvixlingsbara.

Invéndaren har bifogat material ifrdn internet for att pdvisa att ebanking, ebusiness och email
anvinds utan bindestreck, samt att ecommerce forekommer bdde med och utan bindestreck.
Det finns sdledes en uppenbar risk att omséttningskretsen uppfattar EMENTOR som ett
mirke frin Mentor Graphics Corp. for varor/tjinster mirkta MENTOR som nu tillhandahills
elektroniskt, eller att det i vart fall finns ett ekonomiskt eller kommersiellt samband mellan
parterna.

Betriffande den fonetiska likheten mellan de motstiende mérkena har invindaren anfort
foljande. Den dominerande delen MENTOR i mirket EMENTOR uttalas pd samma sétt som
det motanforda mirket MENTOR, med betoning pé respektive stavelse, varfor det inledande
e-ljudet i EMENTOR uttalas utan tryck och knappt blir horbart. Mirkena ér forvixlingsbara
ur ett fonetiskt hinseende. Vad géller mérkeslikheten har invéindaren vidare anfort att de
motstdende mirkena har ett liknande konceptuellt innehdll eftersom de for tankarna till det
kidnda ordet mentor i betydelsen handledare.

I[nvindaren har dven anfort att innehavarens mérke ir forvixlingsbart med firman MENTOR
GRAPHICS (SCANDINAVIA) AKTIEBOLAG, med organisationsnummer 556240-2320,
under vilken ett bolag enligt verksamhetsbeskrivningen i Naringslivsregistret ska forsilja,
marknadsfora och installera maskin- och programvara, konstruera och tillverka dataprogram,
bedriva service, utbildning och konsultverksamhet inom databranschen samt bedriva ddrmed
forenlig verksamhet. [nviindaren har anfort att eftersom innehavaren under mérket
EMENTOR salufor produkter och tjinster som #r datorrelaterade foreligger likhet mellan de
varor/tjinster som innehavarens mirke avser och den verksamhet som bedrivs under firman
MENTOR GRAPHICS (SCANDINAVIA) AKTIEBOLAG. Avseende kinneteckenslikheten
har invindarens framhllit att dominanten i den motanfdrda firman utgdrs av ordet
MENTOR. Samma visuella, fonetiska och konceptuella forvixlingsbedémning som gjorts
gillande mellan mirkena EMENTOR respektive MENTOR gdr sig darfor ocksa géllande
mellan firmadominanten MENTOR och mirket EMENTOR. Innehavarens mirke &r
foljaktligen forvixlingsbart med firman MENTOR GRAPHICS (SCANDINAVIA)
AKTIEBOLAG.

Slutligen har inviindaren anfort att det foreligger en pétaglig savil visuell, fonetisk som
konceptuell likhet mellan innehavarens miarke EMENTOR och invéndarens mérken

MENTOR och MENTOR GRAPHICS, i figur, och motanforda firma MENTOR



PRV

PATENT~ OCK REGISYRERINGSVERKET

GRAPHICS (SCANDINAVIA) AKTIEBOLAG. Dessa likheter ger ett intryck av att det
finns ett ekonomiskt samband mellan parterna, nigot som ytterligare okar risken for
forviaxling mellan kinnetecknen.

Innehavaren har bestridit invindningen och har 1 allt vésentligt anfort foljande. Ementor
ASA och varumirket EMENTOR ir vil inarbetat inom Norden sedan flera r. Ementor ASA
4r den ledande distributdren av IT- infrastrukturlosningar och produkter i Norge med néra
NOK 15 billion in pro forma och dirmed den tredje storsta europeiska leverantéren, dock
"begrinsad” till de nordiska linderna, baserat pd omsittning. Foretaget startades redan 1968
under foretaget Merkantildata AS, och efter flera 4r av kdp och fusioner lanserades Ementor
ASA 4r 2000. Ementor ASA har anvint sitt varumirke kommersiellt under de senaste sju
iren, med en omsittning pd NOK 13 billion in pro forma och har en ledande
marknadsposition i de nordiska linderna. Innehavaren har bifogat foretagets ”Annual Report
2005” med siffror for foretagets marknadsforings- och afférsaktiviteter samt artiklar och
pressmeddelanden for att visa den stélining och det renommé som mérket byggt upp under
irens lopp. Ementor ASAs kunder bestar av sdvil privata bolag som olika myndigheter,
officiella organisationer och organ. Ementor hade uppdraget att leda hela IT-infrastrukturen
nir Danmark hade ordfSrandeskapet i EU &r 2002. Vidare har innehavaren anfort att
Ementor ASA #r innehavare av flera éldre registreringar for EMENTOR i Norden, bland
annat den svenska varumirkesregistreringen nummer 351723, EMENTOR, for varor och
tjanster i klasserna 9, 16, 35, 38, 41, och 42, inklusive datarelaterade varor och tjanster.
EMENTOR ir sdledes redan innehavare av den immateriella rétten till varumérket
EMENTOR, ocksi for datorrelaterade varor och tjanster.

Vad giller varuslagslikheten har innehavaren framhallit att &ven om féretagen driver
datarelaterad verksamhet, som ingdr i samma varu- och tjinsteklasser varumérkesrittsligt
sett, s& ar tjansterna de bedriver helt olika. I samband med forhandlingar mellan parterna
angdende foreliggande internationella registrering begransade EMENTOR
varufSrteckningen till att inte gilla for de varor och tjinster som MENTOR GRAPHICS
faktiskt anvinder, och de varor och tjinster som det nu motanforda mérket MENTOR
omfattar. Denna begrinsning i varuférteckningen, sammantaget med att mérkena
EMENTOR och MENTOR inte ir identiska samt att MENTOR #r varumérkesréttsligt svagt
for de aktuella varorna och tjdnsterna, bor leda till att registrering nummer 746602 franfalles
som registreringshinder. Invindarens motanférda miarke MENTOR GRAPHICS, i figur,
innehaller ytterligare datarelaterade varor och tjdnster men innehaller tilliggselementet
GRAPHICS samt ett figurmoment, vilket ssmmantaget gér att det inte foreligger ndgon
forviixlingsrisk mellan mirkena. Innehavaren har vidare anfort att innehavarens tidigare
namnda nationella mirke EMENTOR, med registreringsnummer 351723, innehdller inte den
begrinsningen som ir antagen i foreliggande internationella registrering, Market har likval
ind4 registrerats, Mentor Graphics tidigare registreringar till trots. PRV ansdg alltsé inte att
de var forvixlingsbara och Mentor Graphics protesterade inte.

Nir det giller kinneteckenslikheten har innehavaren anfort att det &r mérkena som de dar
registrerade och helhetsintrycken som de ger som ska vara foremadl for
forvixlingsbedomningen. Innehavaren har vidare anfort att mérkesdelen GRAPHICS inte dr
deskriptiv for alla varor och tjinster som mérket MENTOR GRAPHICS ar registrerat for.
Aven om man inte har ensamritt till en del av ett mirke sé betyder det dock inte att den
delen inte ingar i mérket eller paverkar markets helhetsintryck. Vid forvaxlingsbedémningen
ska hidnsyn tas dven till de delar som omfattas av en disclaimer, sérskilt d4 delarna har en
framtridande plats. Eftersom MENTOR har svag grad av sérskiljningsférmaga och eftersom
kombinationen MENTOR GRAPHICS har en viss betydelse och innebérd si méaste man
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tolka det som att GRAPHICS ir av betydelse for helhetsintrycket av mirket dven om den
delen av mirket har disclaimer. Innehavaren har hinvisat till mal RA 1983 Ab 145
YOUNGSTER vs. YOUNGSET som avgjorts i Regeringsritten.

Vidare har innehavaren anfért f6ljande om de omsténdigheter som skiljer mérkena 4t.
MENTOR betyder “vigledare, rddgivare” och "mentor” anvinds i det svenska spréket.
Omsittningskretsen 1 Sverige kommer att ha samma associationer till ordet som
engelsktalande. Ordsammanséttningen MENTOR GRAPHICS ger betydelsen "vigledare,
mentor i grafik”, och dérmed har det ett forklarande innehéll for de varor och tjénster som
avses, EMENTOR framstér som ett fantasiord och ger inte samma associationer, inte heller
till ordet “mentor” dé "mentor” ingdr som en integrerad del av mérket. Detta forstéirks av
foretagets logotyp, dir en cirkel ramar in de forsta tre bokstiverna EME. EME ér darfor
miirkets dominanta del. Vad giller invindarens mirke MENTOR GRAPHICS madste
GRAPHICS anses vara dominanten eftersom MENTOR GRAPHICS betyder
"grafikerldrare”, “grafikermentor”. Man skulle dven kunna tolka mérket som ”mentor i
grafik” vilket pd svenska snarare skulle bli "mentorgrafiker” vilket maste vara grafiker for en
mentor, eller grafiker som en mentor anvinder sig av. Hur som helst sé &r grafiker, d.vs.
GRAPHICS den centrala delen, i synnerhet dd MENTOR ér ett ord som &r mycket vanligt
forekommande och som kan anvdndas i kombination med de mesta orden. EMENTOR
diremot ir ett rent fantasiord, nigot som forstérks av i logotypen utmérkandet av EME som i
sig inte har nigon betydelse i svenskan. Antalet vokaler i EMENTOR, samt den mjuka
vokalen E fore, ger ordet ett mjukare intryck, ndgot som forstérks av cirkelfiguren som
foretaget anvinder. MENTOR ger med det storre antalet konsonanter ett ndgot hardare
intryck. EMENTOR ir ett fantasimérke dér bokstavskombinationen som inleds med E ger ett
fonetiskt rytmiskt, igenkénningsbart och distinktivt mérke. Innehavaren haller med
invindaren om att tilligget av “e” fore ett ord ofta indikerar elektronisk™ som “e-faktura”,
e-mail”, e-business”. Innehavaren vill emellertid understryka ordet "ofta” i foregdende
mening och papeka att samtliga dessa varianter, ddr “e” har den betydelsen &r "e” skilt frdn
det foljande beskrivande ordet med ett bindestreck. Vidare markeras typiskt sett ”e”-en med
betydelsen elektronisk” genom avsténd till det nésta ordet eller genom att det utfors i ett
annat typsnitt eller firg. Fonetiskt fir det betydelse genom att e”-en uttalas efterfoljt av en
paus innan nista ord; e mail”, "¢ faktura”. Logotypen till EMENTOR ér utformad helt utan
tanke pé att ”e”-en ska ge intryck av ndgot speciellt. Cirkeln som omsluter de tre forsta
bokstiverna EME visar pd att det inte finns ndgon avsikt att skilja ut “e”-en i mérket. I
EMENTOR ingr den inledande bokstaven E- som en integrerad del av mirket, inte som en
angivelse av “elektronisk”. Vidare maste vikt ldggas pd att omsittningskretsen ldgger
sarskild vikt vid forsta bokstaven i ett varumérke, fonetiskt som visuellt, och att det hér inte
betyder "elektroniskt”, Att monopolisera ett befintligt ord och sedan inte tilldta nya varianter
och/eller nya ord eller varumérken som innesluter ett vilként ord, som anvinds i dagligt tal,
skulle leda till ett alltfor brett skyddsomfing. Det skulle exempelvis innebéra att varumérken
som Dementor, Acumentor, Formentor, Mementor, Tormentor, Enviomentor, Paymentor,
Developmentor eller Augmentor skulle utgdra ett intrang i MENTOR, da samtliga har
begreppet MENTOR inkluderat i mérkena. Den gemensamma némnaren dr istillet att
samtliga skapat nya varumirken som inkluderar termen MENTOR med tilldgg av ett fatal
eller flertal ytterligare bokstiver och ibland kombinera existerande ord eller termer.

Det faktum att invindarens mirke dr beskrivande bdr ha betydelse nar det galler
skyddsomfénget gentemot andra mérken.

Betriaffande firman MENTOR GRAPHICS (SCANDINAVIA) AKTIEBOLAG har
innehavaren hinvisat till att den motanforda firman inte har anforts som hinder varken vid

firmaregistrering av Ementor ASAs ena dotterbolags firma, Ementor Sverige AB, eller vid



PRV 0

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

tidigare registrerade varumirkesréttigheter i Sverige. Tilligget av GRAPHICS
SCANDINAVIA i den motanforda firman bidrar till att innehavarens mérke och den
motanfdrda firman inte dr forvéxlingsbara. Féretagen tillhandahaller olika tjénster, &ven om
de varumirkesrittsligt klassificeras under samma klasser.

SKAL

Ett varumirke far enligt 14 § 1 stycket 6 punkten varumérkeslagen inte registreras bland
annat om mirket #r forvixlingsbart med ett namn eller en firma som ndgon annan anviénder i
en niringsverksamhet eller med ndgon annans varukinnetecken som &r registrerat efter en
tidigare ansdkan.

Ett varumirke far enligt 14 § 1 stycket 9 punkten varumérkeslagen inte registreras om
mirket &r forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ndgon annan och ar
registrerat efter en tidigare ansdkan.

Enligt 6 § 1 stycket samma lag ska kinnetecken anses forvixlingsbara endast om de avser
varor eller tjinster av samma eller liknande slag.

Fragan huruvida det foreligger risk for forvixling mellan tvA mirken ska avgdras efter en
helhetsbedémning vid vilken alla omstindigheter av betydelse i det enskilda fallet ska
beaktas, framforallt kéinnetecknens likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjdnster,
respektive den verksamhet som kiinnetecknen avser. Kravet p& markeslikhet blir mindre om
de varor/tjanster som kinnetecknen avser dr i stort sett desamma och omvint att det inte
stiills s& stora krav pd varuslagslikheten om mirkena &r identiska, for att forvaxlingsbarhet
ska anses foreligga. Vid beddmningen av mirkeslikheten ska avseende bland annat fastas vid
kinnetecknens sirskiljningsformaga, varvid férvixlingsrisken mellan kdnnetecknen blir
storre om de besitter samma sérskiljande bestindsdelar. Aven risken for att konsumenterna
genom association uppfattar att det rader ett samband mellan mérkena ska beaktas vid
helhetsbeddmningen. Man har dven att ta hinsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar
en reell mojlighet att samtidigt jimfora tvd motstiende kédnnetecken, varfor det ocksd mdste
beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett kinnetecken typiskt sett kommer att
blekna med tiden. Vid forvixlingsbedémningen mellan mérken ska darfor bortses frin
ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara ldtta att notera vid en direkt
jémforelse.

PRV gor foljande bedomning.

Inledningsvis noteras att innehavarens uppgifter om varumirkets inarbetning och tidigare
varumirkesregistreringar ir att se som ett beropande om bittre rétt till kinnetecknet. PRV
vill d4rfor erinra om att frigor om bittre ritt till ett varumarke inte kan provas i administrativ
ordning. Sidana frigor kan endast tas upp till provning av allmén domstol, se 44 §
varumirkeslagen och Regeringsrittens beslut den 3 november 2006 i mal 1764-04 (PIZZA
PAPA JOHN’S, i figur). PRV har hér dérfor endast att préva om det pé grundval av vad som
forekommit i drendet foreligger hinder mot den aktuella registreringens giltighet i Sverige.

Betriiffande varu-/tjinsteslagslikheten mellan innehavarens mirke och de motanforda
kinnetecknen anfors foljande. Innehavarens mirke avser varor och tjdnster i bland annat
klass 9 och 42, vilka ir av liknande slag som de varor och tjénster som det motanforda
mirket MENTOR avser i klass 9 och 42. Varorna och tjinsterna som innehavarens mérke
avser i klass 9, 16, 35 och 42 4r av samma och liknande slag som de varor och tjanster som
det motanforda mirket MENTOR GRAPHICS avser i klass 9, 16, 35 och 42. Vidare
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foreligger likhet mellan de varor och tjdnster som innehavarens mérke avser i klass 9, 16, 35,
41 och 42 och den verksamhet som ska bedrivas under den motanfdrda firman. Den
omstindigheten att innehavarens varufrteckning innehéller negationer som begransar
skyddsomfinget i klass 9 och 42 medfor inte nigon annan beddmning eftersom det trots
begrinsningen ir friga om datorrelaterade produkter och tjanster som liknar de som
invindarens varumirkesregistreringar avser i klasserna 9 och 42. Varu- och
tjinsteslagslikhet foreligger sdledes mellan innehavarens mérke och de tre motanférda
kénnetecknen.

Vad giller kdnneteckenslikheten ingdr mérkesdelen MENTOR, vilken innefattas i samtliga
motanfdrda kinnetecken som en betydande del, i sin helhet i innehavarens mirke
EMENTOR. Ordet MENTOR besitter visserligen en begrinsad ursprunglig
sirskiljningsforméga for bland annat de datakonsulttjinster som invéndarens varumérke
MENTOR avser i klass 42, samt for de konsulttjinster som invdndarens varumérke
MENTOR GRAPHICS avser i klass 35 samt for den utbildning och konsultverksamhet som
ska bedrivas under firman MENTOR GRAPHICS (SCANDINAVIA) AKTIEBOLAG.
Ordet MENTOR utgér dock en framtriidande del i de motanforda kéinnetecknen och har god
sérskiljningsforméaga for bland annat datorprogramvara i klass 9, vilka sdvil invindarens
mirken registrerats for som innehavarens mérke avser och for konstruktion av dataprogram,
vilket bade den av invindaren motanfrda firman avser att bedriva och innehavarens marke
registrerats for i klass 42. Innehavarens mirke EMENTOR ér savil fonetiskt som visuellt likt
det motanforda mirket EMENTOR respektive den betydande kénneteckensdelen
EMENTOR i det motanforda mirket MENTOR GRAPHICS och den motanforda firman
MENTOR GRAPHICS (SCANDINAVIA) AKTIEBOLAG. Tilligget av bokstaven E- i
innehavarens mirke medfor inte att de motstaende kéinnetecknen distanseras ifrdn varandra i
sddan man att annan bedémning kan géras in att det foreligger kdnneteckenslikhet mellan
innehavarens mérke och samtliga de av invindaren dberopade kénnetecknen.

Vid en samlad bedémning finner PRV att innehavarens mirke ar forvixlingsbart med de av
innehavaren motanforda kdnnetecknen. Den internationella registreringen ska darfor inte
gilla i Sverige.

Beslutat den 1 4 JaN 2008
,/,V/’/}’/'/f\,/{%’/’;f I

Anna Axelsson
7

Herman Pettersson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stalld till
Patentbesvirsratten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn. [ skrivelsen ska anges det beslut som dverklagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva ménader frin beslutets
dag.




