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Luxottica Group S.p.A.
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OMBUD

BRANN AB
Box 12246
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INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstdende nummer med
stdd av 2 kap. 28 § varumaérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéindningen avser varumirket RAYN med registreringsnummer 515632 for foljande varor:

Klass 9: Bagar for glasogon och solglaségon; fodral till solglaségon; linser for
solglasogon, solglasogon,; glaségon; polariserande glasogon.

Invéndaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphévas och har som grund anfort att
mirket dr forvixlingsbart med f6ljande varumirken:

RAY-BAN
Varumérke nr. 79398

Klass 9: Ogonglas, solglas, glaségon och fodral ddrtill samt oftalmiska linser.

PRV, Box 530, 826 27 Stderhamn (Bestkare: Kungsgatan 8, Séderhamn)
Tfn: 08-782 28 00, Fax: 0270-173 51, Bankgiro 5052-6797
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RAY-BAN
Gemenskapsvarumirke nr. 001956465

Tval, parfymer, kosmetika, harvardspreparat, aftershave.

Juvelerarvaror, bijouterier; klockor och tidmdtningsinstrument; ur och
tidmdtningsinstrument av ddla metaller; tidmdtningsinstrument.

Kalenderhallare, planeringskalendrar; bléickpennor, kulspetspennor och
blyertspennor; fotografihallare; trycksaker; anteckningsblock; kalendrar,
tidskrifter; trycksaker.

Skinnvaror sasom vdskor, bagar, ryggsdckar, resvdskor, koffertar och
skinnvaror i allmdnhet.

Kléder, huvudbonader och fotbeklddnader for herr, dam och barn.

Rorb

Gemenskapsvarumérke nr. 004934618
Mirket dr utfort i rott.

Solglasogon, glasogon, glasogon for prydnad, skyddsglasogon, maskiner och
glasogon for sportaktiviteter, linser for glaségon och masker, hallare for
glasogon, bagar till glaségon och masker; fodral for glasogon och masker,
glaségonkedjor; kontaktlinser och kontaktlinsbehallare, forstoringsglas,
kikare, optiska apparater och instrument.

RAY-BAN VISIONARY AWARD
Gemenskapsvarumirke nr. 005571971

Biljetter, inbjudningskort, tryckia kort, pass, pappersartiklar i allmdnhet,
kulspets- och bldckpennor; bindemedel.

Kldder, fotbeklddnader, huvudbonader.

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion;
underhallning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; anordnande
och ledning av konferenser, konferenser, kongresser och
underhallsevenemang, prisutdelning; utformning, anordnande, produktion
och genomforande av program och ceremonier for prisutdelningar.
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RAY-BAN VISION
Gemenskapsvarumérke nr. 006090914

Solglasogon, glasigon, glaségon for prydnad, skyddsglaségon, maskiner och
glaségon for sportaktiviteter, linser till glasogon och skyddsmasker, hdllare
for glaségon, bagar till glaségon och masker; fodral for glasogon och
masker, glaségonkedjor; kontaktlinser och kontaktlinsbehallare,
forstoringsglas; kikare; optiska apparater och instrument.

Biljetter, inbjudningskort, tryckta kort, pass, pappersartiklar, ej ingaende i
andra klasser, kulspets- och bldckpennor; bindemedel.

Detaljhandels-, butiks- och ndtforsdlining (internetijdnster) av glaségon,
deras komponenter och tillbehor, kldder, fotbeklddnader .

RAY-BAN LIGHT ADAPTIVE
Gemenskapsvarumirke nr. 006092829

Solglasigon, glaségon, glasogon for prydnad, skyddsglaségon, maskiner och
glasogon for sportaktiviteter; linser till glasogon och skyddsmasker; hallare
for glaségon, bagar till glaségon och masker; fodral for glasogon och
masker; glaségonkedjor; kontaktlinser och kontaktlinsbehallare,
forstoringsglas, kikare; optiska apparater och instrument.

Biljetter, inbjudningskort, tryckta kort, pass, pappersartiklar, ej ingaende i
andra klasser; kulspets- och bldckpennor; bindemedel.

Detaljhandels-, butiks- och ndtforsdljning (internettjdnster) av glaségon,
deras komponenter och tillbehor, kidder, fotbeklddnader.

Qb

Gemenskapsvarumirke nr. 009271701
Mirket &r utfort i rétt och vitt.

Soaps for personal use; perfumes, essential oils; cosmetics; hair lotions;
aftershave; dentifrices.

Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated
therewith, not included in other classes; jewellery; imitation jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.

Diary holders; appointment books, pens and pencils,; photograph holders;
printed matter, note pads; calendars; periodicals; published material.
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Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not
included in other classes,; animal skins, hides, trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddler.

Clothing, headgear and footwear, all for men, women and children.

Advertising; business management, business administration; office functions;
retailing and wholesaling (except transport) in shops or via global computer
networks of cosmetics, perfumery, beauty products, precious metals,
Jewellery, watches, stationery, desktop publishing products, leatherware,
clothing, headgear, footwear, spectacles, lenses, frames, spectacle cases,
masks.

RAY-BAN YOUNGSTER
Gemenskapsvarumirke nr. 010949253

Solglasdégon, glasogon, estetiska glasogon, skyddsglaségon, glaségon for
utdvande av sportaktiviteter, bagar till glasogon och masker, delar och
tillbehor till glaségon, nimligen sollinser, korrektionslinser och estetiska
linser; skalmar och andra reservdelar, etuin och fodral for glasogon och
skyddsglasogon; hallare och montrar for glasogon, glaségonkedjor;
kontaktlinser och kontaktlinsbehallare, forstoringsglas; kikare; optiska
instrument och artiklar.

Gemenskapsvarumirke nr. 010949675

Solglaségon, glasigon, estetiska glasogon, skyddsglaségon, glaségon for
utévande av sportaktiviteter, bagar till glasogon och masker, delar och
tillbehor till glaségon, nimligen sollinser, korrektionslinser och estetiska
linser; skalmar och andra reservdelar, etuin och fodral for glaségon och
skyddsglaségon, hallare och montrar for glaségon, glaségonkedjor,
kontaktlinser och kontaktlinsbehallare, forstoringsglas; kikare, optiska
instrument och artiklar.

Rorrre

LITEFORCE

Gemenskapsvarumirke nr. 010950921
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Klass 9: Solglasigon, glasogon, estetiska glaségon, skyddsglaségon, glaségon for
utévande av sportaktiviteter; bagar till glaségon och masker; delar och
tillbehor till glasogon, nimligen sollinser, korrektionslinser och estetiska
linser; skalmar och andra reservdelar, etuin och fodral for glaségon och
skyddsglasogon, hallare och montrar for glaségon, glasogonkedjor;
kontakilinser och kontaktlinsbehallare, forstoringsglas; kikare; optiska
instrument och artiklar.

RAY-BAN FLIP OUT
Gemenskapsvarumirke nr. 011040383

Klass 9: Solglasogon, glasogon, estetiska glasogon, skyddsglaségon, glasogon for
utévande av sportaktiviteter, bagar till glaségon och masker; delar och
tillbehor till glasogon, nimligen linser till solglaségon, glaségon och
estetiska glasogon, bagar och andra reservdelar, behéllare och fodral for
glasdgon och masker, hallare och montrar for glaségon, glaségonkedjor;
kontakilinser och kontaktlinsbehallare, forstoringsglas; kikare; optiska
instrument och artiklar.

RAY-BAN
Gemenskapsvarumirke nr. 011912201

Klass 35: Detaljforsdljning av optiska produkter och forsdljning via globala datorniit
eller Internet.

Rerb

Gemenskapsvarumirke nr. 011912292
Market ar utfort i rott och vitt.

Klass 35: Detaljforsdlijning av optiska produkter och forsdljning via globala datorndit
eller Internet.

Vidare har inviindaren anfort att varuméirket RAY-BAN ir vil ansett och att anviindningen
av innehavarens mirke skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till skada for
varukénnetecknets sirskiljningsforméga eller anseende.

Invéndaren har &ven anfort att man har en familj av varumiirken bestdende av mirket RAY -
BAN i olika kombinationer.

Till stéd for sin invandning har inviindaren anfort foljande. Bida méirkena RAY-BAN och
RAYN inleds med samma tre identiska bokstiver R-A-Y. Vidare avslutas bada mirkena
med bokstaven N. Darmed foreligger, enligt invéindarens formenande, en mycket nira visuell
likhet mellan de tva mérkena ifrga. Vidare uttalas mirkena mycket lika, till stora delar
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beroende pa den identiska inledningen RAY. Betoningen i badde mérket RAY-BAN och
RAYN ligger just pa den inledande stavelsen RAY. Ledet RAY i bada mirkena ger samma
konceptuella association, nimligen till det engelska ordet for "strle". Ddrmed uppvisar
mirkena RAY-BAN och RAYN en tydlig konceptuell likhet.

Mirket RAYN omfattar i klass 9 varorna bagar for glasigon och solglasogon; fodral till
solglaségon; linser for solglasogon, solglasigon; glaségon; polariserande glaségon. Den
svenska registreringen nr. 79398 RAY-BAN omfattar i klass 9 varorna dgonglas, solglas,
glaségon och fodral dartill samt oftalmiska linser. Det ror sig saledes om varuslagsidentitet.
Samma forhéllande giller i relation till ovan angivna gemenskapsvaruméirken, varav flertalet
omfattar bland annat solglaségon.

RAY-BAN ir ett av virldens mest kéinda varumaérken for solglaségon. Varumirket har
funnit sedan 1937 1 USA och i Sverige sedan atminstone 1955. Den svenska registreringen
nr. 79398 RAY-BAN registrerades i december 1955 efter anstkan i november samma ar.
Det ror sig saledes om Gver 80 ars konsekvent anvindning virlden Gver och nédstan 60 ars
anvindning i Sverige. Varumirket RAY-BAN #r ként for sina hogkvalitativa solglaségon
med erkénd design. Varor under varumirket RAY-BAN séldes virlden 6ver under senare ar
till ett total viarde om ca 2 miljarder EUR och i omfattningen 16 miljoner solglaségon per ar.
Dirmed ska varumirket RAY-BAN ges ett vidare skyddsomfang, sérskilt i relation till
glasdgon, solglasdgon och fodral till dessa.

Varumirket RAY-BAN ér registrerat i en stor del av vérldens lidnder for bland annat
glasdgon och solglaségon, bade som ordmaérke och logotyp, samt i en rad kombinationer.
Invéndaren gor darfor gillande att man har en varumérkesfamilj bestdende av kombinationer
av RAY-BAN, sasom RAY-BAN VISION och RAY-BAN YOUNGSTER.

Med hinsyn till alla féreliggande faktorer gor invéindaren géllande att det foreligger en klar
risk att omsittningskretsen tror att det finns ett kommersiellt samband mellan identiska
produkter under mérken RAYN och RAY-BAN, inbegripet en risk for att konsumenter
associerar varumérket RAYN med det mycket vilkinda RAY-BAN. De tidigare
registreringarna av RAY-BAN utgor darfor hinder for giltigheten av registreringen av
mérket RAYN.

Innehavaren av varumirket har inte bemdétt invéindningen.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen féar ett varumérke inte registreras om det
ar identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller tjénster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvaxling, inbegripet risken for att anvéndningen av
varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumirket och innehavaren av varukadnnetecknet.

Med ett varukénnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumérkeslagen, ett
gemenskapsvarumaérke.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dér samtliga
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfér allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjdnster som mérkena avser. Om varu- eller tjédnsteslagslikhet ir
for handen ska en bedomning av mérkenas visuella, fonetiska och begreppsmissiga eller
konceptuella likheter goras med utgangspunkt i det helhetsintryck som varuméirkena
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formedlar med hénsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande delar (EU-
domstolens dom i mal C-251/95, ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hinsyn ska &ven tas till det
faktum att genomsnittskonsumenten sillan har majlighet att gra en direkt jimforelse mellan
varumarkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mérkenas utféranden (EU-
domstolens dom i mal C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

En hg grad av sérskiljningsformaga hos det dldre mirket, ursprunglig eller forvérvad, okar
risken for forvixling. Héansyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumaérket
innehar, hur ofta, hur linge och pa hur stort geografiskt omrade detta varumérke har brukats,
hur stora investeringar som har gjorts for att salufora det, den andel av omséttningskretsen
som tack vare varumérket kan ange att varan kommer fran ett visst féretag samt yttranden
fran handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU- domstolens domar i mal C-
251/95, ”Sabel”, punkt 24 samt C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkterna 22 och
23).

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen framgar att ett varumérke inte far registreras
om det dr identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken som &r kéint inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anvandningen av varumirket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skilig anledning vara till skada for varukdnnetecknets
sérskiljningsformaga eller anseende.

Vid bedémningen av om ett varukénnetecken ir kiint inom en betydande del av
omséttningskretsen ska samtliga relevanta omsténdigheter 1 drendet beaktas, sérskilt
varumirkets marknadsandel, i hur stor omfattning det anvénts, i vilket geografiskt omrade
och hur linge varumérket har anvénts, samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att
marknadsféra varumérket (se EU- domstolens dom i mal C-375/97, "Chevy”, punkt 27).

PRV:s BEDOMNING

Anseendeskydd

Invindaren har dberopat ett flertal kdnnetecken bestaende av eller innehallandes
mirkesorden RAY-BAN till stéd for sin invéindning. Av processekonomiska skél kommer
provningen inledningsvis begrénsas till att avse de av invdndarens varumirken som ligger
ndrmast innehavarens registrering, ndmligen varumirke nr. 79398 samt
gemenskapsvarumérke nr. 004934618.

Inviandaren har gjort gillande att dennes varumaérke &r vil ansett och att det ddrmed forvarvat
ett utdkat skyddsomfang. Vidare har anforts att anvindningen av innehavarens varumérke
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till skada for varukénnetecknets
sarskiljningsformaga eller anseende.

Invéindaren har som bevisning bifogat information om &dldre registreringar, ett utdrag fran
inviandarens svenska hemsida, en reklambild, samt viss information om arlig omséttning
samt antal sdlda solglasdgon. PRV konstaterar att det invéindaren anfort och den bevisning
som aberopats inte kan ligga till grund for slutsatsen att varumérket RAY-BAN &r ként inom
en betydande del av omséttningskretsen for nagra av de aktuella varorna. Innehavarens
registrering kan dédrmed inte upphévas pé den grunden att anvéndningen av varumérket
skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till skada for det dldre mérkets sdrskiljningsformaga
eller anseende.
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Serieskydd

Det framgér av forarbetena till varumérkeslagen (SOU 1958:10 s. 252) att; "om sirskilt
framtrédande moment i ett kiinnetecken efterliknats i ett annat, kunna kiinnetecknen vara
forvixlingsbara utan hinder av att $vriga bestdndsdelar 4ro olika. Hit hor dven det fall att B:s
kidnnetecken innehéller bestandsdel, som &r gemensam for flera i en serie ingéende
kénnetecken tillhdrande A". Vidare stadgas det i Patentbesvirsrittens dom i mal 03-334,
CITIKEY, att “det kan kanske inte helt uteslutas att en sddan bestandsdel i sig kan ha en
stark sérskiljningsforméga att den, i férening med andra méarkeselement, pa detta sitt kopplas
samman med ett visst kommersiellt ursprung nér den anviinds i ett kinnetecken. En
forutsittning hirfor dr dock normalt, att omsittningskretsen kénner till anvindningen av
mirkesserien och dérvid forknippar den gemensamma bestindsdelen, i forening med
mirkesuppbyggnaden i dvrigt, med ett visst kommersiellt ursprung”.

PRV finner att bokstiverna RAY i de av inviindaren dberopade mirkena, inte besitter sddan
sdrskiljningsforméga att det uppfattas som ett kiinnetecken for inviindaren (jmf
Patentbesvirsrdttens dom i mal 03-334 CITIKEY).

Forstdrkt kinneteckenskraft

Vad invindaren anfért och da i synnerhet uppgifterna om léngvarig anvindning samt
forsiljningssiffror visar att varumirket RAY-BAN har varit i bruk under en lingre tidsperiod
med en viss styrka vad giller forséljning och exponering. Mot denna bakgrund finner PRV
att varumirket RAY-BAN atnjuter en forstirkt kiinneteckenskraft i forhallande till varorna
solglasogon. Detta dr en omsténdighet som ska beaktas vid forvixlingsbedomningen.

Forvixling

Innehavarens varor bagar for glaségon och solglaségon; linser for solglaségon omfattas av
varorna bagar till glasogon och masker; linser for glaségon och masker i invindarens
gemenskapsvarumirke nr. 004934618. Vidare ingér innehavarens varor fodral till
solglasogon samt glasogon; polariserande glasogon i varorna glaségon och fodral dirtill
respektive glasogon; fodral for glaségon och masker som invindarens bada mérken avser.
Avslutningsvis ingdr i bade innehavarens mérke och inviindarens gemenskapsvarumirke
varorna solglasogon. Av detta foljer att innehavarens samtliga varor #r identiska med varor
som omfattas av invindarens bada registreringar.

De kinnetecken som ska jamforas #r foljande:

RAY-BAN

RAYN

Invindarens mirken Innehavarens mirke
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Beddmningen av mirkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmaéssiga likheter, ska ske med utgangspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjinster som avses. | forevarande fall
riktar sig de varor dér identitet har konstaterats till konsumenter i allménhet.

Innehavarens mirke &r ett ordmérke bestaende av bokstdverna RAYN. Invindarens
varumirke nr. 79398 ir dven det ett ordmirke bestaende av orden RAY och BAN med ett
bindestreck emellan. Innehavarens gemenskapsvarumérke nr. 004934618 &r figurativt
bestaende av lydelsen RAY-BAN i vitt pa rod botten, utfort i ett skrivstilsliknande typsnitt.
Bokstidverna R och B ir versala.

Visuellt sammanfaller de motstaende mérkena i de tre inledande bokstdverna RAY samt den
avslutande bokstaven N. De skiljer sig at genom teckenkombinationen -BA 1 invéndarens
maérken samt de figurativa elementen i invdndarens gemenskapsvarumérke.

Fonetiskt bestar innehavarens mirke av en stavelse medan inviindarens bada mérken utgdrs
av tva stavelser. Uttalsmissigt dr de lika satillvida att de inledande bokstdverna RAY far
samma uttal. Den avslutande bokstaven N i1 innehavarens mérke &r inte fonetiskt
framtriddande pa det sétt som motsvarande bokstav &r i invdndarens mirken. Darfor kommer
allménheten att uppfatta mirkena som att elementet -BAN i invidndarens méarke saknar
motsvarighet i RAYN.

Begreppsmissigt bestar inviindarens mérke av de tva engelska orden RAY (strale; strala)
och BAN (férbud, forbjuda); se WordFinder online, Norstedts engelska ordbok.
Innehavarens miarke RAYN har a sin sida ingen kénd innebord. Det ér inte heller sannolikt
att omsittningskretsen skulle bryta ute de forsta tre bokstdverna RAY - och associera mirket
med strale eller strala. Det finns inte heller i dvrigt nagot som ger stod for att RAYN skulle
ge upphov till nagra sirskilda associationer. Ndgon begreppsmissig likhet mellan de
motstdende mirkena finns ddrmed inte.

Kombinationen av orden RAY och BAN i invéindarens mérken kan antyda att vissa av
varornas uppgift (till exempel solglaségon, glasogon, skyddsglaségon) ar att skydda mot
solens stralar. Lydelsen fér dock i sin helhet anses vara suggestiv och normalt sdrskiljande i
forhallande till de aktuella varorna. Dessutom har mérket anvénds i sadan utstrdckning att
det atnjuter en forstarkt kdnneteckenskraft i forhallande till sddana varor. Innehavarens
mérke & sin sida har ingen spraklig innebérd som kan séttas i samband med de varor det
avser och far ddrmed anses ha en sérskiljningsférmaga av normalgraden.

PRV finner vid en sammantagen bedomning att den visuella och fonetiska likhet som
foreligger pa grund av de gemensamma inledande bokstiverna RAY inte &r tillrdcklig for att
uppvéga skillnaderna mellan de motstdende mirkena. Detta med sérskilt beaktande av att
nagon begreppsmassig likhet mellan de motstaende méarkena inte foreligger, samt att RAY
inte utgor ett fristdende och litt identifierbart element i innehavarens mérke. Vid en samlad
bedémning maste hinsyn tas till det faktum att varuméarket RAY-BAN har férvirvat en
forstarkt kianneteckenskraft i forhallande till varorna solglaségon, samt att det foreligger
identitet varorna emellan. Aven med detta i beaktande finner dock PRV att mérkena uppvisar
sadana olikheter att dessa inte &r forvixlingsbara.

De kdnnetecken som invindaren i vrigt aberopat dr antingen identiska med de som jaimforts
ovan, eller innehaller ytterligare element som gor att de skiljer sig &n mer fran innehavarens
mirke. Déarfor utgor inte heller dessa hinder mot registreringen.
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Foljaktligen utgdr invindningen inte nagot hinder mot registreringen. Invéndningen ska
dérfor avslas.

Beslutat 2015-01-28

Nina Isaksson

Tomas Lindegren
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HUR MAN OVERKLAGAR
Detta beslut kan dverklagas till Patentbesvirsritten. Om ni vill verklaga beslutet ska ni géra

det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvirsritten” pa dverklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 S6derhamn.

Ange f6ljande i Gverklagandet:
e Namn och adress
» Vilket beslut ni verklagar och drendets nummer
* Varfor ni anser att beslutet dr felaktigt
* Vilken dndring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tv (2) méanader frin beslutets dag. PRV
skickar overklagandet vidare till Patentbesviirsritten, om det kommit in i riitt tid och PRV
inte sjilv dndrar beslutet pa det sétt som ni begért.



