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Gemensamt meddelande

1. BAKGRUND

Immaterialrattsmyndigheterna inom det europeiska néatverket for varumarken och
formgivningar fortsatter samarbetet inom ramen fér konvergensprogrammet. De har nu enats
om en gemensam praxis nar det galler sarskiljningsférmagan hos tredimensionella marken
(utstyrselmarken) som innehaller orddelar och/eller figurdelar nar formen i sig inte ar
sarskiljande. Syftet ar att faststélla en Iagsta niva av sarskiljningsférmaga hos utstyrselmarken
nar sjalva formen inte ar sarskiljande.

Den gemensamma praxisen offentliggdrs genom detta gemensamma meddelande och syftet
ar att ytterligare 6ka insynen, rattssakerheten och férutsagbarheten for saval granskare som
anvandare.

Den gemensamma praxisen omfattar beddémningen av den O&vergripande inneboende
sarskiljningsférmagan hos utstyrselmarken som utgoérs av en icke sarskiljande form pa sjalva
varan, férpackningen eller behallaren, och andra delar som utstyrselmarket omfattar, inom
ramen fér granskningen av absoluta registreringshinder.

Foljande omfattas inte av den gemensamma praxisen:

e beddmning av utstyrselns sarskiljningsformaga

e beddmning av sarskiljningsférmagan hos delarna i sig

e konsekvenser for relativa registreringshinder

e fOrvarvad sarskiljningsférmaga

o former eller andra egenskaper som foljer av varans art, som kravs for att uppna ett
tekniskt resultat eller som ger varan ett betydande varde (artikel4.1e i
EU-varumarkesdirektivet).

2. DEN GEMENSAMMA PRAXISEN

Nedan sammanfattas de viktigaste budskapen och principutlatandena i den gemensamma
praxisen. | slutet av detta meddelande finns texten i sin helhet.

For att faststélla huruvida den lagsta nivan av sarskiljningsférmaga har uppnatts behéver
hansyn tas till ett antal faktorer och omstandigheter som inverkar pa sarskiljningsférmagan
hos tecknet som helhet.
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ORDDELAR OCH FIGURDELAR

En grundregel ér att om en utstyrsel som saknar sédrskiljningsférmaga innehaller en
del som har sérskiljningsférmaga i sig, ar detta tillrdckligt for att tecknet som helhet
far sarskiljningsformaga. Ord- och figurdelars storlek och proportioner, deras
kontrast i forhallande till utstyrseln och deras faktiska placering pa utstyrseln ar alla

faktorer som kan paverka hur tecknet

sdrskiljningsférmagan.

uppfattas vid bedémningen av

Storlek/proportioner

SARSKILJANDE

RED

BUTTERFLY

Klass 9 SD-minneskort [Secure Digital]

SARSKILJANDE

Klass 14 Ur

Om ord- eller figurdelen ar tillrackligt stor for att
tydligt identifieras som sarskiljande, och har
tillracklig inverkan pa det helhetsintryck som
tecknet ger, far tecknet som helhet
sarskiljningsformaga.

Sarskilda marknadsforhallanden maste ocksa
beaktas. Konsumenterna ar vana att identifiera
mindre delar pa vissa varor. Aven om orddelarna
ar sma kan de anda identifieras som sarskiljande
delar i atergivningen.
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Klass 32 Vatten pa flaska

ICKE SARSKILJANDE

Klass 28 Bollar for lek
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Anvandningen av mindre kontrasterande farger
kan ocksa vara ftillracklig for att en del ska
identifieras som sarskiljande i atergivningen, sa
att tecknet far sarskiljningsformaga. Den samlade
beddmningen avgodrs av sarskiljningsformagan
hos denna del.

Om delen inte tydligt kan identifieras som
sarskiljande i atergivningen pa grund av bristande
kontrast har delen ingen inverkan pa
bedémningen av tecknets sarskiljningsformaga,
eftersom konsumenten inte omedelbart kan
identifiera den och darfor inte kan sarskilja
tecknet fran andra.

Pos

ition

SARSKILJANDE

B —— N

CLOSE

e

Klass 3 Kosmetika

ICKE SARSKILJANDE

CLOSE

L ————

Klass 3 Kosmetika

| vissa situationer kan delarna uppfattas olika av konsumenten pa grund av placeringen pa varan och
darmed paverka slutsatsen om sarskiljningsférmaga.

FARGER

For att avgora om en farg har sérskiljningsférmaga ar det nédvandigt att beakta det
allmédnna intresset av att inte otillbérligen begrénsa tillgangen pa firger for andra
aktérer som utbjuder varor eller tjanster av samma slag som dem som
registreringsans6kan avser (se beslut
Bauchemie).

i mal Libertel och mal Heidelberger

ICKE SARSKILJANDE

SARSKILJANDE
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Klass 9 Minneskort / Klass 20 Stolar

Klass 7 Elektriska dorroppnare

Att en utstyrsel ar utford i en enskild farg, utan
nagra andra sarskiljande ord- eller figurdelar, ger
inte tecknet inneboende sarskiljningsformaga.
Den kombination av farger som stolen har
uppfattas uteslutande som dekorativ och kommer
inte att ses som en hanvisning till varans
ursprung.

Det kan inte uteslutas att en viss fargkombination
som ar ovanlig for varan och som skapar ett
minnesvart helhetsintryck kan ge
sarskiljningsféormaga at tecknet som helhet.

Kombinationen av faktorer och delar

Det finns manga situationer da ett utstyrselmérke innehaller fler 4n en av de delar som
tagits upp ovan. Det kan &dven finnas fall dar fler 4n en av ovanstaende faktorer ar
relevanta for att faststilla delarnas paverkan pa tecknets sérskiljningsférmaga. |
samtliga situationer kommer tecknets séarskiljningsformaga att avgéras av det
helhetsintryck som skapas genom kombinationen av faktorer och delar.
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Klass 30 Choklad

ICKE SARSKILJANDE

4

Klass 25 Skor / Klass 16 Forpackningar

Kombinationen av en icke sarskiljande utstyrsel
med delar som anses sakna sarskiljningsformaga
kan ge sarskiljningsformaga &t tecknet som
helhet. | det har exemplet ar orddelarna
beskrivande, men i och med att de har
arrangerats i form av en sol eller en blomma ger
detta ett helhetsintryck med
sarskiljningsformaga.

Den slumpmassiga placeringen av enkla
geometriska figurer pa varan i klass 16 och den
vanliga férpackningen for skor i klass 25 ger inte
ett  sarskijande helhetsintryck, eftersom
konsumenten inte kommer att uppfatta
kombinationen som en angivelse av kommersiellt
ursprung, utan enbart som en mdjlig dekoration
av f6rpacknin9en.

3. GENOMFORANDE
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Liksom tidigare principer for gemensam praxis borjar denna gemensamma praxis galla tre
manader efter publiceringen av detta gemensamma meddelande. Utforlig information om
genomférandet av praxisen ges i tabellen nedan.

LINK TO TABLE:

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/CP9 Implementations table.pdf




."EUIPN

o e EUROPEAN UNION

INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

wWww.euipn.org

*

B 4

- GEMENSAM PRAXIS

SA SKIE&?\IIN_GSF@RMAGA HOS
REDIMENSIONELLA VARUMARKEN

(UTS MARKEN) SOM INNEHALLER
ORDDELAR OCH/ELLER FIGURDELAR OM
FORMEN | SIG SAKNAR
SARSKILJNINGSFORMAGA

APRIL 2020




. 'EUIPN

Gemensam praxis 9: Sarskiljningsformaga hos tredimensionella varumarken
(utstyrselmarken) som innehaller orddelar och/eller figurdelar om formen i sig saknar
sarskiljningsformaga
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

| december 2015 antog Europaparlamentet och radet EU:s reformpaket for varumarken.
Paketet bestar av tva rattsakter, narmare bestamt den nya Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumarken (nedan kallad EU-
varumdarkesférordningen) och Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av
den 16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning (nedan
kallat varumérkesdirektivet), som syftar till ytterligare tillndrmning av medlemsstaternas
varumarkeslagstiftning. Tillsammans med nya bestdmmelser i materiella och
forfarandemassiga fragor bidrar texterna till att uppratta en starkare rattslig grund for det
samarbete som medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter och anvandarorganisationer
deltagit i sedan skapandet 2011 av det europeiska natverket for varumarken och
formgivningar, och som redan gett konkreta resultat i fraga om 6kad 6ppenhet och effektivitet
inom natverket.

Nar det galler transparens har féretradare for medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter
och anvandarorganisationer arbetat tillsammans for att ta itu med stora problem i samband
med praxis for varumarken och formgivningar. Det har forst och framst handlat om att
harmonisera standarderna fér provning vid klassificering av varumarken, men har sedan
aven kommit att omfatta omradena absoluta registreringshinder, relativa registreringshinder
och formgivningar. Dessa gemensamma anstrangningar har lett till upprattandet av tva
harmoniserade klassificeringsdatabaser — den harmoniserade databasen foér varor och
tianster for varumarken och den harmoniserade databasen fér produktuppgifter for
formgivningar — och foljande gemensamma praxis:

° Gemensam praxis nar det géller de allmanna beteckningarna i Niceklassificeringens
klassrubriker.

° Gemensam praxis gallande sarskiljningsformaga — figurmarken som omfattar
beskrivande/icke sarskiljande ord.

° Gemensam praxis for skyddsomfang for svartvita marken.

° Gemensam praxis gallande inverkan av icke sarskiljande/svaga bestandsdelar — risk
for forvaxling.

° Gemensam praxis for harmonisering av grafiska atergivningar av design/monster.

Genom reformpaketet fér varumarken, med specifika bestammelser for att samarbete och
transparens gallande praxisen ska kodifieras i EU-lagstiftningen, har uppnaendet av dessa
harmoniseringsinitiativ konsoliderats och man har fatt ett tydligt mandat att vidta ytterligare
atgarder. Enligt villkoren i artikel 151 i EU-varuméarkesférordningen ar samarbetet med
medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter for att framja samsyn vad galler praxis och
verktyg pa omradena fér varumarken och formgivningar en central uppgift for EUIPO. | artikel
152 i EU-varumarkesforordningen anges uttryckligen att detta samarbete boér innefatta
utveckling av gemensamma standarder for provning och faststallande av gemensam praxis.

Pa grundval av denna rattsliga ram godkande EUIPO:s styrelse i juni 2016 inledandet av de
europeiska samarbetsprojekten, bestdende av en rad olika projekt som motsvarar de olika
atgarder som tas upp i EU-varumarkesférordningen. De utformades for att bygga vidare pa
tidigare framgangar och samtidigt férbattra forfarandena och utvidga samarbetet.

Pa konvergensomradet ingick ett projekt som var sarskilt avsett for att identifiera och
analysera mojliga nya harmoniseringsinitiativ. Inom ramen foér projektet analyserades praxis



for varumarken och formgivningar hos medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter for att
upptacka omraden dar det forekom skillnader och faststalla pa vilka omraden en gemensam
praxis skulle géra mest nytta for aktérerna i det europeiska natverket for varumarken och
formgivningar. For detta andamal gjordes en utvardering av trolig inverkan, genomforbarhet
av det mgjliga tillampningsomradet, befintliga rattsliga hinder, intresse bland anvandare och
genomférbarhet fér medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter. Analysen genomférdes i
omgangar och varje omgang utmynnade i en rekommendation om inledande av ett nytt
konvergensprojekt.

Den gemensamma praxis som beskrivs i detta dokument avser det andra
konvergensprojektet, som inleddes inom ramen for det europeiska samarbetsprogrammet,
och det nionde totalt sett.

Gemensam praxis 9: Sérskiljningsformaga hos tredimensionella varumérken
(utstyrselmérken) som innehaller orddelar och/eller figurdelar om formen i sig saknar
sarskiljningsféormaga var ett av de projekt som rekommenderades till folid av en
konvergensanalys.

Varumarkesdirektivet innehaller inte nagra definitioner av de olika typerna av varumarken,
men i kommissionens genomférandeférordning (EU) 2018/626 av den 5 mars 2018 om
faststallande av tillampningsforeskrifter for vissa bestdmmelser i Europaparlamentets och
radets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varumarken och om upphavande av
genomférandeférordning (EU) 2017/1431 (nedan kallad genomférandeférordningen) ges
tydliga definitioner liksom atergivningskrav fér en icke uttdbmmande forteckning &ver
varumarken i artikel 3.3.

| och med risken att varumarken godkanns av olika myndigheter, som skulle kunna tillampa
olika definitioner av typerna av varumarken, enades medlemsstaterna den 4 december 2017
om ett gemensamt meddelande om atergivningen av nya typer av varumarken (nedan kallat
det gemensamma meddelandet) ('), som detta dokument uttryckligen hanvisar till.

Utstyrselmarken definieras i artikel 3.3 ¢ i genomférandeférordningen som ett varumarke
som bestar av eller omfattar en tredimensionell form, daribland behallare, férpackningar,
produkten i sig eller deras utseende. Myndigheterna enas harmed om att tolka begreppet
omfattar som att dessa varumarken inte bara omfattar utstyrslarna i sig, utan aven de former
som de innehaller, t.ex. ord- eller figurdelar, och darmed alla delar av formen.

Vid den konvergensanalys som foregick inledandet av projektet for gemensam praxis 9
uppdagades emellertid stora skillnader avseende de kriterier som medlemsstaternas
immaterialrattsmyndigheter tillampar for att beddma hur dessa andra delar paverkar den
inneboende sarskiljningsférmagan hos utstyrselmarken som i annat fall skulle anses sakna
sarskiljningsférmaga.

Om sarskiljningsformagan bedoms pa olika satt finns risk for att marken med en lagre grad
av sarskiljningsformaga monopoliseras i vissa jurisdiktioner, vilket med tanke pa EU-
marknadens enhetliga karaktar skulle kunna orsaka problem inom hela det gemensamma

() Lank till det gemensamma meddelandet om atergivningen av nya typer av varumarken:
https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about euipo/who we are/common_communication/c
ommon_communication_8/common_communication8 sv.pdf.




ekonomiska omradet och i forlangningen minska konsumenternas valmdjligheter och
handelns konkurrenskraft.

Projektet fér gemensam praxis 9 inleddes i oktober 2017 med malet att faststalla en lagsta
niva for utstyrselmarkens sarskiljningsférmaga om market i sig inte ar sarskiljande.

Arbetsgruppen for projektet, som bestdr av foretrddare for medlemsstaternas
immaterialrattsmyndigheter, EUIPO och anvandarorganisationerna AIPPl, APRAM och
INTA, har bedrivit ett ndra samarbete for att enas om och utarbeta principer baserade pa
etablerad rattspraxis och basta befintliga praxis. Resultatet av samarbetet ar en uppséattning
gemensamma principer for sarskiljningsférmagan hos utstyrselmarken som innehaller andra
delar om market i sig saknar sarskiljningsférmaga, vilka redogérs for i detta dokument.

Offentliggérandet och antagandet av gemensam praxis 9 ar annu en viktig milstolpe i
konvergensen av beddmningsstandarderna for varumarken inom Europeiska unionens
immaterialrattsliga natverk. Principerna nedan syftar till att ge vagledning vid bedémning av
i vilken utstrackning andra delar medfor att ett varumarke far sarskiljningsformaga om tecknet
ensamt saknar sarskiljningsférmaga, sa att medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter
kan fatta mer konsekventa beslut och granskarna lattare kan utféra sina processer. Oppna
standarder ar samtidigt positivt for rattsinnehavare, som da kan dra nytta av okad
rattssakerhet vad galler internationellt skydd och minskade kostnader for att uppna det. En
enhetlig praxis pa detta omrade skapar i sin tur en mer 6ppen kommersiell miljé for tillverkare
och konsumenter, uppmuntrar innovation och rattvis konkurrens samt minskar risken for
forvaxling bland képarna.

1.2 Syftet med detta dokument

Detta dokument &r en referens for medlemsstaternas immaterialrattsmyndigheter,
anvandarorganisationer, sbkande och féretrddare om den gemensamma praxisen, och syftar
till att

faststalla en lagsta niva for sarskiljningsformaga hos utstyrselmarken som innehaller andra
delar om formen i sig saknar sarskiljningsférmaga.

Denna gemensamma praxis har utarbetats pa grundval av bidrag fran medlemsstaternas
immaterialrattsmyndigheter. Dess principer kommer att tilldmpas allmént och ska omfatta de
flesta situationer. Trots detta maste sarskiljningsférmagan bedémas fran fall till fall, med de
gemensamma principerna som vagledning for att se till att olika myndigheter drar liknande,
forutsebara slutsatser vid bedémning av den inneboende sarskiljningsférmagan hos
utstyrselmarken som innehaller andra delar om formen i sig saknar sarskiljningsférmaga. Det
ar dessutom inte uteslutet att ett tecken kan avvisas av andra skal an bristande
sarskiljningsférmaga.

1.3 Definition av utstyrselmarken

Sasom tidigare namnts ar ett utstyrselmarke ett varumarke som bestar av eller omfattar en
tredimensionell form, daribland behallare, férpackningar, produkten i sig eller deras
utseende.



Liksom alla varumarken bor utstyrselméarken bestd av ett tecken som kan sarskilja ett
foretags varor fran andra féretags varor och ska kunna aterges i registret pa ett satt som gor
det mdjligt for de behodriga myndigheterna och allmanheten att klart och tydligt avgéra
foremalet for det skydd som beviljats innehavaren (artikel 3 i varumarkesdirektivet). | det
syftet och for att sakerstadlla rattssakerhet och god  forvaltning av
varumarkesregistreringsystemet ska det sorjas for att tecknet kan aterges pa ett satt som ar
klart, precist, fullstdndigt i sig sjalvt, lattillgangligt, tydligt, bestandigt och objektivt (skal 13 i
varumarkesdirektivet).

Utstyrselmarken delas vanligen in i féljande tre kategorier:

. marken som inte har nagot samband med sjalva varorna och tjansterna
. marken som utgors av formen pa sjalva varorna eller delar av varorna
. marken som utgérs av formen pa férpackningen eller behallaren.

Marken som inte har nagot samband med sjalva varorna eller tjansterna ar oftast
sarskiljiande, medan det fér de bada andra kategorierna kan vara svarare att dra en slutsats
om sarskiljningsférmaga.

Aven om EU-domstolen vid flera tillfallen papekat att det inte &r Iampligt att tillampa strangare
kriterier vid beddmning av sarskiljningsformagan hos tredimensionella varumarken som
utgors av formen pa sjalva varan (7.10.2004, C-136/02 P, Ficklampor, EU:C:2004:592, 32 §)
kan deras sarskilda egenskaper, dvs. deras férmaga att anta formen av sjélva varan eller
dess forpackning, i sjalva verket leda till problem vad galler sarskiljningsférmagan som inte
paverkar andra typer av varumarken. Det blir da svarare att dra slutsatser om
sarskiljningsférmaga, eftersom malgruppen inte kommer att uppfatta sadana varumarken pa
samma satt som ett ord- eller figurméarke (30 § i ovannamnda rattspraxis). Malgruppen har
inte for vana att uppfatta form eller férpackningar som en uppgift om varans ursprung. Om
det saknas figurativa inslag (inklusive farger) eller text maste den relevanta formen darfor
kraftigt avvika frén normen eller fran vad som &r vanligt i branschen. Alternativt skulle sddana
figurativa inslag eller text kunna bli avgdérande for att ett utstyrselmarke som i annat fall
kanske inte skulle kunna registreras far sarskiljningsformaga.

1.4 Praxisens tillampningsomrade

Den gemensamma praxisen har féljande tillampningsomrade:

Beddmning av den &vergripande inneboende sarskiljningsformagan hos utstyrselméarken
som utgdrs av en icke sarskiljande form pa sjalva varan, férpackningen eller behallaren, och
andra delar som utstyrselmarket omfattar, inom granskningen av absoluta
registreringshinder.

| enlighet med denna praxis anses de utstyrslar som tas upp i exemplen inte vara sarskiljande
i sig.

Inom den gemensamma praxisen granskas foéljande aspekter:

. ord- och/eller figurdelar

. en enda farg och fargkombinationer
. kombinationer av delar.



Foljande omfattas inte av den gemensamma praxisen:

bedémning av utstyrselns sarskiljningsformaga

beddmning av sarskiljningsférmagan hos delarna i sig

konsekvenser for relativa registreringshinder

forvarvad sarskiljningsférmaga

former eller andra egenskaper som foljer av varans art, som kravs for att uppna ett
tekniskt resultat eller som ger varan ett betydande varde (artikel 4.1 e i
varumarkesdirektivet).

1.5 Gemensamma standarder for atergivning

| artikel 3 b i varumarkesdirektivet faststalls tydliga standarder for atergivning for alla tecken,
med krav pa att de ska aterges i registret pa ett satt som gor det mojligt fér de behoriga
myndigheterna och allmanheten att klart och tydligt avgoéra féremalet for det skydd som
beviljats innehavaren. | skal 13 betonas vidare att det ar viktigt att tecknet kan aterges pa ett
satt som ar klart, precist, fullstandigt i sig sjalvt, lattillgangligt, tydligt, bestandigt och
objektivt, vilket &ven foreskrivs i artikel 3.1 i genomférandeférordningen.

| atergivningen av ett varumarke (nedan kallad &atergivningen) definieras féremalet for
registreringen, sasom faststdlls i artikel 3.2 i genomférandeférordningen ().
Varumarkesdirektivet saknar en lika tydlig angivelse, men samma budskap gar anda att
uttolka av artikel 3 b i varumarkesdirektivet.

Det innebar att en klar och precis atergivning av utstyrseln, tillsammans med alla delar som
den omfattar, kommer att definiera féremalet fér ansékan om varumarke (3).

2 Granskning av utstyrselmarken: bedémning av sarskiljningsformaga

. Varumarkets funktion: For att ett varumarke ska ha sarskiljningsférmaga maste det
kunna uppfylla sitt huvudsakliga syfte, ndmligen att garantera det kommersiella
ursprunget for de varor och/eller tjanster som avses for konsumenten genom att lata
denne, utan risk for férvaxling, sarskilja varorna eller tjansterna frdn andra varor och
tjanster med ett annat ursprung (%).

. Hanvisning till varorna: Sarskiljningsférmagan ska i férsta hand bedémas utifran de
varor som registreringsansdkan avser och i andra hand utifrdn hur den relevanta
allmanheten (konsumenterna) uppfattar varumarket (°).

. Konsumentens uppfattning (°) och enhetliga rattsliga standarder: Uppfattningen
ar den hos en genomsnittskonsument som ar normalt informerad och skaligen
uppmarksam och upplyst. Sdsom anges ovan uppfattar genomsnittskonsumenten

(%) Kommissionens genomférandeférordning (EU) 2018/626 av den 5 mars 2018.

(%) Principerna i denna praxis belyses med exempel som standardiserats i formatet 8 x 8 cm.

(*) Se C-39/97, Canon, 28 § och T-79/00, LITE, 26 §.

(5) Se C-53/01 P, Linde, 41 §, C-363/99, Postkantoor, 34 § och de forenade malen C-468/01 P till C-472/01 P,
Tabs (3D), 33 §.

(6) Med konsument avses i denna praxis bade allméanheten i stort och branschfolk.



dock inte nédvandigtvis utstyrselmarken pd samma satt som ett ord- eller figurmarke,
som bestar av ett kdnnetecken som ar oberoende av utformningen av de varor som
det avser (12.2.2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88). | detta avseende spelar
marknadsforhdllandena in vid denna beddmning, eftersom de paverkar
konsumenternas uppfattning av ett kdnnetecken som utgérs av sjalva produkten eller
dess férpackning.

Granskningen av sarskiljningsférmaga hos utstyrselmarken bor utféras i foljande steg:

Steg 1: Identifiering av tecknets delar och bedomning av deras sarskiljningsféormaga i
sig

Myndigheten kommer att identifiera alla delar som utstyrselmarket omfattar och deras
sarskiljningsférmaga i sig, vilka enligt detta gemensamma meddelande ar:

. ord- och figurdelar
o farger (en enda farg och fargkombinationer)
o en kombination av ovanstaende.

Om utstyrseln omfattar ord- eller figurdelar bdr identifieringen och beddmningen av
sarskiljningsférmagan hos dessa inkludera féljande faktorer:

. delarnas storlek/proportioner i férhallande till formen
. delarnas kontrast i forhallande till formen
. delarnas placering pa formen.

Om en utstyrsel omfattar farger och fargkombinationer boér identifieringen och bedémningen
av sarskiljningsférmagan gallande dessa ta hansyn till hur fargerna arrangeras pa utstyrseln
i fraga.

Steg 2: Bedémning av sarskiljningsformagan hos tecknet som helhet
Beddmningen av sarskiljningsférmaga ska grundas pa helhetsintrycket av kombinationen av

utstyrseln och de delar som den omfattar i férhallande till varorna i frdga, med beaktande av
konsumentens uppfattning som kan paverkas av sarskilda marknadsférhallanden.



3 Gemensamma principer: delar och faktorer som paverkar
sarskiljningsformagan hos varumarket som helhet

En grundregel ar att om en utstyrsel som saknar sarskiljningsformaga innehéaller en del som
har sarskiljningsformaga i sig, ar detta tillrackligt for att tecknet som helhet far
sarskiljningsférmaga.

Exempel:
SARSKILJANDE
Tecken Kommentarer

Tecknet utgors av en icke sarskiljande utstyrsel i
form av en flaska och en tydligt identifierbar
figurdel som har sarskiljningsférmaga. Darfor far
tecknet som helhet sarskiljningsformaga.

Klass 33 Viner



3.1 Ord- och figurdelar

Ord- och figurdelars storlek och proportioner, deras kontrast i férhallande till utstyrseln och
deras faktiska placering pa utstyrseln ar alla faktorer som kan paverka hur tecknet uppfattas
vid beddmningen av sarskiljningsférmagan.

3.1.1 Storlek/proportioner

Delarnas storlek och proportioner ska beaktas vid beddmningen av ett utstyrselmarkes
sarskiljningsférmaga. Bedémningen grundar sig forst och framst pa atergivningen av tecknet
i sbkandens ansdkan, oberoende av produktens vanliga storlek. Den sarskiljande delen
maste vara klart synlig i atergivningen for att tecknet som helhet ska fa sarskiljningsférmaga.
Det kravs inte nagra sarskilda proportioner mellan delarna och utstyrseln.

. Det innebar att om ord- eller figurdelen ar tillrackligt stor for att tydligt identifieras som
sarskiljande, och har tillracklig inverkan pa det helhetsintryck som tecknet ger, far
tecknet som helhet sarskiljningsformaga.

Exempel:
SARSKILJANDE
Tecken Kommentarer

Trots att minneskort av den héar typen ar
mycket sma& &r orddelen stor i
forhallande till utstyrseln och kan tydligt
identifieras som sarskiljande i
atergivningen, vilket gor att tecknet som
helhet far sarskiljningsférmaga.

Klass 9 SD-minneskort [Secure Digital]



. Om delen ar stor men identifieras som icke sarskiljande &ar enbart storleken i
forhallande till utstyrseln inte tillrackligt for att tecknet som helhet ska fa
sarskiljningsférmaga.

Exempel:
ICKE SARSKILJANDE
Tecken Kommentarer

Trots att de icke sarskiljande ord- och
figurdelarna i dessa exempel pa de icke
Klass 3 Kosmetika sarskiljande utstyrslarna ar stora saknar
tecknen som helhet
sarskiliningsférmaga.  ena innefattar
beskrivande information om varan i fraga
och det andra ar en atergivning av en
enkel geometrisk figur, som ocksa
saknar sarskiljningsformaga.

Klass 16 Forpackningar/klass 25 Skor
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o Sarskilda marknadsférhallanden maste ocksa beaktas. Konsumenter har fér vana
att identifiera sma delar pa vissa varor, vilket innebar att relativt sma delar trots allt kan
ha en tillracklig inverkan for att tecknet som helhet ska fa sarskiljningsférmaga, forutsatt
att de trots sin ringa storlek tydligt kan identifieras som séarskiljande.

Exempel:

SARSKILJANDE

Tecken

Kommentarer

Klass 14 Ur

Sma kannetecken anvands ofta pa varor,
som t.ex. visitkortsfodral och ur, och trots den
ringa storleken i foérhallande till de icke
sarskiljande utstyrslarna kan orddelarna i
dessa exempel identifieras som sarskiljande
i atergivningen, vilket gor att tecknet som
helhet far sarskiljningsformaga.

11
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Klass 12 Lastbilar

| detta specifika segment ar kdnnetecknen
vanligtvis relativt sma i forhallande il
varorna. Att orddelen ar liten i forhallande till
lastbilen forhindrar inte att den tydligt kan
identifieras som sarskiljande i atergivningen
och darmed paverka dess helhetsintryck,
eftersom konsumenterna ar vana vid denna
praxis.

. Om ord- eller figurdelen ar sa liten att den inte gar att definiera som sarskiljande har
den inte tillrackligt stor inverkan pa helhetsintrycket och utstyrseln som helhet kommer

darfor inte att fa sarskiljningsféormaga.

Exempel:

ICKE SARSKILJANDE

Tecken

Kommentarer

Klass 33 Viner

| dessa exempel ar ord-/figurdelarna sa
sma att de inte kan identifieras i




Klass 9 SD-minneskort [Secure Digital]

atergivningen, vilket innebar att deras
sarskiljningsférmaga inte kan faststallas.
De har darmed inte tillracklig inverkan pa
helhetsintrycket, och tecknet som helhet
saknar sarskiljningsformaga.

13



3.1.2 Kontrast

Anvandningen av kontrast kan ocksa paverka om en ord- eller figurdel kan identifieras och
darmed ge tecknet som helhet sarskiljningsférmaga. Kontraster kan uppnas genom
anvandning av olika fargtoner eller genom att pragla eller gravera vissa delar pa varan i fraga.

a.  Fargkontrast
. Anvandningen av mindre kontrasterande farger kan ocksa vara tillracklig for att en del
ska identifieras som sarskijande i atergivningen, sa att tecknet far
sarskiliningsférmaga. Den samlade beddmningen avgors av sarskiljningsformagan hos
denna del.
Exempel:
SARSKILJANDE
Tecken Kommentarer

Trots anvandningen av mindre
kontrasterande farger kan figurdelen pa
flaskan ge tecknet som  helhet
sarskiljningsformaga, eftersom delen
tydligt kan identifieras som séarskiljande i
atergivningen.

Klass 33 Viner

Trots anvandningen av mindre
kontrasterande farger mellan orddelen
och flaskan kan orddelen identifieras som

)@

| | sarskiliande, och helhetsintrycket gor
i darfor att tecknet som helhet betraktas
:: — som sarskiljande.

 “—

{ A

1=\ =

e

Klass 32 Vatten pa flaska
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. Om delen tvartom inte tydligt kan identifieras som sarskiljande i atergivningen pa grund
av bristande kontrast har delen ingen inverkan pa beddmningen av tecknets
sarskiljningsférmaga, eftersom konsumenten inte omedelbart kan identifiera den och
darfor inte kan sarskilja tecknet fran andra.

Exempel:
ICKE SARSKILJANDE
Tecken Kommentarer

| det har fallet kan delen inte tydligt
identifieras utan narmare inspektion pa
grund av svag kontrast mellan delen och
dess bakgrund. Kombinationen gor
darfor inte tecknet i sin helhet
sarskiljande (7).

Klass 28 Bollar for lek

b. Pragling/gravering

Gravering bor i detta sammanhang férstas som skarning eller snideri (av en text eller en
design) pa ett hart féremals yta.

Upphdjd pragling bér har forstads som snideri, formning eller stdmpling av en design pa en
yta eller ett féremal s& att den upphdgjs.

Nedsankt pragling bér har forstds som snideri, formning eller stdmpling av en design pa en
yta eller ett féremal sa att den nedsanks.

Pa grund av gravyrers och praglingars natur smalter fargen pa dessa in i sjalva produkten,
vilket gér dem svarare att uppfatta och identifiera. Trots detta anvands gravyrer ofta for att
sarskilja utstyrselmarken.

(") Kontrasterna kan variera beroende pa formatet (skarmar, tryckta layouter osv.) sa att delen blir mer eller
mindre identifierbar. Enligt denna praxis anses inte delen vara tydligt identifierbar.

15



. Effekten av gravyrer eller praglingar kan ocksa paverka identifieringen av delen och
helhetsintrycket av tecknets sarskiljningsférmaga. Nar en del har identifierats kan ett
beslut fattas om dess sarskiljningsférmaga.

Exempel:
SARSKILJANDE
Tecken Kommentarer

Den upphdjda delen kan identifieras som
sarskiljande i atergivningen och darmed
far tecknet som helhet
(Fcs ) sarskiljningsférmaga.

Klass 32 Drycker

Den graverade delen kan ocksa
identifieras som sarskiljande i
atergivningen och ger darmed tecknet
som helhet sarskiljningsférmaga.

Klass 16 Pennskrin for blyertspennor

16



ICKE SARSKILJANDE

Tecken

Kommentarer

Klass 11 Brodrostar

an

Den graverade figurdelen har inte
tillrdcklig kontrast i forhallande till
utstyrseln och kan darfér inte tydligt
identifieras i atergivningen. Den kan
darfor inte ge tecknet som helhet
sarskiljningsférmaga.

. | princip galler att gravering eller pragling av en icke sarskiljande del pa en icke
sarskiljande form inte i sig ar tillrackligt for att tecknet ska fa sarskiljningsférmaga.

Exempel:

ICKE SARSKILJANDE :

Tecken

Kommentarer

i3

()

—

Klass 32 Vatten pa flaska

Denna icke sarskilande del (enkel
geometrisk figur — en cirkel), som har
graverats pa en icke sarskiljande
utstyrsel, ger inte tecknet som helhet
sarskiljningsférmaga. Helhetsintrycket ar
inte sarskiljande, eftersom konsumenten
inte kommer att kunna sarskilja denna
vara som harrérande fran ett visst foretag.

17



Klass 32 Vatten pa flaska

Dessa icke sarskiljande delar, som har
graverats pa en icke sarskiljande
utstyrsel, ger inte tecknet som helhet
sarskiljningsférmaga. Helhetsintrycket ar
inte sarskiljande, eftersom konsumenten
inte kommer att kunna sarskilja denna
vara som harrérande fran ett visst foretag.

18



3.1.3 Placering

Placeringen av en del som omfattas av tecknet &r ocksa en faktor som maste beaktas i
bedémningen av tecknets sarskiljningsférmaga, eftersom det paverkar huruvida delen kan
identifieras som sarskiljande, och i slutdndan om det kan ge tecknet sarskiljningsférmaga.

. Delar som kan identifieras som sarskiljande i atergivningen i en varumarkesansdkan
ger i regel tecknet som helhet sarskiljningsférmaga, oavsett var pa varan de ar
placerade och oavsett hur produkten vanligtvis presenteras pa marknaden.

Exempel:

SARSKILJANDE

Tecken

Kommentarer

Ba

WHITE GORILLA
GORILLA WHITE

GORILLA

-4
b o3

Klass 32 Vatten pa flaska

1

Ord- och figurdelarna kan identifieras
som sarskiljande i samtliga exempel,
oberoende av deras placering, vilket
innebar att varje tecken som helhet far
sarskiljningsférmaga.

Aven om kannetecken i regel inte
placeras pa flaskans undre del, som i
exemplet, kan denna modjlighet inte
uteslutas.

19



Klass 25 Skor

ICKE SARSKILJANDE

Kannetecken finns ofta i innersulorna pa
skor. | det har fallet har den sarskiljande
delen placerats pa ett férvantat stélle och
kan tydligt identifieras som séarskiljande i
atergivningen, vilket gor att tecknet som
helhet far sarskiljningsférmaga.

Tecken

Kommentarer

Klass 33 Viner

Etiketten med den beskrivande
orddelen, som placerats pa ett typiskt
stalle for den har typen av férpackningar
av varor, ger inte tecknet som helhet
sarskiljningsformaga.

Klass 33 Viner

Den icke sarskiljande delen (troligtvis
produktionsaret) placeras pa flaskans
undre del, vilket sannolikt inte ar det
typiska stallet féor den har typen av
beskrivande information. Den ovanliga
placeringen ger dock ingen
sarskiliningsformaga till den tydligt icke
sarskiljiande delen och darfér saknar
tecknet som helhet
sarskiljningsférmaga.

20



| vissa situationer kan delarna uppfattas olika av konsumenten pa grund av placeringen
pa varan och darmed paverka slutsatsen om sarskiljningsférmaga.

Exempel:
SARSKILJANDE [/ G GCE WX Kommentarer
CLOS Orddelen "CLOSE” har ingen
anknytning till varorna i klass 3.
< 7 " v Om ordet placeras i mitten uppfattas
det som sarskiljande, eftersom det
inte utgér  en beskrivande
upplysning om varan. Darfoér far
tecknet som helhet
sarskiljningsférmaga.

CLOSE Om ordet daremot placeras pa
produktens ovansida, i narheten av
locket, kommer det att uppfattas
som en beskrivande upplysning for
lockets Oppnings- och
forslutningsfunktion.

Klass 3 Kosmetika Klass 3 Kosmetika
3.2 Farger

For att avgéra om en farg har sarskiljningsformaga ar det ndédvandigt att beakta det allménna
intresset av att inte otillborligen begransa tillgangen pa farger for andra aktérer som utbjuder
varor eller tjanster av samma slag som dem som registreringsanstkan avser — se domen av
den 6 maj 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, 60 §, och domen av den 24 juni 2004,
Blau/Gelb, C-49/02, EU:C:2004:384, 41 §.

Foljande ar situationer dar farger inte kan ge sarskiljningsférmaga till varan:

| manga fall ar en farg endast en dekoration pa varan eller en 6nskan hos
konsumenten (t.ex. farger pa bilar eller T-shirtar), oberoende av antalet farger i fraga.
En farg kan utgodra varans art (t.ex. fér fargtoner).

En farg kan ha en teknisk funktion (t.ex. fargen rod fér brandslackare och olika farger
pa elektriska kablar).

En farg kan ocksa vara vanligt forekommande (aterigen ar rott for brandsléackare ett
exempel).

En farg kan indikera en viss egenskap hos varan, t.ex. en smak (som gul for
citronsmak och rosa for jordgubbssmak). Se domen av den 3 maj 2017, T-36/16,
GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, 43-47 §, dar EU-domstolen
konstaterade att fargen gréon, som uppfattas som naturens farg, skulle leda till att den
berérda allménheten tolkade den som en hanvisning till den aktuella varans
ekologiska karaktar (vindenergiomvandlare).

21



Sasom EU-domstolen bekréaftade ar konsumenterna inte vana vid att grunda antaganden om
varors ursprung utifran varornas eller forpackningarnas farg, utan nagon figurativ eller
textmassig bestandsdel, eftersom fargen i nuvarande handelsbruk i princip inte anvands som
utmarkande kannetecken (6.5.2002, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). Fargen saknar
vanligen den inneboende formagan att sarskilja ett visst foretags varor (65 §). En enskild farg
ar darfor i princip inte sarskiljande for nagra varor och tjanster, utom i undantagsfall. Det
kravs dock alltid en analys fran fall till fall.

. Att en utstyrsel ar utférd i en enskild farg, utan nagra andra sarskiljande ord- eller
figurdelar, skulle i regel inte ge tecknet inneboende sarskiljningsférmaga.

Exempel:
ICKE SARSKILJANDE
Tecken Kommentarer

Konsumenterna kommer i det har
exemplet inte att uppfatta fargen gul som
ett kdnnetecken. Anvandning av farg pa
den har typen av varor ar vanligt
forekommande pa marknaden.

Klass 9 Minneskort

Fargen skulle i det har fallet inte
uppfattas som ett kdnnetecken, utan ge

information om varans art. Tecknet
saknar darfor sarskiliningsformaga.

Klass 16 Blyertspennor
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e Det kan dock inte uteslutas att en viss fargkombination som ar ovanlig for varan och
som skapar ett minnesvart helhetsintryck kan ge tecknet som helhet

sarskiljningsférmaga.
Exempel:

SARSKILJANDE

Kommentarer

Tecken

Klass 7 Vindturbiner

Den har fargkombinationen pa en
vindturbin &r ovanlig p4 marknaden och
tillrackligt enkel for att skapa ett minnesvart
helhetsintryck fér att en medveten
konsument ska kunna uppfatta det som ett
ké&nnetecken.

Klass 7 Elektriska dérroppnare

Exempel:

ICKE SARSKILJANDE

Den har fargkombinationen pa en tubmotor
for garageportar ger ett minnesvart
helhetsintryck. Pa den har specifika
marknaden efterfrdigas varorna nastan
uteslutande av yrkesmassiga
konsumenter som &r vana vid att identifiera
dessa varors kommersiella ursprung
utifrén farg. Varorna syns vanligen inte nar
de anvands och fargkombinationen
uppfattas darfor inte som dekorativ.

Till félid av detta far tecknet som helhet
sarskiljningsférmaga.
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Tecken

Kommentarer

For mobilfodral ar det vanligt med olika
fargkombinationer  pa marknaden.
Konsumenten kommer darfor inte att
uppfatta denna fargkombination som ett
kannetecken, utan endast som en
dekoration. Tecknet som helhet saknar
darmed sarskiljningsférmaga.

Klass 9 Fodral anpassade for mobiltelefoner

Klass 20 Stolar

Den har kombinationen uppfattas
uteslutande som dekorativ och kommer
inte att ses som en hanvisning till varans
ursprung. Tecknet som helhet saknar
darfor sarskiljningsférmaga.
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3.3 Kombinationer av faktorer och delar

Det finns manga situationer da ett utstyrselmarke innehaller fler an en av de delar som
granskats ovan.

Det kan aven finnas fall nar fler an en av ovanstaende faktorer ar relevanta for att faststalla
delarnas paverkan pa tecknets sarskiljningsformaga.

| alla situationer kommer tecknets sarskiljningsférmaga att avgoras av det helhetsintryck som
skapas genom kombinationen av faktorer och delar.
3.3.1  Kombination av faktorer

. Om flera faktorer (t.ex. storlek, placering och kontrast) gor att delen inte identifieras
som sarskiljande leder detta till att tecknet far ett icke sarskiljande helhetsintryck.

Exempel:

ICKE SARSKILJANDE
Tecken Kommentarer

Orddelens  storlek, placering och
avsaknad av kontrasterande farger ger
ett icke sarskiljande helhetsintryck.
Delen pa varan kan inte identifieras som
sarskiljande utan en mycket nara
inspektion, eftersom den har placerats
pa ett mindre synligt stalle pa flaskan i en
valdigt liten storlek och med dalig
kontrast. Den kan darfér inte ge
varumarket som helhet
sarskiljningsformaga.

Klass 33 Viner

Delens storlek och gravyr ar inte
tillrackliga for att géra delen identifierbar,
eftersom den inte syns utan en nara
inspektion. Detta leder till ett icke
sarskiljande helhetsintryck.

Klass 9 Glasdgon
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SARSKILJANDE

Tecken Kommentarer

| det har fallet gor delens storlek och
kontrast i forhallande till varan att delen
kan identifieras som sarskiljande, vilket
sammantaget leder till ett helhetsintryck
med sarskiljningsformaga.

Klass 9 Glaségon

3.3.2 Kombination av icke sarskiljande delar

. Att kombinera en icke sarskiljande utstyrsel med ord- och/eller figurdelar som ensamt
saknar sarskiljningsférmaga leder i regel inte till att tecknet far sarskiljningsférmaga.

Exempel:

ICKE SARSKILJANDE
Tecken Kommentarer

Ord- och figurdelarna saknar
sarskiliningsférmaga, eftersom de utgoér
en beskrivning av varan i fraga. Trots att
de placerats i mitten pa utstyrseln och
trots att de &ar stora och har tillracklig
kontrast kan de inte ge tecknet som
helhet sarskiljningsféormaga, eftersom
konsumenten inte kommer att uppfatta
kombinationen som ett kdnnetecken.

Klass 33 Viner

Den slumpmassiga placeringen av enkla
geometriska figurer pa varan i klass 16
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Klass 25 Skor/klass 16 Forpackningar

och den vanliga férpackningen for skor i
klass 25 ger inte ett séarskiljande
helhetsintryck, eftersom konsumenten
inte kommer att uppfatta kombinationen
som en angivelse av kommersiellt
ursprung, utan enbart som en mdjlig
dekoration av férpackningen.

Kombinationen av icke sarskiljande delar
kan inte ge tecknet sarskiljningsférmaga
om utstyrseln utgérs av ett icke
sarskiljiande flingpaket enligt bilden.
Konsumenterna skulle uppfatta det som
en enkel och vanlig form med
beskrivande information om varan i
fraga.

Klass 30 Choklad

Denna kombination av delar, som alla
saknar sarskiljningsformaga i sig, gor
inte tecknet som helhet sarskiljande.
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. En kombination av en icke sarskiljande utstyrsel och delar som betraktas som icke
sarskiljande i sig skulle anda av den berérda konsumenten kunna uppfattas som ett
kannetecken pa grund av sammansattningen hos tecknet, nar det betraktas som

helhet.
Exempel:
SARSKILJANDE '
Tecken - Kommentarer

De beskrivande delarna har arrangerats
i form av en sol eller blomma, vilket kan
uppfattas som ett kannetecken och
tecknet far darmed sarskiljningsférmaga
som helhet.

N

o
Ly,
(/

Z

%

&

Klass 30 Choklad

En mangd upprepade prickar i en
kontrasterande farg pa en icke
sarskiljande utstyrsel i en ovanlig
kombination pa marknaden ger tecknet
som helhet sarskiljningsférmaga.

Klass 33 Viner
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ICKE SARSKILJANDE
Tecken Kommentarer

En mangd upprepade prickar i en

[ o kontrasterande farg kommer i det har

® fallet inte att ses som nagot annat én en

(] utsmyckning. Delarna kan inte ge tecknet

P som helhet sarskiljningsférmaga,

eftersom anvandningen av dekorationer

® | ar vanlig pa marknaden for den berorda
' varan.

Klass 21 Kaffemuggar

3.3.3 Kombination av sarskiljande och icke sarskiljande ord-/figurdelar och farger

. Att kombinera en sarskiliande del och andra icke sarskiljiande delar pa en icke
sarskiljande utstyrsel kan i allmanhet ge market som helhet sarskiljningsférmaga, sa
lange som den sarskiljande delen tydligt kan identifieras bland alla de andra delarna.

Exempel:

SARSKILJANDE
Tecken Kommentarer

Trots att flera icke sarskiljande delar har
kombinerats kan orddelen "ECS”
identifieras som sarskiljande i
atergivningen tack vare sin storlek,
placering och kontrast i férhallande till
varan, vilket gor att tecknet som helhet
far sarskiljningsférmaga.

Klass 30 Choklad
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e Om den séarskijande delen inte omedelbart uppfattas som sarskiljande av
konsumenten pa grund av férekomsten av icke sarskiljande delar kan kombinationen
dock medfora att tecknet inte far sarskiljningsféormaga.

Exempel:

ICKE SARSKILJANDE

Tecken

Kommentarer

Klass 30 Choklad

Orddelen "ECS” syns inte bland de
manga icke sarskiliande delarna. Pa
grund av sin position, storlek och
bristande kontrast kan delen inte
identifieras som sarskiljande utan nara
inspektion och tecknet kan darmed som
inte fa sarskiljningsformaga som helhet.
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