PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

PARTENT~ OCH REGISTRERINGSNMERXET

Invindningsdrende nr 2008/0061/0001

Registrering nr 394846

INVANDARE

Maggy Boutique, Ltd.

530 Seventh Avenue, 16th Floor New York
NY 10018

USA

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyra AB
Box 10316
100 55 Stockholm

INNEHAVARE

Boutique Maggie Téby Aktiebolag
Stréget 271-272
183 34 Taby

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphiver varuméarkesregistreringen nr 394846 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invéndningen avser varuméirket BOUTIQUE MAGGIE med reg.nr 394846, registrerad for
dterforsiljartjinster avseende klider, fotbekladnader, huvudbonader, viskor och smycken, i
klass 35.

Invéndaren yrkar att registreringen BOUTIQUE MAGGIE upphévs och har som grund for
invéandningen anfort bland annat foljande. Varumérkesregistreringen ar forvéxlingsbar med
invandarens internationella registrering, designerande EU den 5 februari 2008, MAGGY
BOUTIQUE med reg.nr 954550. Anstkningsdagen for innehavarens registrering var 14
februari 2008, Mirkena dr 1 stort sett identiska. Vad géller varuslagslikheten ticker
invandarens mérke klanningar ("dresses”) i klass 25 och innehavarens mérke
aterforséljartjénster avseende kldder, fotbeklddnader, huvudbonader, véskor och smycken, i
klass 35. Det foreligger en intim kommersiell koppling mellan den fysiska produkten
klédnningar och dessa aterforséljartjinster.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invindningen och anfért bland annat
fljande. Konsumenterna kommer inte att forviixla mérket BOUTIQUE MAGGIE med det
amerikanska MAGGY BOUTIQUE, som dessutom inte bedriver nagon verksamhet i
Sverige. Stavningen av Maggy med v samt att ordet boutique har omvind ordfoljd skiljer
mirkena at. Boutique Maggie ir ett vilkint mérke hos konsumenterna sedan 1980-talet.
Innehavaren har bedrivit forséljning av damkonfektion 1 Stockholmsomradet sedan 1973 och
damskor sedan 1981.
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SKAL

114 § forsta stycket 8) varumirkeslagen stadgas att ett varumadrke inte far registreras om
mirket dr forvixlingsbart med ett varumirke som omfattas av en internationell
varumérkesregistrering som giéller 1 Sverige och som ligger fore tiden for ansékningen.
Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kénnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/tjinster av samma eller liknande slag.

Vid en bedémning av varukénneteckens forvixlingsbarhet skall en helhetsbedomning goras
av mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebér att
kravet pa mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjdnster som kénnetecknen anviinds for dr i
stort desamma och - omvént — att det inte stdlls sé stora krav pa varuslagslikheten om
mirkena &r identiska, for att en forvixlingsbarhet ska vara for handen.

Avgorande vid besvarandet av fragan om forvixlingsbarhet foreligger blir sdledes, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, 1 vilken man kannetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna fraga ska grundas pé det helhetsintryck mérkena férmedlar och da i
forsta hand pa mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn ska &ven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmassigt innehall. Man har dven att beakta den potentielle konsumentens
forekommande avsaknad av reell mojlighet att samtidigt jAmfora tva motstdende mérken,
varfor det ocksa maéste tas hdnsyn till att omséttningskretsens minnesbild av ett varumiérke i
normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid forvixlingsbeddmningen mellan mérken ska
dérfor bortses fran ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara létta att notera vid
en direkt jimforelse.

Det ska dven féstas avseende vid graden av sérskiljningsformaga hos de respektive méirkena,
varvid en storre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mérke ska utgéra en faktor som
Okar forvéxlingsrisken mellan mérkena, 1 det fall samma eller liknande sérskiljande
egenskaper dven aterfinns hos det andra kénnetecknet.

PRV gor foljande beddmning.

Innehavarens méirke bestér av orden BOUTIQUE MAGGIE och invéndarens mérke av orden
MAGGY BOUTIQUE. Mirkena #r identiska sanir som att de dominerande orden MAGGIE
respektive MAGGY avslutas med bokstdverna —IE respektive -, vilket visserligen visuellt
ger en liten skillnad. Fonetiskt foreligger emellertid ingen skillnad mellan dominanterna.
Mirkeslikhet dr f6r handen.

Vad giller varuslagslikheten &r innehavarens marke registrerat for aterforsiljartjdnster
avseende kldder, fotbekladnader, huvudbonader, viskor och smycken. Invéindarens mérke &r
registrerat for kldnningar ("dresses™) 1 klass 25. I varumérkesréttslig mening réder det likhet
mellan dessa varor och tjinster. Varuslagslikhet dr saledes for handen.

Vid en helhetsbeddmning finner PRV att innehavarens varumirke BOUTIQUE MAGGIE
med reg.nr 394846 dr forvixlingsbart med innehavarens internationella
varumérkesregistrering MAGGY BOUTIQUE som har giltighet 1 Sverige.
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Foljaktligen utgdr grunderna for invdndningen hinder for att 1dta registreringen besta.
Registreringen ska dérfor upphivas.

_David Leffler \u \\ ;_/ RN
W / CARA, gg_ \,/ u’k}f‘f‘% _%,, %, ]
Lena Frankenberg Glant% ‘z\

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stélld till
Patentbesvirsritten, men sédndas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27
Séderhamn. [ skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den &ndring i beslutet som
begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvad manader fran beslutets dag.




