PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATEMT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Invéindningsérende nr 2012/0041/0001
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Mannheimer Swartling Advokatbyra Aktiebolag
Att: Niklas Sjoblom

Box 2235

403 14 Géteborg

INNEHAVARE

BESLUT

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

ARENDET

Invéndningen avser varumarket MOQ MARK OF QUALITY med registreringsnummer
502754, registrerat for foljande varor:

Klass 25: Kléder, fotbeklddnader, huvudbonader.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfoér som grund att mérket
ir forvixlingsbart med f6ljande kinnetecken:

Det nationella varumérket MQ (i figur) med registreringsnummer 206975:

Varumirke nr 206975, Mérket dr utfort i svartvitt.

Box 530, 826 27 Séderhamn (Bestkare: Kungsgatan 8)
Tel: 08 - 782 25 QO, Fax: 0270 - 173 51, Bankgiro: 5052 - 6797
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Klass 25: Klédder, fotbeklddnader, huvudbonader.

Gemenskapsvarumérket MQ (i figur) med registreringsnummer 5609128:
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Gemenskapsvarumirke nr. 5609128, Mirket ar utfort i svartvitt.

Klass 3; Kosmetika; parfymerivaror; hérfirgningsmedel; harpermanentvitskor; tval;
deodoranter for personligt bruk; eteriska oljor.

Klass 14: Adla metaller och deras legeringar samt varor av #dla metaller eller
overdragna ddrmed, ej ingéende i andra klasser; smycken, ddelstenar, ur och
tidmétningsinstrument.

Klass 18: Léder och ldderimitationer, samt varor framstillda av dessa material och €]
ingdende i andra klasser; koffertar; paraplyer; resviskor; handviskor;
fickplanbdcker.

Klass 25: Kléder, fotbeklddnader, huvudbonader.

Klass 35: Detaljhandel avseende tval, parfymer, eteriska oljor, kosmetika,

hérvardspreparat, 4dla metaller och deras legeringar, varor av ddla metaller
eller 6verdragna ddrmed, smycken, ddelstenar, ur och tidmétningsinstrument,
lader och laderimitationer samt varor framstillda av dessa material, koffertar
och resviskor, paraplyer; kliader, fotbeklidnader och huvudbonader.

Gemenskapsvarumirket MQ (i figur) med registreringsnummer 833012:

Gemenskapsvarumirke nr. 833012. Market dr utfort i svartvitt,

Klass 25: Klader, fotbeklddnader, huvudbonader.

Firman MQ Retail AB, med organisationsnummer 556699-0262, registrerad for féljande
verksamhet:

Bolaget skall dga och forvalta aktier, tillhandahalla konsulttjénster avseende foretagsledning
och organisation, direkt eller indirekt via #gande av aktier bedriva detaljhandel med
konfektion, marknadsféra varor huvudsakligen inom textil- och konfektionsbranschen,
ombesdrja utbildning, dga, férvalta och finansiera butiker och annan fast och 15s egendom
inom branschen, samt driva annan dérmed férenlig verksambhet, allt i syfte att bereda vinst 4t
aktiedgarna.
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Vidare har invéndaren anfort att varuméirkena MQ med registreringsnummer 2069735,
5609128 och 833012 4r vil ansedda och att anvéndningen av innehavarens méirken skulle
dra otillbérlig frdel av eller vara till skada for varukinnetecknens sdrskiljningsforméga eller
anseende.

Invindarens utveckling av talan
Till st6d for sin invéindning anfor inviindaren i huvudsak foljande.

MOQ MARK OF QUALITY har tva bestandsdelar, forst akronymen MOQ och direfter
orden MARK OF QUALITY. MOQ saknar i sig sjélvstindig betydelse och innebsrd, samt
dr varken inarbetat eller pa annat sétt kéint pa den svenska marknaden. MARK OF
QUALITY i betydelsen “kénnetecken for kvalitet” 4r ett virdeomddme for de varor som
mirket avser och anger déirmed pastadd beskaffenhet. Delen MARK OF QUALITY saknar
sdledes sdrskilningsforméaga. MOQ ir saledes den dominerande delen i varumérket och den
enda del som har nagon form av sirprigel. Vid en bedémning av denna varuméirkesdominant
Jdmfort med MQ framgér att mérkena #r mycket lika. Tillagget av MARK OF QUALITY,
sasom beskrivande element, 4r inte tillrickligt for att distansera de hir aktuella kénnetecknen
frén varandra. I sammanhanget héinvisas till PBR 10-063, dér mirket WANDA”S ansags
utgdra hinder mot mirket VANDA PHARMACEUTICALS INC.

Varumirkena MQ &r gjorda som figurmérken vilka endast bestar av bokstdverna MQ i ett
visst grafiskt utfsrande. Bostiverna MQ #r mycket tydligt framtridande och det
dominerande elementet i mérkena. Bade det fonetiska och det visuella intrycket av mirkena
dr detsamma som for ett ordmirke, d4 mirkena utgdr en symbol som konsumenterna kan
uttala och ldsa pa samma siitt som ett ordmirke. Synintrycket av bokstavkombinationerna
MOQ och MQ dr mycket lika, sirskilt d4 begynnelsebokstaven och den sista bokstaven &r
densamma. Den enda skillnaden ligger i bokstaven O som MOQ innehaller. Det fonetiska
intrycket av de bada mérkena #r ocksa mycket likt, dir betoningen i ordet MOQ, precis som i
MQ, ligger pa bokstaven M. Detta har stor betydelse for intrycket av ordet. Detta har
uppmirksammats i PBR 96-837 dir KEA var forvixlingsbart med IKEA. Bokstaven Q &r
sdllan anvéind i det svenska spraket vilket medfor att, da bade MOQ och MQ slutar med
denna bokstav, de aktuella varumérkena utmirker sig fran andra varumérken pa samma vis.
Kombinationen MQ fér dessutom anses som sdrprdglad genom sin anviindning av bokstaven
Q och erhéller dédrmed ett négot bredare skydd &n andra varumérken som bygger pa
bokstavkombinationer. Bokstaven O i MOQ har underordnad betydelse pa grund av sin
placering och avsaknad av betoning. Inget av mirkena ger upphov till nagra s#rskilda
associationer.

MQ &r dominant i invéindarens firmanamn. Att MOQ och firman 4r mycket lika varandra kn
foranleda konsumenterna att tro att MOQ skulle vara dnnu ett bolag i, eller p4 annat sitt ha
samhérighet med, MQ- koncernen.

Betréffande varuslagslikheten rader identitet och mycket stor varuslagslikhet mellan MOQ
MARK OF QUALITY och MQ. Anvindningsomrade och dndamal &r dven Overlappande for
innehavarens mirke och den verksamhet som bedrivs under den av invindaren motanforda
firman,.
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MQ har under drygt 50 ar varit verksamt i Sverige. Verksamheten bestar huvudsakligen av
forsilining av kldder, ytterplagg, accessoarer och liknande varor. Idag d&r MQ en av Sveriges
ledande butikskedjor for kldder och mode. Genom en mix av egna och externa varumirken
erbjuder MQ kldder for bade mén och kvinnor i 110 butiker runt om i Sverige samt i en
webshop pé internet. Samtliga butiker drivs under varumirket MQ som ér ett vilkint och
enligt invdndaren sedan manga ar tillbaka inarbetat varumirke pé den svenska marknaden.
Inviindaren har investerat vésentliga resurser i att marknadsfora MQ som sitt kénnetecken.
Detta sammantaget gor att kiinnetecknet #r inarbetat och atnjuter ett bredare skydd. Att MQ
ar ett vilként kénnetecken for butikskedjan som inviindaren driver bor vara allmént kint.
Innehavaren drar en otillbérlig fordel av den goodwill som finns i MQ, vilket &r till skada for
kénnetecknens sirskiljningsférméaga och anseende.

Innehavaren, som beretts tillfille att yttra sig, har inte bemott inviandningen.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen far ett varumérke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett #ldre varukénnetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvindningen av
varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumérket och innehavaren av varukinnetecknet,

Med ett varukinnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumirkeslagen, dven ett
gemenskapsvarumirke.

Av 2 kap. 9 § andra punkten varumirkeslagen framgdr att de hinder som avses i 2 kap. 8 §
forsta stycket 1-3 ska gélla p4 motsvarande sitt i frdga om en registrerad firma som anvinds
1 ndringsverksamhet.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér samtliga
omstindigheter av betydelse i ssmmanhanget ska beaktas, framfor allt méirkenas likhet samt
likheten avseende de varot/tjanster som markena avser. Om varu- eller tjdnsteslagslikhet r
for handen ska en bedémning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena formedlar med hinsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hénsyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att géra en direkt
jdmfGrelse mellan varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas
utféranden. (EU-domstolens dom i mél C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumirkeslagen framgar att ett varumérke inte far registreras
om det dr identiskt med eller liknar ett 4ldre varukéinnetecken som &r kéint inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anvindningen av varumérket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skilig anledning vara till skada for varukinnetecknets
sdrskiljningsférméga eller anseende.

Vid bedémningen av om ett varukinnetecken ir kiint inom en betydande del av
omsdttningskretsen ska samtliga relevanta omstéindigheter i 4rendet beaktas, sdrskilt
varumérkets marknadsandel, i hur stor omfattning det anvints, i vilket geografiskt omrade
och hur linge varumérket har anvints, samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att
marknadsfora varumérket (se EU- domstolens dom i mal C-375/97 (Chevy), punkt 27).
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PRV gor foljande bediémning

Inledningsvis konstaterar PRV att det invéindaren anfbrt om att varumérkena anvints under
lang tid inte ger tillrickligt stod for slutsatsen att varuméirket MQ 4r vl ansett eller att det
genom anvéndning har férvérvat forstérkt kiinneteckenskraft. Diarmed kommer PRV:s
fortsatta prévning att avse fragan om forvéixling med utgangspunkt i det skydd som foljer av
invindarens registrering.

De varor som invéndarens marke avser i klass 25 inbegriper samtliga varor som
innehavarens registrering avser i samma klass. De motstidende mirkena avser ddrmed
identiska varor.

De kénnetecken som ska jamfdras dr f6ljande:

Invandarens mirken: Innehavarens mérke:

MOQ MARK OF QUALITY

MQ RETAIL AB

Beddmningen av mirkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmiissiga likheter, ska ske med utgéngspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjénster som avses. I forevarande fall
riktar sig de varor dér identitet och har konstaterats till konsumenter i allménhet, vilka kan
forvintas vara normalt informerade samt skiligen uppmérksamma och medvetna.

Innehavarens mérke bestér av lydelsen MOQ MARK OF QUALITY och invéndarens
kinnetecken bestér av lydelsen MQ. Ett av inviindarens kdnnetecken innehaller dven
lydelsen RETAIL AB och tre av mirkena #r i figurativt utférande.

De motstédende mérkena &r ett ordmérke respektive kombinerade ord- och figurmérken. De
figurativa momenten i invéindarens mirken #r enkla till sin utformning och intar en
underordnad roll, varvid bokstéverna MQ intar en framtridande placering. De motstiende
mérkesorden skiljer sig ndgot fran varandra genom att de har olika tilligg i form av orden
MARK OF QUALITY respektive RETAIL AB. Dessa lydelser kan anvindas for att
beskriva vissa egenskaper hos de aktuella varorna och med hénsyn hirtill far
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skyddsomfénget for dessa delar betecknas som ytterst begridnsat. Ddrmed &r det mirkesorden
MOQ respektive MQ som &r féremal for bedémningen av forvixling.

De motstdende mirkena inleds med bokstaven M och avslutas med bokstaven Q. Mirkena
skiljer sig dock genom att innehavarens mirke dven innehaller bokstaven O, vilket innebér
att lydelsen bestdr av tre bokstéver. Da mérkesordet MQ enbart bestér av tva bokstidver gor
tilligget av ytterligare en bokstav att det visuella intrycket av innehavarens mirke forindras.
Det far anses framga att de bada mérkesorden MQ och MOQ skiljer sig. Visuellt kan de
motstdende mérkena inte anses besitta mer &n en lag grad av likhet.

Genom att de motstdende mérkesorden 4r korta dr den férekommande skillnaden i stavning
dgnad att uttalsmassigt tydligt skilja mirkesorden at. Médrkesordet MQ i invéindarens mérke
inbjuder till ett uttal med separat och lika betoning pa bada stavelserna. Lydelsen MQ uttalas
som tva separata bokstdver, det vill siga som M och Q. Det ligger nérmast till hands att
uttala ordet MOQ som en stavelse, MAK eller MOK, med ett tydligt avslutande k-ljud. PRV
finner att mérkena innehéller uttalsméssiga olikheter som gor att mérkena skiljer sig i
fonetiskt hdnseende.

Begreppsmissigt har inget av méirkena nigon spriklig betydelse och ger ddrmed inte upphov
till ndgra sirskilda associationer. Det foreligger saledes ingen likhet mellan mérkena i
begreppsmaissigt hinseende.

Sammantaget finns en likhet mellan de motstidende kénnetecknen genom de gemensamma
bokstéverna M och Q. Aven om den inledande och avslutande bokstaven ingér i de
motstdende kiinnetecknen distanserar bokstaven O mérkesorden fran varandra i sidan grad
fonetiskt — men &dven visuellt och begreppsmaissigt — att de helhetsintryck som kinnetecknen
ger skiljer sig at. Till detta kommer #dven de figurativa inslagen i invéindarens mérken som
tydligt skiljer sig frdn innehavarens ordmérke. Mot denna bakgrund finner PRV att det
foreligger en lag grad av likhet mérkena emellan.

Vid en helhetsbedémning, trots beaktande av foreliggande varuslagsidentitet, kan
innehavarens mirke MOQ MARK OF QUALITY inte anses uppvisa sidana likheter med de
motanforda kdnnetecknen MQ att det foreligger en risk for forviixling.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska invéindningen avslas.

Beslutat den 7 3 APR 7013

Carina Widd
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Nina Isaksson (genom Anthony Bolejko)
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill §verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sidndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den éndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) manader fran
beslutets dag.




