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Mal nr 09-171

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 23 mars 2011

PARTER
Klagande
Odd Molly International AB

Ombud: Afsaneh Ghatan Bauer, Ghatan Bauer Advokatbyra AB
Box 502, 114 11 Stockholm

Motpart
TS Agency AB

Ombud: Advokatbyran Gulliksson AB
Box 739, 220 07 Lund

SAKEN
Upphéavande av varumérkesregistreringen ODD NOOAH 1 visst

utforande

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 9 april 2009
angaende vm.reg. nr 388.433, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphaver det 6verklagade beslutet och haver
registreringen av varumirket ODD NOOAH (vm.reg. nr 388.433).

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Odd Molly International AB har i Patentbesvarsriatten vidhallit sitt
yrkande att registreringen av varuméirket ODD NOOAH i visst utférande

ska upphéavas.
TS Agency AB har bestritt Andring.

0Odd Molly International har till grund for sin talan hallit fast vid att
ODD NOOAH 1 visst utforande ar forvaxlingsbart mellan de motanférda
markena bestaende av eller innehallande ODD MOLLY. Bolaget har
vidare hallit fast vid att kdnnetecknet ODD MOLLY ar val ansett.

TS Agency har till grund for sin talan hallit fast vid att dess varumaéarke
inte ar forvaxlingsbart med ODD MOLLY samt att Odd Molly Interna-
tional inte visat att ODD MOLLY ar val ansett 1 den mening som avses 1
6 § varumérkeslagen eller att kédnnetecknet har forvarvat utokad séar-

skiljningsférmaga.

Parterna har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats i1 PRV,

anfort 1 huvudsak foljande.

Odd Molly International

Bade varuslagslikhet och markeslikhet dr for handen. Det foreligger sa-
vél visuell som fonetisk likhet mellan méarkena, dels genom att de inleds
med ordet "odd” och dels genom att de bada fornamnen innehaller bok-
staven ”0”. Det saknar relevans for bedomningen av ett varuméarkes
sarskiljningsformaga huruvida modeskapare 1 allménhet vill framstéalla
sina produkter som udda och unika. Varuméarket ODD MOLLY har
erhallit registrering utan disclaimer for ordet "odd”. I Sverige ar ODD
MOLLY dessutom det enda 1 klass 25 registrerade varumérket som inne-
haller ordet "odd”. Denna del tillfér varumarket distinktivitet och utgor
en dominant och séarskiljande del av ODD MOLLY. Det faktum att ODD
NOOAH konstitueras av det inledande ordet odd” f6ljt av ett féornamn
torde medfora risk for att konsumenter genom association forleds att tro
att det foreligger ett ekonomiskt samband mellan de bada méarkena. Det
finns hog risk att konsumenter far uppfattningen att ODD NOOAH
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representerar Odd Molly Internationals herrkollektion. Darutéver inne-
bar dven det figurativa utforandet, att endast anvinda gemener, att
ytterligare risk for forvaxling foreligger. Det foreligger foljaktligen stora
likheter mellan de motstaende markena och risken for férvaxling ar pa-
fallande.

ODD MOLLY ér ett val ansett och inarbetat varumérke i sin omsétt-
ningskrets och atnjuter ddarmed ett storre skyddsomfang. Odd Molly
International investerar arligen stora summor 1 marknadsféring, mellan
aren 2005 och 2009 6kade investeringskostnaderna fran 689 000 kr till
16,5 miljoner kr. Bolagets produkter siljs pa omkring 220 férsaljnings-
stallen 1 hela Sverige och dar utover pa ytterligare 1270 forsidljningsstiallen
1 38 lander. Mellan aren 2005 och 2008 6kade omséttningen fran cirka 12
miljoner kr till cirka 169 miljoner kr. Varumérket och bolaget har vackt
stort massmedialt intresse och har synts frekvent 1 medierna, saval i
modetidningar som 1 dagspress. Varumérket har ocksa tilldelats flera
utmarkelser sdsom tidningen Damernas Véarlds designpris "Guldknappen”
och priset ”Arets Grundare 2010”. Vidare har for allménheten kinda
personer som grundaren och den tidigare TV-aktuelle Per Holknekt samt
supermodellen Helena Christensen omgédrdat varumérket. En s6kning pa
ODD MOLLY pa Google ger cirka 539 000 traffar och en sokning 1

Bonniers Tidskrifters natverk resulterar 1 281 000 traffar.

TS Agency har medvetet valt sitt varuméarke med utgangspunkt fran
ODD MOLLY, nagot som stéds av ett uttalande i1 pressen av den drivande
bakom bolaget. TS Agency har ddrmed pa ett otillborligt satt s6kt knyta
an till ODD MOLLY for att darigenom komma 1 atnjutande av det
renommé och den goodwill som tillkommer varumérket till f61jd av en
stark position pa marknaden. Darutover kan TS Agencys anvindande av
ODD NOOAH vara till forfang for ODD MOLLY:s sarskiljningsférmaga

och anseende.

TS Agency

Odd Molly International AB har inte visat att en betydande andel av den
allménhet som berors av de produkter eller tjdnster som bar kidnnetecknet
kéanner till varumarket ODD MOLLY. En stor del av den bevisning som

har aberopats avser tiden efter ingivandet av ansékan om varumérkes-
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registrering av market ODD NOOAH 1 visst utférande och en stor del har
Iinte nagon tidsangivelse 6verhuvudtaget. Bolaget kan inte vitsorda de
uppgifter om marknadsforingskostnader som Odd Molly International har
presenterat. Dessutom finns det inte nagot om talar for att vare sig mark-
nadsforingskostnaderna eller omsattningen ar kopplad till just varu-
market ODD MOLLY. Det har inte heller visats att ODD MOLLY har
blivit inarbetat eller fatt utokad sarskiljningsforméga. Den inneboende
sarkiljningsférmagan for varumérket ar liten. Det inledande ordet ska,
som PRV anfort, anses ha lag séarskiljningsférmaga i forhallande till klader
och accessoarer eftersom kladtillverkare garna framstéller sina produkter
som udda, avvikande och sarskiljande 1 betydelsen unika. Klader ar ett av
de viktigaste medlen for att uttrycka individualitet och det finns darfor ett
uppenbart frihallningsbehov for ordet "odd” i férhéllande till klader. Aven
kombinationen ODD MOLLY ska anses ha lag sarskiljningsférmaga efter-
som den anspelar pa hur en viss person, Molly, tycker om att kla sig.
Market ar saledes en beskrivning av en fantasipersons stil och person-
lighet. Ordet "odd” ska darfor ges mindre betydelse vid bedomning av
forvaxlingsrisken. Eftersom det inte foreligger nagon som helst likhet
mellan de andra leden 1 méarkena, skiljer de sig vid en helhetsbedéomning
at 1 sadan grad att nagon mérkeslikhet inte kan anses vara fér handen. I
vart fall ska likheten anses vara mycket lag. Vid en sammantagen bedom-

ning foreligger darmed inte nagon férvaxlingsrisk.

0Odd Molly International har i Patentbesvarsratten givit in ytterligare

bevisning.
DOMSKAL

Av utredningen i1 malet framgar att Odd Molly Internationals kdnne-
tecken innehéallande eller bestaende av méarkesorden ODD MOLLY
anvints sedan 1 vart fall ar 2005 med avseende pa klader. Den bevisning
bolaget aberopat betriaffande anvidndningen av sitt kdnnetecken — sam-
manstallningar av forsiljningsintékter, kostnader for marknadsforing
etc., tidningsurklipp avseende reklamkampanjer, m.m. — ger dock inte
tillrackligt stod for att ODD MOLLY vid tillfallet for ansékningen av
varumirket ODD NOOAH i visst utférande gjorts kdnt 1 Sverige pa ett
sadant satt att dess kédnneteckenskraft forstarkts.
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Forvaxlingsbedomningen ska ddrmed utga fran att ODD MOLLY har det

skydd som varumaéarkesregistreringarna ger.

Sasom PRV anfort foreligger det identitet mellan de klader 1 klass 25 som

de motstaende kannetecknen omfattar.

TS Agencys marke ODD NOOAH 1 visst utférande bestar av beteckningen
ODD samt fornamnet NOOAH. Beteckningen ODD utléses ndrmast som
det engelska ordet “odd” vilket i detta sammanhang kan 6versattas med
udda, konstig etc. I varumarkesrattslig mening och fér varuslaget klader
far beteckningen ODD anses besitta samma grad av sarskiljningsformaga
som fornamnet NOOAH. Det &ar saledes hela begreppet ODD NOOAH som
vid bedomningen av markeslikhet ska jamféras med ODD MOLLY.

Eftersom bada méarkena innehaller den inledande beteckningen ODD och
bestar av lika langa tvastaviga namn far det anses foreligga viss méarkes-
likhet. Denna mérkeslikhet forstiarks av det faktum att de motstaende
méarkena ar bildade pa samma sitt ndmligen med identiskt adjektiv foljt
av ett fornamn. I kladbranschen &ar det inte ovanligt att foretag designar
saval herr- som damklader. Det forekommer dven att dessa forekommer
under skilda namn. En konsument som kommer 1 kontakt med varor
under market ODD NOOAH 1 visst utforande kan darfor foreledas tro att
det utgor en herrlinje till ODD MOLLY och att det darfor foreligger ett
kommersiellt samband mellan de varor som tillandahalls under de bada
marken. Vid en helhetsbedomning finner Patentbesvarsratten darfor att

de motstdende markena dr forvixlingsbara. Overklagandet ska darfor
bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formular B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Jeanette Backvall, ordférande

och referent, f. patentrattsradet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten
Jon Bergman. Enhalligt.



