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Invéndningsdrende nr 2003/0083/0001

Registrering nr 361212

INVANDARE

Industria De Disefio Textil, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avenida de la Diputacién "Edificio Inditex"
E-15142 Arteixo (A Coruiia)

Spanien

OMBUD 2005 -1p- 10

Advokatbyran Jonas Gulliksson AB
Box 4171

203 13 Malmé

Exp. Patgny. och registrerfngsverkef

INNEHAVARE

Swesco Bolander AB
Glumsevigen 7
511 92 Kinna

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ
Box 23101 '
104 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 361212 med
stod av 21 § forsta stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invéndningen avser varumérkesregistrering SARA WOMAN, nr 361212, avseende klsder
fotbeklddnader, huvudbonader, i klass 25.

Invéndaren yrkar att registreringen hévs och gér gillande att denna &r forvixlingsbar med

det efter tidigare ansékan registrerade gemenskapsvarumirket ZARA, nr 000112755,
avseende bl.a. sdvitt nu #r av intresse; kléder, fotbekladnader och huvudbonader, i klass 25.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invéndningen och har hirvid i alit
vasentligt framfort att markena inte 4r identiska eller visuellt lika.

SKAL
Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumarkeslagen framgar att ett varumirke inte far

registreras om mérket &r forvixlingsbart med ndgon annans gemenskapsvarumirke som ir
registrerat efter en tidigare ansékan d4 ansokan om registrering gors.
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Enligt 6 § forsta stycket varumirkeslagen anses kiinnetecken som huvudregel vara
forvaxlingsbara endast om de avser varor/tjinster av samma eller liknande slag.

Frégan huruvida det foreligger risk for forvixling mellan tva varumérken skall avgoras
efter en helhetsbedomning i vilken alla omstindigheter i det enskilda fallet skall beaktas.
Beddémningen av mérkes- och varuslagslikheten skall ske med tillampning av den s.k.
produktregeln. Det innebér att kravet p4 mirkeslikhet blir mindre om de varor/tjanster som
kénnetecknen anvénds for r i stort sett desamma och — omvint — att det inte stills s stora

krav pd varuslagslikheten om mirkena 4r identiska, for att forvixlingsbarhet skall vara for
handen.

Aven graden av kinnedom pd marknaden om de aktuella méirkena spelar en central roll.
Det skall dven féstas avseende vid graden av ursprunglig sirskiljningsformaga hos de
respektive mirkena, varvid en storre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett mirke
skall utgdra en faktor som okar forvaxtingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller
liknande sérskiljande egenskaper Aven dterfinns hos det andra kinnetecknet.

PRYV gor féljande bedomning.

Det foreligger klar varuslagslikhet d4 de motstiende registreringarma omfattar identiska
produkter i klass 25. Vad sedan giller mérkeslikheten kan foljande konstateras. Den enda
skillnaden mellan mérkena utgérs av forhillandet att innehavarens mirke inleds med
bokstaven S istillet for Z som i invéindarens varumirke, samt att innehavarens mirke
innefattar det for nu aktuella varor klart deskriptiva ordet WOMAN, Sévil fonetiskt, visuellt
som associationsmiéssigt foreligger det mycket stora likheter mellan de framtridande och
sdrskiljande markesorden SARA och ZARA.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan befinnes vid en helhetsbedémning det av invindaren
aberopade varumirket, ZARA, vara forvaxlingsbart med innehavarens varumirke, SARA

WOMAN. Féljaktligen utgor grundema for invindningen hinder for att lita registreringen
besta. Registreringen skall ddrfér upphévas.

Beslutatden 1 0 OKT 2005

Bl

Bengt Staffas |
[ 3~
Tom Kronhoffer
HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stiild till
Patentbesvarsritten, men séindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,
826 27 Sderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som verklagas och den dndring 1

beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvi manader fran
beslutsdagen.



