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Mal nr 08-205 och
09-058

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 30 december 2010

Klagande

Parelli Natural Horse-Man-Ship, Inc

P.O. Box 3729 56 Talsiman Dr Suite 6

Pagosa Springs, Colorado 81147, USA

Ombud: Stefan Brandt, Baker & McKenzie Advokatbyra KB
Box 5719, 114 87 Stockholm

SAKEN
Giltighet av de internationella varuméarkesregistreringarna PARELLI
och PARELLI i figur

OVERKLAGADE AVGORANDEN
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut 7 juli 2008 och den 27
januari 2009 angaende int.reg. nr 907347 och 924964, se bilaga 1-2

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandena.

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.

Parelli Natural Horse-Man-Ship, Inc (Parelli) har 1 Patentbesvarsriatten
vidhallit sina yrkanden att de internationella registreringarna av
varuméarkena PARELLI och PARELLI i figur ska medges giltighet 1
Sverige. Bolaget har dirvid begransar varuférteckningen for de bada

markena 1 enlighet med bilagorna 3 och4.

Till grund f6r sin talan har Parelli hallit fast vid att bolagets marken inte
ar forvaxlingsbara med nagot av de 1 PRV motanférda nationella
varuméarkena PARELLE (vm. reg 0361046) eller PARELLE i figur
(vm.reg nr 361047) eller gemenskapsvaruméarkena PIRELLI eller
PIRELLI i visst utférande (nr 003733136, 000319319 och 003733086).

Bolaget har vidare upplyst om att bifirman till den enskilda firman Qi-
Man-Ship (780520-8548) PARELLI SVERIGE avregistrerats.

Parelli har till utveckling av talan anfért bl.a. féljande.

Parelli Natural Horsemanship ar den varldsledande aktoren inom s.k.
“natural horsemanship” som &r en teknik dar ryttaren forstar och
kommunicerar med hésten pa ett djupare plan. Tekniken anvinds idag
mnom all form av ridsport och sarskilt inom s.k. westernridning. Bolaget
ar endast verksamt inom segmentet hastar och ridning av hastar. De
sokta markena avser varor och tjanster direkt hanforliga till hastar och
ridning. Bolagets mérken utgors av efternamnet Parelli samt efter-
namnet stilistiskt utformat jimte en figurativt utformad héastprofil. De
stilistiska elementen 1 figurmérket gor att det besitter en mycket hog

grad av inneboende sarskiljningsférmaga.

De nationella varuméarkesregistreringarna PARELLE och PARELLE 1
figur ar skyddade 1 klasserna 3 och 35. Omséttningskretsen skiljer sig 1
stor utstriackning fran den som PARELLI och PARELLI i figur riktar sig
mot. Mot bakgrund av att de motanforda varuméarkena ar registrerade for
helt andra varor och riktar sig mot en helt annan omsattningskrets kan
vid férvaxlingsbedémningen bortses fran att vissa mérkeslikheter fore-

ligger med Parellis marken. For att 1 4n hogre utstrackning distansera
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méarkena fran de motanforda har Parelli begransat varu- och tjanste-

forteckningarna sa att ingen forvaxlingsrisk foreligger.

Gemenskapsmirkena PIRELLI och PIRELLI i visst utférande ar
registrerade 1 alla befintliga klasser. Risken for verklig forvaxling ar
utesluten enér det foretag som dr innehavare av PIRELLI-markena pa
intet sitt 4r verksamt inom segmentet hastar och ridning utan tillverkar
och saljer bildack. Omséattningskretsen avseende PIRELLI-méarkena
skiljer sig 1 stor utstrdckning fran den omsattningskrets som aktualiseras
med avseende pa Parellis marken. En verklig risk for forvaxling ar ute-
sluten. For att ytterligare distansera de yngre markena fran de dldre har
Parelli inskrankt varu- och tjansteférteckningen sa att det tydligare
framgar att skyddet endast avser varor och tjanster direkt hanférliga till

héstar och ridning.

DOMSKAL

Av utredningen i1 malet framgar att den motanforda bifirman till den
registrerade enskilda firman Qi-Man-Ship, Parelli Sverige, den 3 februari
2009 avforts ur Naringslivsregistret. Bifirman utgér darfor inte langre

hinder mot registreringarnas giltighet 1 Sverige.

De bada internationella registreringarna av markena PARELLI och
PARELLI 1 figur omfattar efter begriansning av varu- och tjanste-
forteckningarna bl.a. aterforsaljning av varor hanforliga till hastar och
ridning via Internet och féranstaltande om information om varor
héanforliga till hastar och ridning salda via Internet ("Retailing of goods
related to horses and horse-riding via global computer networks
(Internet), provision of information on goods related to horses and horse-
riding sold via the Internet”) i klass 35. De motanférda nationella
varumirkena PARELLE och PARELLE 1 figur avser bada, savitt har ar
ifraga, marknadsforing och kundinformation vid férsialjning av
parfymerivaror m.m. i klass 35. Med héansyn till att varuslagslikhet inte
langre ar for handen utgér de motanforda markena PARELLE och
PARELLE i figur inte ldngre hinder mot de internationella registrering-

arnas giltighet 1 Sverige.
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De bada internationella varumérkena avser i klass 22 rep for anvandning
med héstar och vid ridning ("ropes fore use with horses and for horse-
riding”) 1 klass 22 medan de bada motanférda gemenskapsvarumérkena
PIRELLI i visst utférande bada omfattar bl.a. rep utan nagon begrans-
ning till viss anvindning ("Ropes”) 1 klass 22. I betraktande av att dven
rep i allménhet anvénds i samband med bl.a. histar finns en likhet 1
varumarkesrittslig mening mellan de rep som de motstande markena
avser. Med héansyn hértill och till féreliggande méarkeslikhet ar de inter-
nationella markena PARELLI och PARELLI i figur férvaxlingsbara med
de bada PIRELLI-mérkena.

Pa grund av det anférda kan 6verklagandena inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 5 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Jeanette Backvall, referent, samt f. patentrattsradet Ulf Hallin.
Enhalligt.



