PATENDIAMET
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

Otsus nr 1811-0

Tallinn, 29.03.2021

Avaldus nr 1811 — kaubamargi ,,XIMI LIFE
VOGUE + kuju“ (taotlus nr M201800846)
registreerimise vaidlustamine

Toostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Heli
Laaneots, Gea Lepik vaatas kirjalikus menetluses labi Zhejiang Xibin Import And Export Co., Ltd.,
CN (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Martin J&gi) 30.04.2019 vaidlustusavalduse kauba-
margi ,XIMI LIFE VOGUE + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamark) registreerimise vastu Ximiso Balt
OU (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustatud kaubamark (vaidlustusavalduse lisa 1):
Kaubamark ja andmed Taotletud klassis
3 (bergamotibli; henna (kosmeetiline vérv); abrasiivpreparaadid
keha jaoks; kosmeetilised 0lid; kookide aroomiained, I6hnaai-
ned, maitseained, essentsid (eeterlikud 6lid); aroomiteraapiadlid
(kosmeetiliseks kasutuseks); dusigeelid; kéte ja ndo vedelsee-
bid; kétekoorijad; dusikreemid; seebid; vanni- ja duSigeelid, v.a
meditsiinilised; kosmeetilised huulehooldusvahendid; baaskree-
mid; aluskreemid; huulelédikepaletid;, kosmeetilised ajutised této-
veeringud; huulekosmeetika, huuleldiked; huulepliiatsid, -laine-
rid; huulepulgad,; huulepulgalimbrised; huulepuna; huulevérvid
(kosmeetika); isepruunistavad kreemid; jumestuskomplektid; ju-
taotlus nr M201800846: mestuskreemid; jumestuskriit; jumestuspliiatsid; jumestuspuu-
’ der, meigipuuder; jumestuspuudrid; kamuflaaz, peitekreem, kat-
tev ndopuuder; kehakunstikleepsud; kehavérvid (kosmeetikava-
hendid); kompaktpuuder)

taotluse esitamise kuupaev
8.08.2018;
avaldamise kuupéev 1.03.2019

Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamark (lisa 7):

Kaubamark ja andmed Kaitstud klassis
35 kaupade jaemiilgi reklaam meediakanalites; reklaam; néi-
XIMIVOGUE tuste ja messide korraldamine &ri voi reklaami eesmérgil; &ritea-
ve ja klientide é&riline néustamine [klientide néustamise keskus];
EL kaubamark nr 017577305; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine
taotluse esitamise kuupaev ari eesmérgil; turu-uuringud; &ritegevuse juhtimise konsultat-
8.12.2017 sioonid; ekspordi- ja impordiagentuuride teenused; hanketeenu-

sed teistele ettevétetele [kaupade ja teenuste ostmine]; miligi-
kampaaniad, -reklaam teenusena.

Menetluse kaik

1) Vaidlustaja on 30.04.2019 vaidlustanud taotleja diguse vaidlustatud kaubamargile kaubamargisea-
duse (KaMS) § 91g 1 p-de 7 ja 10 ning § 10 Ig 1 p-de 2, 3 ja 7 alusel. Vaidlustaja ndue oli tiihistada
Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamargi registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jatka-
ma kaubamargi menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduses on margitud, et vaidlustaja on ,XIMIVOGUE® seeria kaubamarkide looja ja
XIMIVOGUE" poodide frantsiisi alusepanija. Vaidlustaja 16i ,XIMIVOGUE® logomargid (fig 1) 2014.
aastal, mil hakkas kasutama neid Hiinas ja muudes riikides. 2017. aastal 16i vaidlustaja
XIMI(LIFE)VOGUE" logomargi (fig 2), mida hakati valisriikides kasutama. Vaidlustatud kaubamérk on
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selle logo tapne koopia. 2018. aastal 16i vaidlustaja uuendatud kujundusega logomargi (fig 3), mis on

samuti kasutusel valisriikides.
-
e XIMI
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fig 1 fig 2 fig 3

Vaidlustaja ,XIMIVOGUE® seeria kaubamarkidega markeeritakse poode, kus miiliakse erinevaid jae-
kaupu — tervise- ja ilutooteid, majapidamistarbeid, kontoritarbeid, aksessuaare, kotte, manguasju ning
tehnikatooteid (lisad 3-5). Tervise- ja ilutoodetest on muugil mh puudrid, huulepulgad, ndopuhastajad,
naopuhastuslapid, meigipintslid, parfiiimid, kiiinelakid, ndomaskid. Ehk sisuliselt vaidlustatud kauba-
margi klassi 3 tooted. Vaidlustaja ,XIMIVOGUE" poed on esindatud mh jargmistes riikides vdi regiooni-
des: Ameerika Uhendriigid, Puerto Rico, Jamaica, Aruba, Curagao, Trinidad ja Tobago, Barbados,
Antigua ja Barbuda, Bahama, Briti Neitsisaared, Kaimanisaared, Grenada, Guadeloupe, Lduna-Aafrika,
Kanada, Alzeeria, Guatemala, Armeenia, India, Austraalia, Singapur, Saipan, Liibla, Palestiina, Malai-
sia, Panama, TSiili, Colombia, Peruu, Ecuador, Mehhiko, Bulgaaria, Ungari, Iraak, Madagaskar, Poola,
Jeemen, lisrael, Venemaa, Léuna-Aafrika, Rwanda, Kérgdzstan, Kasahstan, Tirgi, Pakistan, Sri Lanka,
Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Omaan, Ameerika Uhendriigid, Laos, Filipiinid, Vietnam, Kam-
bodZa, Tai, Myanmar, Hispaania, Dominica, Nepal, Araabia Uhendemiraadid, Kamerun (lisa 3).
Euroopa Liidu liikmesriikidest on vaidlustaja XIMIVOGUE poed Bulgaarias, Poolas, Rumeenias ja Unga-
ris (ibid.). Vaidlustaja ,XIMIVOGUE" poed toimivad frantsiisi pdhimottel: isik, kes on huvitatud
XIMIVOGUE" poe pidamisest, s6Imib vaidlustajaga frantsiisilepingu ning saab poe pidamise ja kauba-
margi kasutamise diguse. Taotleja on vaidlustaja varasem agent ja kohalik edasimuja, kellega oli sél-
mitud frantsiisileping. Vaidlustaja ja taotleja I6petasid koost66 ning selle aluseks oleva frantsiisilepingu
2018. aastal. Vaidlustusavaldusele on lisatud frantsiisilepingu I6petamist téendav 10.12.2018 doku-
ment, millel on taotleja tempel ning allkiri (lisa 6). Dokumendi teine pool on vaidlustajat ametlikult esindav
ettevdte Guangzhou Xibin Trading Co., Ltd. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale digust registreerida
Eestis taotleja nimele vaidlustaja loodud ,XIMIVOGUE® seeria logomarki.

Vaidlustajale kuulub EL kaubamark ,XIMIVOGUE® (lisa 7), mis on taotleja kaubamargist varasem. See
on kasutusel Euroopa Liidus eksisteerivate ,XIMIVOGUE" kaupluste markeerimisel. See omab EL turul
head mainet ja kdrget eristusvdimet. Vaidlustaja kaubamark on registreeritud (voi selle taotlus on esita-
tud) taotleja kaubamargist varasemalt ka Malaisias, TSiilis, Mehhikos, Kolumbias, USAs, Kanadas,
Israelis, Kambodzas (lisa 8) kui ka Aafrika OAPI riikides (lisa 9).

Vaidlustaja viitas [ekslikult] KaMS § 9 Ig 1 p 7, mille kohaselt ei saa diguskaitset tahis, mille registreeri-
mist taotleb enda nimele asjaomase kaubamargi omaniku ndusolekuta tema agent voi esindaja, kelle
tegevus ei ole pohjendatud [KaMS § 10 Ig 1 p 9 redaktsioonis, mis jdustus 1.04.2019]. Vaidlustaja leidis,
et Ulaltoodust tulenevalt on taotleja vaidlustaja endine agent, edasimiilja ja frantsiisivotja. Leping vaid-
lustaja ja taotleja vahel on |6petatud. Taotleja tegevus vaidlustaja loodud ja tema frantsiisi téhistava
kaubamargi registreerimise taotlemisel ei ole péhjendatud. Selleks puudub ka vaidlustaja luba.

Samuti viitas vaidlustaja KaMS § 9 Ig 1 p 10, mille kohaselt diguskaitset ei saa tahis, mille registreerimist
taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt vdi mida on hakatud kasutama pahauskselt. Vaidlustaja
leidis, et vaidlustaja on eeltoodust nahtuvalt ,XIMIVOGUE" seeria kaubamarkide looja ja omanik ning
frantsiisi alusepanija. Taotleja on vaidlustaja endine frantsiisivotja, kes ei oma kehtivat frantsiisilepingut
ega digust kaubamarki enda nimele registreerida. KaMS § 17 Ig 1 seab taotlejale kui kaubamargioma-
nikule kohustuse taotletavat kaubamarki tegelikult kasutada. Seega on taotleja tahe suunatud vaidlus-
taja frantsiisiari kahjustamisele. Vaidlustaja hinnangul on taotleja eesméark takistada vaidlustajal voi te-
maga kehtivat frantsiisilepingut omaval isikul kaubamargi Eestis registreerimine voi selle siin kasuta-
mine, omandades vaidlustaja kaubamargile ja selle kasutamisele monopol Eestis.

Vaidlustaja viitas ka KaMS § 10 Ig 1 p 7, mis valistab diguskaitse kaubamargi puhul, mis on identne vdi
aravahetamiseni sarnane teises riigis kaitstud varasema kaubamargiga, kui taotlus on esitatud paha-
uskselt. Eeltoodule viidates leidis vaidlustaja, et tema sénamark ,XIMIVOGUE" on registreeritud EL-s
(sh ka muudes liikmesriikides peale Eesti), samuti Malaisias, TSiilis, Mehhikos, Kolumbias, USAs, Kana-
das, Israelis, Kambodzas. On eluliselt usutav, et taotlust esitades on taotleja kui mdistlikult toimiv ette-
vote teinud pdgusa kaubamargiotsingu ning avastanud vaidlustaja eelmainitud valismaised registree-
ringud. Viimased on taotletava kaubamargiga dravahetamiseni sarnased. Taotleja, esitades Eesti kau-
bamargitaotluse ning saades teadlikuks vaidlustaja muudest ,XIMIVOGUE" registreeringutest, on seega
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toiminud eesmargiga saada ainuomandusesse frantsiisiandja kaubamargiseeria mark Eestis. Kuivord
taotlejaga sOlmitud frantsiisileping on I6petatud ning vaidlustaja ei ole andnud registreerimiseks luba,
on taotleja toiminud taotlust esitades pahauskselt, tahtega ara kasutada ja/voi kahjustada vaidlustaja
oigusi.

KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne vdi sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete vdi samaliigiliste kaupade voi teenuste tahistami-
seks, kui on tdendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubaméargi assotsieeru-
mine varasema kaubamargiga. Vaidlustaja leidis, et taotleja logomarki eristab peaasjalikult selle séna-
line osa ,XIMI VOGUE". Taotleja kaubamark sisaldab ka taiendavaid osi, kuid need on oma olemuselt
vOi suurusest tulenevalt vdhem olulised (punane hulknurk, séna life). Sonaline osa ,XIMI
VOGUE" langeb kokku vaidlustaja EL kaubamargiga ,XIMIVOGUE®. Vaidlustaja jaoks jareldub, et vaid-
lustatud logomark ja vaidlustaja sénamark ,XIMIVOGUE"® on dravahetamiseni sarnased. Vaidlustatud
kaubamargiga soovitakse diguskaitset erinevate klassi 3 kosmeetika ja tualett-tarvete, |6hnaainete ja
eeterlike dlide ning puhastusvahendite osas. Varasema kaubamargiga tahistatakse klassis 35 samade
kaupade muugiga seotud reklaami-, arijuhtimis-, arikorraldus- ning arikonsultatsiooni- ja kontoriteenu-
seid. Nimetatud kaubad-teenused on sarnased KaMS § 10 Ig 1 p 2 méttes. Tulenevalt kaubamarkide
aravahetamiseni sarnasusest ning nende kaupade-teenuste sarnasusest voivad tarbijad vaidlustatud
logomargi nagemisel ekslikult jareldada, et kaupu pakub frantsiisiandja, ,XIMIVOGUE" kaubamarkide
looja ja tegelik omanik; kaupu pakub ,XIMIVOGUE® frantsiisiandjaga majanduslikult seotud isik tema
loal (ametlik frantsiisiettvdtja, tltarettevdte vm); vdi kaupade kvaliteet on tagatud ,XIMI-
VOGUE* frantsiisiandja poolt. Seega on kaubamarkide osas keskmise Eesti tarbija eksitamise tdenao-
sus nende kaupade tegeliku majandusliku paritolu osas.

KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne vdi sarnane varasema
registreeritud kaubamargiga, séltumata sellest, kas varasemal kaubamargil on diguskaitse identsete,
samaliigiliste voi teist liiki kaupade voi teenuste tahistamiseks, juhul kui varasem Eesti kaubamark on
tuntud Eestis v6i varasem Euroopa Liidu kaubamark on tuntud Euroopa Liidus ja kui hilisema kauba-
margi pohjendamatu kasutamine kasutaks ebaausalt dra vdi kahjustaks varasema kaubamargi eristus-
vdimet voi omandatud mainet. Vaidlustaja markis, et vaidlustatud logomark ja vaidlustaja EL kaubamark
on omavahel dravahetamiseni sarnased. Eeltoodust tulenevalt omab vaidlustaja kaubamark EL-s head
mainet ja kdrget eristusvbimet. Taotleja aravahetamiseni sarnase logomargi kasutamine véimaldab
XIMIVOGUE" mainet ja eristusvbimet ara kasutada. Selle kasutamine klassi 3 kaupade osas loob seo-
se maineka ,XIMIVOGUE* frantsiisi ja kaubamargiga. Samas, kui vaidlustatud logomargi kaupade kva-
liteet ei vasta ,XIMIVOGUE" ametliku frantsiisi kvaliteedile, kahjustab selle kasutamine ka varasema EL
kaubamargi mainet ja eristusvbimet. Kuivord poolte vahel puudub kehtiv frantsiisileping (vaidlustajal
puudub taotleja kaupade Ule jarelevalve ja kontroll), taotlejal puudub luba kaubamargi registreerimiseks
ja loa ning lepingu puudumise téttu puudub taotlejal vaidlustaja kaupade-teenuste tavaparase kvaliteedi
jargimise kohustus, on vaidlustaja diguste kahjustamine tdenaoline.

Kokkuvbttes leidis vaidlustaja, et tema on ,XIMIVOGUE" kaubamarkide valjatddtaja ja tegelik omanik.
Vaidlustaja on registreerinud kaubamargi ,XIMIVOGUE*" nii EL-s kui ka mujal enne taotlejat. See asjaolu
peaks taotlejale kui mdistlikult toimivale ettevdtjale taotluse esitamisel teada olema. Neid vaidlustaja
kaubamarke kasutatakse erinevate jaekaupade poodide tahistamisel. Poode on arvukalt nii EL-s kui ka
mujal maailmas. Vaidlustaja kaubamarkide kasutus pohineb frantsiisilepingutel. Taotleja on vaidlustaja
endine agent, edasimidja ja frantsiisivitja Eestis. Taotleja ei oma vaidlustajaga kehtivat frantsiisilepin-
gut. Vaidlustaja pole andnud taotlejale luba ,XIMIVOGUE" seeria logomargi 1:1 koopia registreerimiseks
Eestis. Taotleja tegevus vaidlustatud logomargi esitamisel on pdhjendamatu ja pahauskne. Taotleja
kaubamark viiks tarbijaid ka eksitusse selle kaupade majandusliku paritolu osas. Taotleja kaubamark
kasutaks ara (vOi asjaoludest olenevalt — kahjustaks) kaubamargi ,XIMIVOGUE® mainet ja eristus-
vOimet.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) valjavdte vaidlustatud kaubamargi kohta Patendiameti kaubamar-
kide andmebaasist; (2) volikiri; (3) XIMIVOGUE taust — http://m.ximiso.com/ valjatrikk; (4) XIMIVOGUE
tooted — https://www.ximiso.com/products/ valjatrikk; (5) ,XIMIVOGUE" poe naited (4 pildifaili); (6)
XIMIVOGUE" Eesti frantsiisilepingu l6petamise dokument; (7) véljavéte EL kaubamargi ,XIMI-
VOGUE" kohta EUIPO andmebaasist; (8) ,XIMIVOGUE" muud registreeringud 5 lehel; (9) eraldi ,.XIMI-
VOGUE" OAPI registreering.

Komisjon véttis vaidlustusavalduse menetlusse 14.05.2019 ja saatis selle taotlejale e-postiga,
19.11.2019 kirja teel kaubamargiregistris olevale aadressile, 23.12.2019 veelkord erineval aadressil e-
postiga ning toimetas 30.03.2020 avalikult Ametlikes Teadaannetes katte. Avalikul kattetoimetamisel
teatati taotlejale, et vaidlustaja on vaidlustanud kaubamargitaotluse nr M201800846 § 9 Ig 1 p-de 7 ja
10 ning § 10Ig 1 p-de 2, 3 ja 7 alusel varasemale kaubamargile toetudes, et kdigi avalduse materjalidega
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tutvumiseks tuleb adressaadil votta Uhendust komisjoniga ning et kooskdlas toostusomandi diguskor-
ralduse aluste seaduse (TOAS) § 482 I6ikega 1 peab taotleja hiliemalt 22.06.2020 kirjalikult komisjonile
teatama, kas ta vaidleb avaldusele vastu. Taotleja ei ole komisjonile teatanud, kas ta vaidleb avaldusele
vastu.

26.06.2020 teatas komisjon vaidlustajale, et taotleja ei ole teada andnud, kas ta soovib vaidlustusaval-
dusele nr 1811 vastu vaielda, ent kuna avalduse kattetoimetamine oli avalik, ei kohaldata antud asjas
kiirendatud menetlust. Vastavalt TOAS § 48° I6ikele 1 andis komisjon vaidlustajale véimaluse avalduse
pdhjenduste ja tdendite esitamiseks voi tadiendamiseks tahtpdevaga 27.08.2020.

27.08.2020 teatas vaidlustaja komisjonile, et ta on esitanud vaidlustusavalduse koos pdhjenduse ning
tdenditega 30.04.2020. Vaidlustaja ei soovinud taiendavaid pdhjendusi ega tdendeid esitada ning palus
menetlust jatkata.

Komisjon alustas 2.12.2020 vaidlustusavalduse menetluses |6ppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Kooskdlas KaMS § 72 Idikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tiihista-
mise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 1.04.2019 ja mille kohta on tehtud
otsus parast 1.05.2004, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamargi registreerimisest keeldumise alu-
seid ja lahtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Kaesolevas asjas on vaidlustatud
kaubamark ,XIMI LIFE VOGUE + kuju“ (taotlus nr M201800846), mille taotluse esitamise kuupaev on
8.08.2018. Seega kuulub kaesolevas asjas kaubamargi registreerimisest keeldumise aluste osas
kohaldamisele kaubamargiseadus selle 8.08.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas
kuuluvad kohaldamisele kehtivad digusaktid.

KaMS § 72 I6ike 13 kohaselt juhul, kui kaubamargi registreerimise otsus on tehtud enne 1.04.2019, vdib
asjast huvitatud isik vaidlustada taotleja diguse kaubamargile KaMS § 41 16ike 2 jargi ka § 9 Idikes 1
satestatud diguskaitset valistava asjaolu olemasolul. Antud juhul on kaubamargi registreerimise otsus
tehtud enne 1.04.2019, mille tttu komisjon on padev lahendama vaidlustusavaldust ka selles osas, mis
tugineb KaMS § 9 I6ikes 1 séatestatule.

Kooskdlas KaMS § 41 Idikega 3 vaidlustusavalduse osalise voi taieliku rahuldamise korral tiihistab
komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamargi registreerimise kohta uue otsuse.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja Giguse kombineeritud kaubamargile ,XIMI LIFE VOGUE +
kuju“ klassi 3 kaupade suhtes KaMS § 91g 1 p-de 7 ja 10 ning § 10 Ig 1 p-de 2, 3 ja 7 alusel. Vaidlustaja
on ekslikult vidanud KaMS § 9 Ig 1 p 7 all sdnastusele, mis vaidlustatud kaubamargi taotluse esitamise
ajal ei kehtinud. Vaidlustusavalduse kohaselt ei saa KaMS § 9 Ig 1 p 7 kohaselt diguskaitset tahis, mille
registreerimist taotleb enda nimele asjaomase kaubamargi omaniku néusolekuta tema agent vdi esin-
daja, kelle tegevus ei ole pdhjendatud. Sarnase sénastusega diguskaitset valistav asjaolu on satestatud
kaubamargiseaduse 1.04.2019 joustunud redaktsioonis § 10 Ig 1 p 9 ning tulenevalt eelviidatud KaMS
§ 72 16ikest 14 ei kohaldu see vaidlustatud kaubamargile. Olukord, kus kaubamargi registreerimist on
taotlenud kaubamargi suhtes suuremat digust omava isiku agent vdi esindaja ilma omaniku loa vdi
muude Oigustavate asjaoludeta, on siiski kaetud KaMS § 9 Ig 1 p-s 10 sisalduva regulatsiooniga, mis
valistab diguskaitse tahisele, mille registreerimist taotlev isik (taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt
vOi mida on hakatud kasutama pahauskselt. Kuna vaidlustaja on toetunud ka otse KaMS § 9 Ig 1 p-le
10, loeb komisjon agendi vdi esindaja tegevuse kohta esitatud argumendid taotleja pahausksuse
pdhjenduseks.

Vaidlustaja poolt viidatud askohaste satete kohaselt ei saa diguskaitset tahis:

- mille registreerimist taotlev isik (taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt v6i mida on hakatud kasu-
tama pahauskselt (§ 91g 1 p 10);

- mis on identne vdi sarnane varasema kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete vdi sama-
liigiliste kaupade voi teenuste tahistamiseks, kui on tdendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija
poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine varasema kaubamargiga (§ 101g 1 p 2);

- mis on identne vdi sarnane varasema registreeritud vdi registreerimiseks esitatud kaubamargi voi
valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamargiga, millel on diguskaitse teist liiki kaupade
vOi teenuste tahistamiseks, kui hilisema kaubamargiga vbidakse ebaausalt dra kasutada voi kahjustada
varasema kaubamargi mainet voi eristusvéimet, mis oli omandatud hilisema kaubamargi registreerimise
taotluse esitamise kuupaevaks voi prioriteedikuupaevaks (§ 101g 1 p 3);



- mis on identne vdi eksitavalt sarnane kaubamargiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasu-
tusel ka taotluse esitamise kuupaeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt (§ 101g 1 p 7).

Vaidlust ei ole selles, et:

- vaidlustajale kuuluv EL sénamark ,XIMIVOGUE® (nr 017577305) on varasem vaidlustatud kaubamargi
suhtes (vaidlustusavalduse lisa 7).

- vaidlustaja on tahisele ,XIMIVOGUE" (vaatamata kujundusele) kaitse saanud laial geograafilisel alal,
sh Euroopa Liidus, kusjuures osa kaubaméarke on vaidlustatud kaubamargi suhtes hilisemad, samuti on
osa taotlusi menetluse faasis v6i on menetlus I6ppenud registreeringuta (lisad 7-9).

Taotlejale on teave vaidlustusavalduse sisu ning digusliku ja faktilise aluse kohta avalikult katte toime-
tatud, kuid ta on otsustanud selle suhtes oma seisukohta mitte véljendada.

Komisjon mddnab, et vaidlustatud kaubamark on identne logomargiga, mida vaidlustaja on esitatud
andmete kohaselt alates 2017. aastast kasutanud ning mis esineb tema dokumentide ja (sh tema frant-
siisisaajate) kaupluste kujunduses (vaidlustusavalduse lisad 3—6). Vaatamata asjaolule, et vaidlustaja
ei ole lisas 5 olevaid fotosid aja ega koha osas tapsustanud ning ka lisad 3, 4 ja 6 parinevad vaidlustajalt
endalt, puudub komisjonil pdhjus nende tdendite usaldusvaarsuses kahelda.

Vaidlustaja vaidab, et ta ei ole andnud taotlejale luba ega Ulesannet vaidlustatud kaubamargi registree-
rimiseks. Vaidlustaja vaitel on taotleja olnud vaidlustaja kaubamargi kasutaja frantsiisilepingu alusel (s.t
kaubanduslik esindaja) ning frantsiisisuhe on I6ppenud (vaidlustusavalduse lisa 6). Eelnevast tulenevalt
teadis taotleja vaidlustaja suuremast digustatusest tahise ,XIMIVOGUE® (vaatamata kujundusele) suh-
tes, kuid esitas siiski vaidlustatud kaubamargi registreerimise taotluse.

Vaidlustatud kaubamark koosneb stiliseeritud punasest ristkilikust, millel on valges suurtdhelises prak-
tiliselt kujunduseta kirjas esimeses reas sdnaline element XIMI*, selle jarel vaikese valge pustise rist-
kiliku sees punane ruudukujuline disainielement ja selle all vaikeses punases suurtahelises kirjas séna
,LIFE®, ning teises reas valges suurtahelises praktiliselt kujunduseta kirjas séna ,VOGUE". Kuna sdna
,LIFE® ja seda imbritsev kujunduselement on marginaalselt vaike, on silmatorkav kahes reas olev séna-
line element ,XIMI VOGUE", mida saab pidada kaubamargi domineerivaks eristusvéimeliseks ja meel-
dejaavaks komponendiks. See element langeb foneetiliselt ja semantiliselt kokku ning on visuaalselt
sarnane vaidlustaja varasema sdnamargi ainsa elemendiga ,XIMIVOGUE®. Varasema EL kauba-
margiga sisuliselt samasugune (identne sdnaline vdi visuaalselt identne kombineeritud) kaubamark on
vaidlustaja nimele vaidlustatud kaubamargi suhtes varasemana registreeritud Malaisias, TSiilis ja
Aafrika Intellektuaalomandi Organisatsiooni 17 liikmesriigi suhtes ning taotlus on esitatud Mehhikos,
Colombias, Ameerika Uhendriikides, Kanadas, lisraelis ja KambodZas. Esitatud téenditest nende kogu-
mis jareldab komisjon, et vaidlustaja kaubamark kas sdnamargina, sellega visuaalselt identse kombi-
neeritud kaubamargina voi vaidlustatud kaubamargiga identsel kujul on olnud kasutusel kas nendes
riikides, kus kaubamark on kaitse saanud, riikides, kus kaubamargi kaitset on taotletud, vdi ka kolman-
dates riikides.

Seoses vaidlustaja ja taotleja vahelise frantsiisisuhtega on téendatud taotleja teadlikkus vaidlustaja kau-
bamargist. Komisjon peab ebatdenaoliseks, et taotleja ,16i* ise vaidlustatud kaubamargi, mis kopeerib
tapselt vaidlustaja poolt kasutatud logo; seega pidi ta olema vahemalt teadlik sellise logo kasutusest
mingis maailma osas. Selline tapne imiteerimine ilma digusliku péhjenduseta on iseenesest piisav viide
pahausksusele registreerimistaotluse esitamisel. Antud juhul on imiteerijaks olnud isik, kes oli vaidlus-
taja kui kaubamargi suhtes digustatuma isiku endine kaubanduslik esindaja frantsiisilepingu alusel. Eel-
toodust tulenevalt on taidetud tingimused KaMS § 10 Ig 1 p 7 kohaldamiseks, kuna vaidlustatud kauba-
margi taotlus on identne voi eksitavalt sarnane kaubamargiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli
seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupaeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt. Samuti viitavad
eeltoodud asjaolud pahausksusele KaMS § 9 Ig 1 p 10 tdhenduses.

Kuna vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele KaMS §91g 1 p 10ja§ 10Ig 1 p 7 alusel, ei pea komisjon
otstarbekaks hinnata KaMS § 10 Ig 1 p-des 2 ja 3 satestatud diguskaitset valistavate asjaolude esine-
mist.

Tulenevalt eeltoodust ning lahtudes KaMS § 9 Ig 1 p-st 10, § 10 Ig 1 p-st 7 j a § 41 I6ikest 3 ning TOAS
§ 61 Idigetest 1 ja 2, otsustab komisjon:

vaidlustusavaldus rahuldada, tiihistada Patendiameti otsus kaubamargi ,, XIMI LIFE VOGUE +
kuju“ (taotlus nr M201800846) registreerimise kohta klassis 3 ning keelduda nimetatud kauba-
margi registreerimisest KaMS §91g1p 10ja§101Ig 1 p 7 alusel.



Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel
hagimenetluse korras, voib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab
viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jdustub komisjoni otsus kahe kuu m66-
dumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vota hagi menetlusse, jatab

hagi labi vaatamata voi I6petab menetluse otsust tegemata, jdustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse jéustu-
mise hetkest, kui kohtumaarusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet Heli Laaneots Gea Lepik



