PATENDIAMET
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

Otsus nr 1860-o0

Tallinn, 5.11.2020

Avaldus nr 1860 — kaubamargi ,,Seven
Old Barrels” (taotlus nr M201801401)
registreerimise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)

Toostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein
Laaneots, Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses |1abi Global Wine House OU (edaspidi
vaidlustaja; esindaja patendivolinik Linnar Puusepp) 27.09.2019 vaidlustusavalduse kaubamargi
.Seven Old Barrels” (edaspidi vaidlustatud kaubamark; taotlus nr M201801401, taotluse esitamise
kuupdev 12.11.2018, avaldamise kuupdev 1.08.2019) registreerimise vastu Valior OU (edaspidi
taotleja) nimele klassis 33 (piiritusjoogid ja kanged alkoholjoogid).

Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamark (avalduse lisa 2):

Kaubamark Registreeringu nr | Vanemuse kuupdev | Kaitstud klassis
; S 47695 6.10.2008 33 (alkoholjoogid (v.a
6lu))

Menetluse kaik

Vaidlustaja on 27.09.2019 vaidlustanud taotleja diguse vaidlustatud kaubamargile ning leidnud, et
Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamark on vastuolus kaubamargiseaduse (KaMS)
§101Ig 1 p-ga 2. KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne véi
sarnane varasema kaubamérgiga, mis on saanud biguskaitse identsete vbi samaliigiliste kaupade véi
teenuste téhistamiseks, kui on téendoline kaubamérkide &ravahetamine tarbija poolt, sealhulgas
kaubamérgi assotsieerumine varasema kaubamérgiga. Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud kaubamark
on aravahetamiseni sarnane varasema kaubamargiga (reg nr 47695) ning seda taotletakse identsete
ja samaliigiliste kaupade tahistamiseks. Vaidlustaja ndue oli tiihistada Patendiameti otsus § 41 Ig 2
alusel ning kohustada Patendiametit jatkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid
arvestades.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud valjavotted Patendiameti online andmebaasist vaidlustatud
kaubamargi ning vastandatud kaubamargi (reg nr 47695) kohta.

Komisjon véttis vaidlustusavalduse menetlusse 28.10.2019 ja toimetas selle 30.10.2019 taotlejale
katte e-kirja teel, kasutades aadressi, mille taotleja oli teatanud vaidlustatud kaubamargi taotluses,
millele Patendiamet oli vaidlustatud kaubamargi registreerimismenetluses saatnud oma teated ning
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mida oli komisjon tulemuslikult kasutanud vaidlustusavalduse 1747 toimetamiseks samale taotlejale.
Kuna taotleja ei kinnitanud e-kirja kattesaamist, toimetas komisjon 20.11.2019 vaidlustusavalduse
korduvalt taotlejale katte tahitult posti teel taotleja kaubamargiregistris ja ariregistris olevale
postiaadressile. Komisjonil ei ole alust kahelda, et taotleja sai vaidlustusavalduse katte ja seda ei
tagastatud hoiutdhtaja moéddumisel, kuigi taotleja selle kattesaamist ei ole kinnitanud. Korduval
kattetoimetamisel teatati taotlejale, et tulenevalt téostusomandi OGiguskorralduse aluste seaduse
(TOAS) § 482 Idikest 1 algab kattetoimetamisest leppeperiood. Kooskélas sama paragrahvi Idikega 2
pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 30.01.2020, kas ta soovib vdi ei soovi avaldusele
vastu vaielda. Taotleja ei ole komisjonile teatanud, et ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda.
Komisjon vbimaldas 6.02.2020 vaidlustajal esitada avalduse tdiendavad pd&hjendused ja tdendid
hiljemalt 7.04.2020.

Vaidlustaja esitas 6.04.2020 vaidlustusavaldust taiendavad pdhjendused. Vaidlustaja leidis, et
vaidlustatud kaubamargi suhtes esineb diguskaitset valistav asjaolu — nimelt &aravahetamise
tdéenaosus vaidlustaja varasema registreeritud kaubamargiga (KaMS § 10 Ig 1 p 2). Kaubamarkide
aravahetamise tdendosust on defineeritud riskina, et avalikkus vdib uskuda, et kaubad vo6i teenused
tulevad samalt ettevdttelt voi temaga majanduslikult seotud ettevétetelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999
otsus C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu valjakujunenud praktika
kohaselt tuleb kaubamarkide aravahetamise tdenaosuse hindamisel arvesse votta kdiki asjakohaseid
faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab
tuginema Uldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti vorreldavate kaubaméarkide
eristusvdimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus C-251/95 SABEL,
[1995], p 23). Vaidlustaja on varasema kaubamargi omanik KaMS § 11 Ig 1 p 2 alusel, mille kohaselt
on varasemaks kaubamargiks registreeritud kaubamark, kui selle taotluse esitamise kuupdev voi
prioriteedikuupdev on varasem. Vaidlustaja tugineb Eesti siseriiklikule kaubamargile, mille taotluse
kuupaev on 6.10.2008 ja registreerimise kuupdev 4.10.2010.

Vaidlustaja viitas Euroopa Esimese Astme Kohtu selgitusele, et kui kaubamark koosneb sdnalistest ja
kujutisosadest, siis on kohtupraktika kohaselt esimesed pdhimétteliselt eristusvéimelisemad kui teised,
kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale lihtsam viidata selle nime vélja deldes, kui selle kujutisosa
kirjeldades (vt Esimese Astme Kohtu 9.09.2008 otsus T-363/06: SEAT v. MAGIC SEAT, p 30 ning
seal viidatud praktika). Vaidlustaja varasem kaubamark koosneb sonalisest osast ,0ld BARREL", mille
all paikneb vana foto tlinne veeretavatest inimestest. Vaidlustatud kaubamark on sénaline tahis
.Seven Old Barrels“. Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud tahis kordab seega olulises osas varasema
kaubamargi sonalist elementi. Vaidlustatud tahises sisaldub varasema kaubamargi sdnaline osa, mis
annab vaidlustaja kaupadele neid teistest turuosalistest eristava nime. Vaidlustatud téhis on seega
vaidlustaja hinnangul varasema kaubamargiga sarnane. Foneetiliselt saab vérrelda kaubamarkide
foneetiliselt valjendatavaid, s.o sénalisi osi. Samas tuleb ka foneetilisest aspektist arvestada
kaubamarkides sisalduvate sdnade erinevat vbimet eristada Uhe teenusepakkuja teenuseid teistest.
Tarbijad ei taju kirjeldavaid s6nu teenuseid identifitseerivate tahistena, mistdttu ei tekita need tarbijate
hulgas ka eksimust teenuse arilise paritolu suhtes. Vastandatavad kaubamargid haalduvad [old barrel]
ja [seven old barrels]. Vaidlustatud tahise algusosale on lisatud kirjeldav ja Eesti tarbijatele mdistetav
sbna ,seven” ja I6ppu inglise keele mitmuse vormi I6pp ,s“ Muus osas on kaubamargid kokku-
langevad. Seega sisaldab vaidlustatud tahis ka foneetiliselt varasema kaubamargi eristusvdimelist,
vaidlustaja kaupadele nime andvat elementi ,old barrel®. Kaubamargid on vaidlustaja hinnangul
seetottu ka foneetiliselt sarnased. Kontseptuaalsest aspektist vorreldakse kaubamarkide tdhendusi.
Varasem kaubamark koosneb inglise keele baassdnavarasse kuuluvatest inglise keelsetest sdnadest
,old* ja ,barrel’, mis alkohoolsete jookide kontekstis on Eesti keskmisele tarbijale mdistetav
tdhenduses ,vana tinn“. Vaidlustatud tahis ,Seven Old Barrels® sisaldab samuti eelnimetatud inglise
keelseid sdnu, mille algusesse on lisatud inglise keele baassdnavarasse kuuluv séna ,seven®, mis
Eesti tavatabijale on mdistetav tahenduses ,seitse“. Seega on vaidlustatud tahis tajutav Eesti tarbijale
tdhenduses ,seitse vana tunni“. Vaidlustaja leidis, et kaubamargid on seetdttu tdhenduslikult vaga
sarnased.

Vaidlustatud tahist taotletakse klassi 33 kuuluvate kaupade piiritusjoogid ja kanged alkoholjoogid
osas, mis on vaidlustaja hinnangul identsed varasema kaubamargi klassi 33 kuuluvate kaupadega
alkoholjoogid (v.a 6lu).

Vaidlustaja markis, et kaubamargiseaduse télgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa
Kohtu lahendid seoses Esimese Ndukogu direktiiviga 2008/95/EU (22.10.2008) kaubamarke kasitle-
vate liikmesriikide Gigusaktide Uhtlustamise kohta. Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt esineb
kaubamarkide &ravahetamise téendosus juhul, kui tarbijad véivad kasitada eri kaubamarkidega
tahistatud tooteid samalt véi majanduslikult seotud isikutelt parinevatena (29.09.1998 otsus C-39/97
Canon, p 29). Kooskdlas Euroopa Kohtu praktikaga on vastandatavate kaubamarkide dravahetamise
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tdendosuse hindamisel markide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises
vastastikuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on vérreldavad margid, seda erinevamad peavad
olema nende kaubamarkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (C-39/97, p 17). Nagu
vaidlustaja varem markis, on tadhis ,Seven OIld Barrels“ visuaalselt ja foneetiliselt sarnane ning
kontseptuaalselt vdga sarnane varasema kaubamargiga ,Old BARREL + kuju“. Seetéttu on
vaidlustaja hinnangul vastandatavad kaubamargid Uldhinnanguna sarnased, samuti taotletakse
vaidlustatava kaubamargi registreerimist identsete kaupade osas. Toodust ndhtuvalt esineb suur
tdendosus, et Eesti tavatarbijad usuvad ekslikult, et tahist ,Seven Old Barrels“ kandvad klassi 33
kuuluvad kaubad on toodetud vaidlustaja v6i vaidlustajaga majanduslikult seotud isiku poolt ning, et
just vaidlustaja tagab tarbijatele toodete kvaliteedi. Seetdttu leidis vaidlustaja, et vaidlustatud
kaubamargi osas esineb KaMS § 10 Ig 1 p-s 2 satestatud diguskaitset valistav asjaolu: vaidlustatud
kaubamark on aravahetamiseni sarnane varasema ,Old BARREL + kuju“ kaubamargiga.

Lahtudes Ulaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 Ig-test 2 ja 3 palus vaidlustaja tuvastada kaubamargi
,Seven Old Barrels® (taotluse nr M201801401) suhtes KaMS § 10 Ig 1 p-st 2 tulenev diguskaitset
vélistav asjaolu, tuhistada taielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Komisjon alustas 28.05.2020 vaidlustusavalduse menetluses |6ppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Kooskdlas KaMS § 72 Idikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tihista-
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 keeldu-
mise aluseid ja lahtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Kaesolevas asjas on
vaidlustatud kaubamark ,Seven Old Barrels® (taotlus nr M201801401), mille taotluse esitamise
kuupdev on 12.11.2018. Seega kuulub kdesolevas asjas kaubamargi registreerimisest keeldumise
aluste osas kohaldamisele kaubamargiseadus selle 12.11.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlus-
normide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad digusaktid.

1) Kooskélas TOAS § 48* Idikega 1 juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele kétte toimetatud
muul viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi |dppemist,
et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale § 483 16ikes 1 nimetatud téhtaja ja
alustab parast selle tdhtaja méddumist I6ppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma
otsust péhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt pdhjendamatu.

Komisjon margib, et taotleja ei ole vaidlustusavalduse kattesaamist kinnitanud. Samas ei ole
komisjonil kahtlusi, et taotleja on vaidlustusavalduse katte saanud.

Esiteks, komisjon on kasutanud vaidlustusavalduse kattetoimetamisel taotleja kontakte (esimesel
korral e-posti aadressi, korduval kattetoimetamisel postiaadressi), mille ta on teatanud Patendiametile
seoses vaidlustatud kaubamargi registreerimise taotlusega 12.11.2018 kooskédlas sel ajal kehtinud
KaMS § 30 p-ga 2 kaubamargimaaruse lisas 1 oleva kaubamargi registreerimise avalduse valjadel 2
»1aotleja aadress, riigi kood“ ja 3 ,Taotleja muud kontaktandmed® ning mis on kantud kaubamargi-
registrisse vastavalt TOAS § 15 1g 2 p-le 1 ja § 25 Ig 2 p-le 3. Taotleja asukoht on avaldatud Eesti
Kaubamargilehes vastavalt KaMS § 40 Idikele 1 ning tehtud avalikkusele kattesaadavaks Patendi-
ameti online andmebaasis. Asukoha (ja muude kontaktandmete) teatamise, registrisse kandmise ja
avaldamise esmane eesmark on vdimaldada huvitatud isikul (potentsiaalsel litsentsisaajal, hilisema
kaubamargi taotlejal, tolliasutusel piirimeetmete kohaldamisel jne) taotlejaga (parast registreeringu
kannet omanikuga) tulemuslikult kontakteeruda (vt ka kaubamargibiguse Singapuri lepingu juhendi
reegel 2 Ig 2 a ja reegel 4 Ig 2). TOAS § 18 kohaselt vastutab esitatud andmete 8igsuse eest andmete
esitaja. Kui andmed muutuvad, saab taotleja (omanik) esitada avalduse, mille alusel tehakse
registrisse andmete muutmise kanne (TOAS § 151g 2 p-d 2 ja 4, § 28 Ig 1 p 2, KaMS §-d 45 ja 50?).
Taotleja ei ole oma andmeid taotluse esitamisest peale muutnud ega ajakohastanud, mistdttu on
ainuvdimalik eeldada, et need on jaanud samaks alates 12.11.2018. Komisjon margib taiendavalt, et
ka ariregistris kasutab taotleja sama asukoha aadressi, mille ta on teatanud Patendiametile. Samuti
figureerivad mdlemad kasutatud kontaktandmed taotleja kodulehel www.valior.ee. Varem on Patendi-
amet vaidlustatud kaubamargi registreerimismenetluses saatnud oma teated taotleja e-posti
aadressile ning — mis isedranis komisjoni menetlust silmas pidades esile toomist vaarib — seda on
varasemalt tulemuslikult kasutanud ka komisjon vaidlustusavalduse 1747 toimetamiseks samale
taotlejale.



Teiseks, komisjon on kasutanud korduval kattetoimetamisel Omniva tahitud posti, mis tdhendab, et
see toimetatakse kirjal margitud aadressile ja antakse seal allkirja vastu Ule vdi kui kattetoimetamise
katse ebadnnestub, saab saadetise katte postkontorist. Tahitud kirja teekond on jalgitav ning juhul, kui
selle kattetoimetamine adressaadile luhtub, tagastatakse see 15-pdevase hoiutdhtaja méddumisel
saatjale. Kdesoleval juhul ei ole kirja saatjale, s.o komisjonile tagastatud.

Kolmandaks, juhul, kui taotleja ei ole vaidlustusavaldust siiski kdigi eelduste kiuste katte saanud, voib
pidada taotleja (ja tema juhatuse liikkmete) korraliku ettevdtja hoolsusndudega (ariseadustiku § 187 Ig
1) hdlmatuks, et ta on kursis oma varade — mille hulka kuulub ka vaidlustatud kaubamark — olukor-
raga. Patendiamet on taotlejale 4.07.2019 saadetud kaubamargi registreerimise otsuses selgitanud, et
registreerimise otsuse teade avaldatakse vastavalt KaMS §-le 40 ning asjast huvitatud isikud véivad
vaidlustada KaMS § 41 I6ike 2 alusel taotleja diguse kaubamargile komisjonis kahe kuu jooksul teate
avaldamisest arvates. Patendiameti online-andmebaasis on vaidlustatud kaubamarki puudutav
margitud vaidlustatuks, kuid taotleja ei ole teadaolevalt tundnud huvi selle méarke asjaolude kohta.
Taotleja vaikimist vdib tdlgendada selliselt, et ta on kooskdlas korraliku ettevétja hoolsusndudega
teadlik vaidlustustatud kaubamargiga seoses toimuvast vaidlustusmenetlusest, kuid kasutades oma
oigust ei ole pidanud vajalikuks vdi perspektiivikaks selle menetluses osaleda. Komisjon réhutab, et
oluliseks tuleb lugeda ka sama taotleja mone aasta tagust kogemust vaidlustusavaldusega 1747 ning
selle menetlusega, milles taotleja aktiivselt osales — kaubamargi registreerimise protseduur, seal-
hulgas sellega kaasnev vaidlustamise vdimalus ja jargnev menetlus komisjonis ei ole talle vddrad.

Tulenevalt TOAS § 48" Idikest 4 kohaldatakse avalduse kéttetoimetamisele tsivilkohtumenetluse
seadustiku 6. osa satteid, arvestades komisjoni menetluse erisusi. Komisjon margib, et vdhemalt
vaidlustusavalduse puhul on komisjoni menetluse erisuseks tsiviilkohtumenetlusega vorreldes vaidlus-
tusavalduse tihe seos eelneva menetlusega Patendiametis. Nimelt, KaMS § 41 16ike 2 alusel esitatud
vaidlustusavalduse menetluse valtimatuks tingimuseks on eelnev kaubamargitaotluse registreerimis-
menetlus, mille I&biviimiseks esitab taotleja Patendiametile oma elu- vdi asukoha aadressi ja muud
kontaktandmed — ilmselgelt vbimaldamaks temaga kontakteeruda. Ei ole mdistlik eeldada, et kauba-
margi registreerimismenetluse I6ppedes taotleja kontaktid muutuvad asjakohatuks ehk taotleja ,kaob*,
kui tema taotlust hakatakse kahe kuu méddudes vaidlustama ja on vaja saada taotleja seisukohta
esitatud vaidlustusele. Sisuliselt tdhendaks see taotleja pahausksuse eeldust, mis ei oleks vastu-
voetav.

Eeltoodust tulenevalt kohaldab komisjon kiirendatud menetlust TOAS § 48* I6ike 1 alusel.

2) Kooskodlas KaMS § 41 I6ikega 3 vaidlustusavalduse osalise voi taieliku rahuldamise korral tiihistab
komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamargi registreerimise kohta uue otsuse.

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt p&hjendamatuks
vaidlustaja vaiteid, et vaidlustatud kaubamargi registreerimine klassis 33 on vastuolus KaMS § 10 Ig 1
p-s 2 satestatuga seoses vastuolu tottu vaidlustaja varasema kaubamargiga (reg nr 47695).

Tulenevalt eeltoodust ning lahtudes KaMS § 10 Ig 1 p-st 2, KaMS § 41 Idikest 3 ning TOAS § 61
I6ikest 1, komisjon otsustab:

rahuldada vaidlustaja Global Wine House OU vaidlustusavaldus, tiihistada Patendiameti otsus
Valior OU kaubamirgi ,,Seven Old Barrels* (taotlus nr M201801401) registreerimise kohta ning
keelduda nimetatud kaubamargi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel
KaMsS § 10 Ig 1 p 2 alusel.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel
hagimenetluse korras, vdib 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
mdddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei véta hagi menetlusse,
jatab hagi labi vaatamata vdi 16petab menetluse otsust tegemata, jdustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse
joustumise hetkest, kui kohtumaarusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet Rein Laaneots Sulev Sulsenberg



