PATENDIAMET
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

Otsus nr 1870-o0

Tallinn, 24.11.2020

Avaldus nr 1870 — rahvusvahelisele
kaubamargile ,,MAMUKO* (reg nr
1434243) 6iguskaitse andmise
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Toostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Heli
Laaneots, Mari-Epp Tirkkonen, vaatas labi La PRIMA TRADING LTD, VG (edaspidi vaidlustaja;
esindaja patendivolinik Aivo Arula) 1.11.2019 vaidlustusavalduse UAB BIOGAMI, LT (edaspidi
omanik) rahvusvahelisele kaubamargile ,MAMUKO" (reg nr 1434243, reg kuupdev 10.08.2018,
avaldamise kuupédev 2.09.2019; edaspidi vaidlustatud kaubamark) Eestis diguskaitse andmise vastu
klassis 5 (sanitary panties; babies' diapers; babies' napkin-pants; food for babies).

Vaidlustajale kuulub varasem Euroopa Liidu kaubamark (avalduse lisa 2):

Kaubamark Registreeringu | Esitamise Kaitstud klassides
nr kuupaev
010953231 11.06.2012 | 3, 5, 10, 18, 21, 25, 28, 29,

Mamako 0

Menetluse kaik

Vaidlustaja on 1.11.2019 vaidlustanud taotleja Giguse vaidlustatud kaubamargile ning leidnud, et
Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamargile diguskaitse anda on vastuolus kaubamargiseaduse
(KaMS) § 10 1g 1 p-ga 2. KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne
vOi sarnane varasema kaubamérgiga, mis on saanud biguskaitse identsete voi samaliigiliste kaupade
vOi teenuste téhistamiseks, kui on téenéoline kaubamérkide &ravahetamine tarbija poolt, sealhulgas
kaubamérgi assotsieerumine varasema kaubamérgiga. Vaidlustaja ndue oli tihistada Patendiameti
otsus vaidlustatud kaubamargile diguskaitse andmise kohta ja kohustada Patendiametit jatkama
menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) valjavéte Kaubamargilehest nr 9/2019 vaidlustatud kaubamargi
avaldamise kohta ning (2) véljavdote EUIPO andmebaasist varasema kaubamargi kohta.

Komisjon véttis vaidlustusavalduse menetlusse 5.11.2019. Patendiamet edastas Maailma
Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Blroo vahendusel omanikule teate vaidlustus-
avalduse esitamise kohta vastavalt markide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe
protokollile. Omanikul oli véimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt
7.02.2020. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mist6ttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust
kooskélas todstusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 48* Idikega 1.

Komisjon véimaldas 10.02.2020 TOAS § 48° Idike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse
pdhjendused ja tdendid hiljemalt 13.04.2020.

Vaidlustaja esitas 13.04.2020 vaidlustusavalduse po&hjendused. Vaidlustajale kuuluv Euroopa Liidu
kaubamark (reg nr 010953231) on KaMS § 11 Ig 1 p 7 kohaselt varasem kaubaméark vaidlustatud
kaubamargi suhtes. Varasem kaubamark on registreeritud klassis 5 jargmiste kaupade suhtes: food
for babies; diapers [babies' napkins]; babies' napkin-pants [diaper-pants]. Vaidlustaja esitas loetelu
véljavotte télke: imikutoit;, imikute méhkmed, imikute méhkmepuksid. Vaidlustatud kaubamargi kaubad
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imikute mé&hkmed; imikute méadhkmeplksid; imikutoit on identsed varasema kaubamargi loetelus
sisalduvate kaupadega imikutoit; imikute méhkmed,; imikute mdhkmepliksid. Vaidlustatud kaubamargi
kaup higieenipliksikud on samaliigilised varasema kaubamargi loetelus sisalduvate kaupadega
imikute médhkmed; imikute méhkmepliksid. Vorreldavad kaubad on sarnased olemuselt (hiigieeni-
tarbed), otstarbelt ja kasutusviisilt (higieenipiksikud). Tegemist on Uksteist tdiendavate kaupadega,
mille midgikanalid ja mulgikohad on kattuvad. Seega leidis vaidlustaja, et suurem osa vaidlustatud
kaubamargi kaupu on varasema kaubamargi loetelu kaupadega identsed ning Ulejdanud on
samaliigilised.

Vaidlustaja toetus kaubamarkide sarnasuse hindamisel Euroopa Kohtu otsusele 11.11.1997 C-251/95
(Sabél BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport), kus margiti, et dravahetamise tdenaosust peab
hindama globaalselt, arvesse vottes kdiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega.
Globaalne hinnang kaubamarkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse kohta peab
tuginema kaubamarkide Uldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Kuigi
varasem kaubamark on kujutismark (s6na koos kujundusliku osaga), vaidlustatud kaubamark aga
sGnamark, siis varasema kaubamargi kujundus on minimaalne ning tegemist on sisuliselt samuti
sbnalise kaubamargiga. Kaubamarkide domineerivateks elementideks on mdlemal juhul sdnalised
osad; sbnad on Uhepikkused, koosnedes kuuest tdhest. Sdnad sisaldavad suures osas samu tahti
samas jarjestuses. Uhetéhelist erinevust séna keskel keskmine Eesti tarbija reeglina ei taju. Seega on
vaidlustaja hinnangul kaubamargid visuaalselt sarnased. Kaubamarkide sbénalised osad, mis on
mdlemal margil domineerivad, langevad foneetiliselt suures osas kokku, erinevus on vaid Uhes
haalikus, mis paikneb sénade keskel ega jaa foneetiliselt eristuvalt kdlama. Eristuvad tahed 'a' ja 'u' on
mdlemad taishaalikud ning nende haaldus on sarnane. Kaubamaérgid tervikuna haalduvad vaga
sarnastena: [ma-ma-ko] vs [ma-mu-ko]. Vaidlustaja hinnangul on vdrreldavad kaubamargid seega
foneetiliselt sarnased. Vorreldavate kaubamarkide sdnalised osad keskmise Eesti tarbija jaoks
tdhenduslikku sisu ei oma (tdhendus puudub), seetdttu kontseptuaalsest sarnasust antud juhul
hinnata ei saa. Seda enam tuleb vaidlustaja hinnangul Uldise sarnasuse hindamisel tugineda
visuaalsele ja foneetilisele sarnasusele.

Aravahetamise tdendosust hinnatakse reeglina selle pdhjal, kas tarbija véib arvata, et
kaubamarkidega tahistatud kaubad vdi teenused parinevad Uhelt ja samalt ettevdtjalt voi omavahel
majanduslikult seotud ettevdtjatelt. Aravahetamise tdendosuse hindamisel tuleb lahtuda kauba-
markidest kui tervikutest, vottes arvesse kaubamarkide domineerivaid ja eristavaid elemente.
Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud kaubaméargi kaubad on vaidlustaja kaupadega valdavalt identsed.
Tegemist on kaubagrupiga (hlgieenitooted, imikutoidud), mille puhul tarbija eeldab sama péritolu.
Samad on ka miiligikanalid ja midlgikohtade paigutus. Arvestades kaubamarkide suurt visuaalset ja
foneetilist sarnasust ning kaupade valdavat identsust leidis vaidlustaja, et esineb suur tdendosus
varasema kaubamargi ja vaidlustatud kaubamargi aravahetamiseks tarbija poolt, sealhulgas
vaidlustatud kaubamargi assotsieerumine varasema kaubamargiga.

Komisjon alustas 6.11.2020 vaidlustusavalduse menetluses |6ppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskdlas KaMS § 72 l6ikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse
tihistamise 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 aluseid ja lahtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seejuures
rahvusvaheliste kaubamarkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupaeva kasitleda kauba-
margi taotluse esitamise kuupdevana (markide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe
protokolli art 3 16ige 4). Kaesolevas asjas on vaidlustatud kaubamark ,MAMUKQO" (rahvusvaheline
registreering nr 1434243), mille rahvusvahelise registreeringu kuupaev on 10.08.2018. Seega kuulub
kaubamargi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamargiseadus selle
10.08.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad
oigusaktid.

Kooskdlas TOAS § 48* I16ikega 1 juhul, kui TOAS § 48" I6ikes 3 nimetatud teade on teisele
menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine
menetlusosaline ei teata tdhtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale
TOAS § 48° Idikes 1 nimetatud tahtaja ja alustab pérast selle tdhtaja méddumist I5ppmenetlust.
Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust pdhjendamata selles osas, milles see ei ole iimselt
pdhjendamatu.



Kooskdlas KaMS § 41 Idikega 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 pdhjendamatuks
vaidlustaja vaiteid, et vaidlustatud kaubamargile Eestis diguskaitse andmine klassis 5 on vastuolus
KaMS § 10 Ig 1 p-s 2 satestatuga, seoses vastuolu téttu vaidlustaja varasema Euroopa Liidu kauba-
margiga.

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

rahuldada vaidlustaja La PRIMA TRADING LTD vaidlustusavaldus, tiihistada Patendiameti
otsus UAB BIOGAMI rahvusvahelisele kaubamirgile ,MAMUKO“ (reg nr 1434243) Eesti
Vabariigis diguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamargile Eesti Vabariigis
oiguskaitse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 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 Heli Laaneots Mari-Epp Tirkkonen



