PATENDIAMET
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

Otsus nr 1889-o0

Tallinn, 23.11.2020

Avaldus nr 1889 — rahvusvahelisele
kaubamargile ,,FAL + kuju“ (reg nr
1452719) 6iguskaitse andmise
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Toostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein
Laaneots, Kertu Priim&gi, vaatas labi FALKE KGAA, DE (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik
Urmas Kauler) 27.01.2020 vaidlustusavalduse CALZADOS FAL, S.A., ES (edaspidi omanik)
rahvusvahelisele kaubamargile ,FAL + kuju“ (reg nr 1452719, reg kuupdev 16.11.2018, prioriteedi-
kuupdev 17.05.2018, avaldamise kuupaev 2.12.2019; edaspidi vaidlustatud kaubamark) Eestis
Oiguskaitse andmise vastu klassides 9 (footwear for protection against accidents, irradiation and fire;
protective shoes and boots; protective and safety equipment) ja 25 (clothing, footwear, headgear).

Vaidlustajale kuulub varasem Eestis kehtiv rahvusvaheline registreering (avalduse lisa 3):

Kaubamark Registreeringu | Reg Hilisema Kaitstud klassis
nr kuupaev markimise
kuupaev
FALKE 504658 16.06.2086 | 19.11.2002 25 (hosiery, clothing articles, knitted

and woven knit-type clothing,
underwear, neckties, gloves) (tdlge:
trikookaubad, rbivastusesemed,
kudumid ja kootud réivad, aluspesu,
kaelasidemed, kindad)

Vaidlustatud kaubamark:

Menetluse kaik

Vaidlustaja on 27.01.2020 vaidlustanud taotleja diguse 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
v6i sarnane varasema kaubamérgiga, mis on saanud biguskaitse identsete voi samaliigiliste kaupade
vOi teenuste tdhistamiseks, kui on téenéoline kaubamérkide &ravahetamine tarbija poolt, sealhulgas
kaubamdrgi assotsieerumine varasema kaubamérgiga. Vaidlustaja ndue oli KaMS § 10 Ig 1 p-st 2,
§ 41 Idigetest 2 ja 3 ning té6stusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 391g 1 p-st 2 ja §
61 I6ikest 1 juhindudes tuhistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamargile diguskaitse andmise
kohta ning keelduda vaidlustatud kaubamargile klassides 9 ja 25 diguskaitse andmisest.

Vaidlustaja markis avalduses, et KaMS § 70 Idike 3 kohaselt keeldutakse kaubamargi rahvus-
vahelisele registreeringule Giguskaitset andmast, kui on olemas O&iguskaitset valistavad asjaolud.
Kaubamargi rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teated avaldatakse vastavalt KaMS
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§ 70 I6ikele 6. Rahvusvahelise registreeringu omaniku diguse kaubamargile vdib vaidlustada KaMS §
41 16ike 2 kohaselt td0stusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul arvates kaubamargi
registreerimise otsuse teate avaldamisest. Vaidlustatud kaubamargi prioriteedi kuupdev on
17.05.2018, samas kui vaidlustaja kaubamargi esitamiskuupdev on 19.11.2002. Vaidlustaja
kaubamark on seega KaMS § 11 1g 1 p 4 tdhenduses varasem kaubamark.

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade vdi teenuste samaliigilisuse hindamisel
arvesse votta koiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka
kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende |6ppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on
omavahel konkureerivad vdi Uksteist tdiendavad. Riigikohus on 3.10.2007 otsuse nr 3-2-1-86-07 p-s
16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kdiki kaupade ja
teenustega seotud aspekte, s.h nende olemust, nende |6pptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamargi
kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamarkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on
Uksteist asendavad vdi tdiendavad. Piisab ka Uksnes Uhe sarnase tunnuse esinemisest, kui see
avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks. Kui varasema kaubamargiga
tahistatud kaubad hélmavad kaubamargi taotluses toodud kaupu, loetakse need kaubad identseteks
(Esimese Astme Kohtu 23.10.2002 otsus T-104/01: Oberhauser v Siseturu Uhtlustamise Amet — Petit
Liberto (Fifties), EKL 2002, Ik 11-4359, p-d 32 ja 33, ning Esimese Astme Kohtu 12.12.2002 otsus T-
110/01: Vedial v Siseturu Uhtlustamise Amet — France Distribution (HUBERT), EKL 2002, Ik 11-5275,
p-d 43 ja 44).

Vaidlustaja markis, et omanik soovib registreerida kaubamarki rdivastele, jalatsitele, peakatetele
klassis 25. Vaidlustaja varasem kaubamark on registreeritud samuti mitmesugustele rdivastus-
esemetele klassis 25. Rdivaesemete hulka kuuluvad ka jalandud ja peakatted. Peakate on pea
kaitsmiseks vdi kaunistamiseks kasutatav rdivastusese. Jalats, sh kaitseotstarbeline jalats on jalga
valismdjude eest kaitsev kate ning see teenib sama eesmarki, mis rbivas. Seega, omaniku kaubad
klassis 25 on hélmatud vaidlustaja kaubamargiga kaitstud kaupadega klassis 25. Asjaomane avalikkus
kattub ja nendel kaupadel on sama levituskanal. Ulalmainitud pdhjuste alusel loetakse klassi 25
kaubad osalt identseteks ja osalt samaliigilisteks. Lisaks soovib omanik registreerida kaubamarki
Onnetuste eest kaitsvatele, kiirgus- ja tulekindlatele jalatsitele; kaitsejalatsitele ja -saabastele; kaitse- ja
ohutusvarustusele klassis 9. Kaitseotstarbelised jalatsid kaitsevad jalga valismdjude eest ning need
teenivad sama eesmarki, mis rdivastusesemed. Kuna vaidlustaja kaubamark on registreeritud
mitmesugustele rbivastusesemetele, siis see vdib hélmata muuhulgas ka kaitseotstarbeist varustust,
sh jalatseid. Seega, omaniku kaubad klassis 9 on hdlmatud vaidlustaja kaubamargiga kaitstud
kaupadega klassis 25. Asjaomane avalikkus kattub ja nendel kaupadel on sama levituskanal.
Ulalmainitud pdhjuste alusel loetakse omaniku klassi 9 kaubad vaidlustaja klassi 25 kaupadega osalt
identseteks ja osalt samaliigilisteks.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsuse C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV
p 17 kohaselt on kaubamarkide aravahetamise tdendosus defineeritud riskina, et avalikkus voib
uskuda, et kaubad vdi teenused tulevad samalt ettevottelt véi temaga majanduslikult seotud
ettevotetelt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsuse nr C-251/95 SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler
Sport p 18 kohaselt maaratleb kaubamarkide assotsieerumise téendosus kaubamarkide aravaheta-
mise tdendosuse ulatuse. Segiajamise ja assotsieeruvuse tdendosust tugevdab asjaolu, et tarbija
eristab ning méletab kaubamarke nende esimeste tédhtede ning haalduse jargi, mis kdesoleval juhul on
tugevalt sarnased. Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsuse nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-
Goldwyn-Mayer Inc p 17 kohaselt on kaubamarkide dravahetamise téendosuse hindamisel markide
sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses selliselt, et mida
sarnasemad on vdrreldavate kaubamarkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema
need kaubamargid ning vastupidi. Tulenevalt kohtupraktikast tuleb tdhiste sarnasuse ja sellest
tuleneva aravahetamise hindamisel aluseks vétta tahiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte,
kusjuures tahiste hindamine peab pdhinema tahistest tekkival tldmuljel, vdttes arvesse eriti nende
eristatavaid ja domineerivaid osi (vt Riigikohtu 29.09.2010 otsuse nr 3-2-1-77-10 p 11). Valjakuju-
nenud tdlgendamistava kohaselt tuleb segiajamise tdendosust hinnata igakulgselt, vastavalt sellele,
kuidas asjaomane avalikkus kdnealuseid tahiseid ja kaupu vdi teenuseid tajub, ning pidades silmas
kdéiki antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkdige tahiste sarnasuse ning nendega tahistatud
kaupade voi teenuste sarnasuse vastastikust séltuvust.

Vaidlustaja oli seisukohal, et kokkulangevused vaidlustatud ja vastandatud kaubamargi vahel on
sedavord suured, et tarbija, ndhes vorreldavaid kaubamarke eri aegadel véi Uheskoos, loob seose
vaadeldavate kaubamarkide kasutajate vahel ja eeldab selliste kaubamarkidega tahistatud kaupade
parinemist Uhest allikast. Vaidlustatud kaubamargis on sdéna FAL, mis taielikult sisaldub varasema
kaubamargi algusosas, domineeriv ning selle kaudu identifitseerib tarbija seda kaubamarki.
Kaubamargid on omavahel visuaalselt ja foneetiliselt dravahetamiseni sarnased seetéttu, et mdlemas
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esinevad tahed F-A-L. Kuna sdnadel FALKE ja FAL puuduvad eesti keeles tdhendused, siis
semantiline aspekt ei tule kaubamarkide vordlemisel arvesse. Segiajamise ja assotsieeruvuse tdenao-
sust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning maletab kaubamarke nende esimeste tdhtede ning
haalduse jargi, mis kaesoleval juhul on tugevalt sarnased. WIPO kasiraamatu ,Introduction to
Trademark Law and Practice: Basic Concepts” p 6.2.2.2 kohaselt on kaubamarkide eristamisel
kaubamargi I16puosa vahem tahtis kui algusosa, sest sdnaliste tahiste teineteisest eristamisel on
maaravaimaks sarnasus nende algusosades. Kui vorreldavad tdhised on vaga sarnased voi identsed
nendes algusosas, siis on nad suure tdendosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende
I[dbpuosas. Seega leidis vaidlustaja, et vorreldes kaubamarkide sénalisi osi ning marke tervikuna, on
need kaubamargid omavahel visuaalselt ja foneetiliselt aravahetamiseni sarnased. Kokkuvéttes leidis
vaidlustaja, et vorreldavad kaubamargid on sarnased, mdeldud kasutamiseks identsetel ja samaliigi-
listel kaupadel ning seetéttu on tdendoline nende dravahetamine, sealhulgas assotsieerumine.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) valjavdte Patendiameti andmebaasist kaubamargi reg nr 1452719
andmetega; (2) valjavbte Kaubamargilehest nr 12/2019; (3) véljavéte Patendiameti andmebaasist
kaubamargi reg nr 504658 andmetega.

Komisjon véttis vaidlustusavalduse menetlusse 12.02.2020. 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
13.05.2020. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust
kooskédlas TOAS § 484 16ikega 1.

Komisjon véimaldas 14.05.2020 TOAS § 48° Idike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse
pdhjendused ja tdendid hiljemalt 15.07.2020.

Vaidlustaja esitas 8.06.2020 seisukoha, milles ta kinnitas, et jadb oma vaidlustusavalduses nr 1889
esitatud pdhjenduste, téendite ning nduete juurde. Muu hulgas markis vaidlustaja, et on tadhelepanu-
vaarne, et omanik ei ole omale esindajat Eestis mdaranud ega oma seisukohti kdesolevas vaidluses
komisjonile esitanud. Tulenevalt sellest, et omanik jattis omale esindaja Eestis tahtajaks maaramata,
on ilmne, et ta ei soovi antud vaidlustusmenetlusest osa vétta. Muuhulgas vdib eeldada, et ta ei soovi
vaidlustusavaldusele vastu vaita. Kohtupraktikas on valjakujunenud, et juhul, kui avaldusele jatab
vastaspool tdhtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud vaited omaks
votnud (tsivilkohtumenetluse seadustiku § 407 Ig 1). Samuti on kohtupraktikas valjakujunenud, et
poole faktilise asjaolu kohta esitatud vaide ei vaja tdendamist, kui vastaspool votab selle omaks
(samas § 231 Ig 2). Seega puuduvad vaidlustajal ja komisjonil omaniku vastuvaited vaidlustusaval-
dusele ning on pdhjust eeldada, et omanik ei ole oma diguste kaitsest Eestis huvitatud.

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 rahvus-
vaheliste kaubamarkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupaeva kasitleda kaubamargi
taotluse esitamise kuupaevana (markide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli
art 3 Idige 4). Kéesolevas asjas on vaidlustatud kaubamark ,FAL + kuju® (rahvusvaheline registreering
nr 1452719), mille rahvusvahelise registreeringu kuupéev on 16.11.2018. Seega kuulub kaubamargi
registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamargiseadus selle 16.11.2018 kehtinud
redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad digusaktid.

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
I6ikest 1, komisjon otsustab:

rahuldada vaidlustaja FALKE KGAA vaidlustusavaldus, tiihistada Patendiameti otsus
CALZADOS FAL, S.A rahvusvahelisele kaubamargile ,,FAL + kuju“ (reg nr 1452719) Eestis
oiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamargile Eestis odiguskaitse
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, 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
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 Kertu Priimagi



