PATENDIAMET
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

Otsus nr 1894-o0

Tallinn, 10.06.2021

Avaldus nr 1896 — kaubamargi ,,STUUDIO KOOKON +
kuju“ (taotlus nr M201900418) registreerimise
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Toéostusomandi  apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja),
Hanna Teppan, Kiilli Trepp, vaatas l4bi Allstore Assets OU (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivo-
linik Linnar Puusepp) 31.01.2020 vaidlustusavalduse kaubamargi ,STUUDIO KOOKON + kuju“ (edas-
pidi vaidlustatud kaubamark; taotlus nr M201900418, taotluse esitamise kuupaev 17.04.2019, avalda-
mise kuupdev 2.12.2019) registreerimise vastu Kuldndobike OU (edaspidi taotleja; esindaja patendi-
volinik Martin J&gi) nimele klassis 41 (haridus-, meelelahutus- ja sporditeenused; haridus- ja 6petus-
teenused; joogaalased haridusteenused; joogadpetus; spordi- ja fitnessiteenused; riihmatreeningute
juhendamine; riithmatreeninguteks ruumide, rajatiste, vahendite pakkumine; fiilisiliste treeningute kor-
raldamine; flidisiliste treeningute alased konsultatsioonid; fiilisilise treeninguga seotud teabe pakkumi-
ne veebilehekiilie kaudu).

Vaidlustatud kaubamark:

STUUDI O

KOOKON

Vaidlustajale kuuluv kehtiv kaubamargiregistreering (vaidlustusavalduse lisa 2):

Kaubamark Registreering Prioriteet Kaitstud klassis
KOOKON Eesti reg nr 58919 (vaidlustusavalduse 3.04.2019 20, 36, 41, 42, 43
esitamise ajal registreerimata)

Menetluse kaik

1) Vaidlustaja on 31.01.2020 vaidlustanud taotleja diguse vaidlustatud kaubamargile kaubamargisea-
duse (KaMS) § 10 Ig 1 p 2 alusel, mille kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne véi
sarnane varasema kaubamérgiga, mis on saanud biguskaitse identsete voi samaliigiliste kaupade véi
teenuste tdhistamiseks, kui on tbéenéoline kaubamérkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kau-
bamérgi assotsieerumine varasema kaubamérgiga.

Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud ja vastandatud kaubamargid (lisaks viidatud Eesti kaubamargile ka
EL kaubamargitaotlus nr 18054251 ,KOOKON?®, prioriteedikuupaevaga 3.04.2019, taotletud klassides
6, 9, 19, 20, 35, 36, 37, 39, 41, 42; lisa 3) on sarnased identse elemendi KOOKON tbttu ning vaidlus-
tatud kaubamargi teenused on identsed ja/véi hdlmatud varasemate kaubamarkide klassi 41 teenuste
loeteluga (haridus; véljabpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; raamatute kirjastamine, avalda-
mine; épperaamatute véljaandmine; elektrooniliste véljaannete pakkumine arvutivérgus (v.a allalaadi-
tavad); elektrooniliste publikatsioonide pakkumine arvutivérgus (v.a allalaaditavad); on-line-videote
(v.a allalaaditavate) pakkumine; juhendamine; 6ppe korraldamine ning l&dbiviimine; seminaride korral-
damine ja labiviimine; kongresside korraldamine ja ldbiviimine; spordiliritusteks ruumide pakkumine;

Aadress: Telefon: Faks:
Toompuiestee 7 627 7942 645 1342
15041 Tallinn e-mail: toak@epa.ee http://toak.epa.ee/



treeninguteks ruumide pakkumine; meelelahutusruumide pakkumine; vaba aja veetmiseks ruumide
pakkumine; véikeste iseteenindus-treeningruumide pakkumine kolmandatele isikutele; véikeste isetee-
nindusmeelelahutusruumide pakkumine kolmandatele isikutele; véikeste iseteenindusruumide pakku-
mine kolmandatele isikutele vaba aja veetmiseks).

Vaidlustaja ndue oli tuvastada vaidlustatud kaubamargi suhtes KaMS § 10 Ig 1 p-st 2 tulenev digus-
kaitset valistav asjaolu, tihistada taielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud valjavdtted Patendiameti ja EUIPO andmebaasidest vaidlustatud ja
vastandatud kaubamarkide kohta.

Komisjon véttis vaidlustusavalduse menetlusse 12.02.2020 ja toimetas selle taotlejale katte. Taotleja
kinnitas vaidlustusavalduse kattesaamist 13.03.2020. Taotlejale teatati kattetoimetamisel, et tulenevalt
todstusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 482 Idikest 1 algab kattetoimetamisest lep-
peperiood. Kooskdlas sama paragrahvi 16ikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne
16.04.2020, kas ta soovib voi ei soovi avaldusele vastu vaielda. Taotleja ei ole komisjonile teatanud,
et soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, mistéttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust koos-
kdlas TOAS § 48* I6ikega 1.

2) Komisjon vdimaldas 21.04.2020 vaidlustajal esitada avalduse tdiendavad pohjendused ja tdendid
hiljemalt 22.06.2020.

Vaidlustaja esitas 22.06.2020 vaidlustusavalduse pdhjendused ja alternatiivse peatamise taotluse.
Vaidlustaja markis, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud, seega arvestades kaubamarkide
iimset sarnasust (domineeriva séna KOOKON esinemise tottu hilisemas margis) ja teenuste identsust
esinevad alused vaidlustusavalduse rahuldamiseks KaMS § 10 Ig 1 p 2 alusel iima pdhjendava osata.
Vaidlustaja varasemad taotlused on sénalisele margile ,KOOKON* ja hilisem taotlus sisaldab taielikult
ja domineerivalt varasemat kaubamarki — lisatud kujundelement ei ole piisav kaubamarkide erista-
miseks, nagu ka séna STUUDIO, kuna on klassi 41 teenuste osas ka kirjeldav.

Arvestades, et vaidlustaja mélemad varasemad digused olid taotlused, mis ei ole vaidlustuste tttu re-
gistreeritud, taotles vaidlustaja vaidlustusavalduse menetluse peatamist kuni vaidlustaja Ukskdik kum-
ma taotluse registreerimiseni, kui komisjon leiab, et varasemate kaubamarkide staatus on takistuseks
vaidlustusavalduse rahuldamisele TOAS § 48* ettenéhtud korras. Vaidlustaja selgitas, et vaidlus puu-
dutab kaubamargi ,STUUDIO KOOKON + kuju“ registreerimist klassis 41, kuid vaidlustaja kummagi
varasema taotluse suhtes ei esine vaidlust klassi 41 osas, kuna Eesti taotlus nr M201901009 oli vaid-
lustatud klassis 36 (vaidlustusavaldus nr 1935) ja EL kaubamargitaotlus nr 018054251 on vaidlustatud
klassides 20 ja 42. Lahtudes eeltoodust palus vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada p&hjendava
osata vOi alternatiivselt peatada vaidlustusavalduse menetlus kuni vaidlustaja varasema(te) taotlus(t)e
registreerimiseni.

3) Komisjon tegi 1.07.2020 menetluse peatamise otsuse vaidlustusavalduse aluseks olevate kauba-
markide, taotluse M201901009 ja EL kaubamargi nr 018054251 suhtes tehtavate 16ppotsuste joustu-
miseni. Viidates KaMS § 11 Ig 1 p-le 7 réhutas komisjon, et vaidlustusavalduse aluseks olevad kauba-
margid on varasemad ainult juhul, kui need registreeritakse. Komisjon pidas oluliseks, et vaidlustus-
avalduse suhtes ei saa ka kiirendatud menetluses otsust teha, kui vaidlustusavalduse aluseks olev
vastandatud kaubamark ei ole diguskaitse esemena registrisse kantud (KaMS § 11 Ig 1 p-de 3 ja 7
teine lause). Kummagi vastandatud kaubamargi suhtes ei ole see tingimus taidetud, kuigi vastandatud
kaubamarkide vastu esitatud vaidlustusavaldused ei puuduta kaesolevas vaidluses esmaolulist klassi
41. Kaubamargi kaitset valistavate suhteliste asjaolude alusel esitatud vaidlustusavalduse — mille
esitamise digus on ette nahtud KaMS § 41 I6ikes 2 ning mis on peamine viis kaubamargikonfliktide
valtimiseks olukorras, kus Patendiametil puudub digus ja kohustus suhteliste asjaolude kontrolli 1abi
viia — sisulise lahendamise perspektiiv ei saa soéltuda sellest, kas varasema ja vastandatud kauba-
margi voi diguse kehtivus on vaieldav ajahetkel, mil konkreetse vaidlustusavalduse menetluses oleks
voimalik teha sisuline otsus, ning samuti ei saa komisjon lahtuda tdendosusest, et vastandatud kauba-
margid klassi 41 teenuste suhtes registrisse jouavad. Komisjon ei pidanud digustatuks meenetluse
peatamist Uksnes Uhe vastandatud diguse suhtes tehtava 16pliku otsuse joustamiseni, kuna pdhi-
mdtteliselt on vdimalik, et Uhe vastandatud kaubamargi suhtes loetakse vaidlustusavaldus pdhjenda-
tuks, teise suhtes aga mitte, mis tingib vastandatud kaubaméarkidega hélmatud kaupade ja teenuste
ringi tdpsustumise.

4) 22.02.2021 esitas vaidlustaja avalduse menetluse jatkamiseks. Avalduse aluseks oli asjaolu, et
vaidlustaja Eesti kaubamark (reg nr 58919) registreeriti 2.11.2020. Registreering hélmab menetluses
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nr 1894 olulist klassi 41 ja selle loetelu ei ole piiratud. Vaidlustaja loobus vaidlustuses tuginemast EL
kaubamargitaotlusele nr 018054251.

Kuna menetluse peatamise alused olid ara langenud, otsustas komisjon 9.09.2021 menetlust jatka-
ta. Et taotleja ei olnud teatanud, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, ei kisitud menet-
luse jatkamise osas taotleja seisukohta ning komisjon jatkas menetlust jatkamise otsuse vaidlustamis-
tdhtaega ara ootamata.

Komisjon alustas 10.03.2021 vaidlustusavalduse menetluses |6ppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskdlas TOAS § 484 16ikega 1 juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele katte toimetatud muul
viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi [6ppemist, et ta
vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale § 483 I6ikes 1 nimetatud tahtaja ja alus-
tab parast selle tdhtaja méddumist 1dppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust
pdhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt pdhjendamatu.

Kooskdlas KaMS § 41 I6ikega 3 vaidlustusavalduse osalise vdi taieliku rahuldamise korral tihistab ko-
misjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamargi registreerimise kohta uue otsuse.

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt péhjendamatuks vaid-
lustaja vaiteid, et vaidlustatud kaubamargile diguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-s 2
satestatuga.

Tulenevalt eeltoodust ning lahtudes KaMS § 10 Ig 1 p-st 2, § 41 18ikest 3 ning TOAS § 61 I6ikest 1 ot-
sustab komisjon:

rahuldada Allstore Assets OU vaidlustusavaldus, tiihistada Patendiameti otsus Kuldnddbike
OU kaubamirgi ,,STUUDIO KOOKON + kuju“ (taotlus nr M201900418) registreerimise kohta
ning keelduda nimetatud kaubamargi registreerimisest 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 Hanna Teppan Kalli Trepp



