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Otsus nr 2190-o0

Tallinn, 21.11.2023

Avaldus nr 2190 — kaubamargi ,,MIRNAJA + kuju“
(taotlus nr M202201031) registreerimise osaline
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

To0stusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja) ja Sulev
Sulsenberg, vaatas |bi ZAFORPO VENTURES LIMITED, CY (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendi-
volinik Anneli Kapp) 31.03.2023 vaidlustusavalduse kaubamargi ,MIRNAJA + kuju“ (edaspidi vaidlus-
tatud kaubamark; taotluse nr M202201031, taotluse esitamise kuupdev 21.12.2022, avaldamise kuu-
paev 1.02.2023) registreerimise vastu Silver Laido (edaspidi taotleja) nimele klassi 33 kaupade alkohol-
jJoogid, v.a 6lu suhtes.

Vaidlustatud kaubamark:
MUPHA S \

Vaidlustajale kuuluvad varasemad Euroopa Liidu (EL) kaubaméargid (vaidlustusavalduse lisad 3 ja 4):

Kaubamark | Andmed Kaitstud klassides
Mernaya | EL reg nr 005595988; 32 6lu (mitmesugune); mineraalvesi ja
taotluse esitamise kuupaev 3.01.2007; 6huhapnikuga rikastatud vesi, alkoholi
registreerimise kuupéev 19.01.2010; mittesisaldavad joogid; puuviljamahlad
prioriteedikuupaev 24.07.2006 Ja puuviljajoogid; siirupid ja muud
Joogivalmistusained.
33 alkohoolsed joogid, sh viin (va 6lu).
MepHasi | EL reg nr 005596011; 33 Viin.
taotluse esitamise kuupaev 3.01.2007;
registreerimise kuupaev 27.11.2007;
prioriteedikuupdev 24.07.2006

Menetluse kaik

Vaidlustaja on 31.03.2023 esitanud vaidlustusavalduse vaidlustatud kaubamargi registreerimise vastu
klassi 33 kaupade suhtes kaubamargiseaduse (KaMS) § 101g 1 p 2 alusel. KaMS § 101g 1 p 2 kohaselt
ei saa Oiguskaitset kaubamark, mis on identne vdi sarnane varasema kaubamargiga, mis on saanud
oiguskaitse identsete vdi samaliigiliste kaupade vdi teenuste tahistamiseks, kui on téendoline kauba-
markide aravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine varasema kaubamargiga.
KaMS § 11 Ig 1 p 6 kohaselt arvestatakse varasemaks Oiguseks Euroopa Parlamendi ja néukogu
maaruse (EL) 2017/1001 alusel registreeritud EL kaubamark, kui taotluse esitamise kuupéev, prioritee-
dikuupaev voi Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupev on varasem.

Vaidlustaja néue oli tuvastada vaidlustatud kaubamargi klassis 33 margitud kaupade osas KaMS § 10
Ig 1 p-s 2 satestatud diguskaitset valistava asjaolu esinemine, tihistada Patendiameti otsus vaidlustatud
kaubamargi registreerimise kohta klassis 33 ning teha uus otsus KaMS 41 [6ike 3 kohaselt. Vaidlustaja
markis, et ta esitab ndude pdhjendused ja tdendid vaidlustusavalduse menetluse jooksul.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud (1) valjavéte Kaubamargilehest 2/2023 kaubamargitaotluse nr
M202201031 kohta; (2) valjavote Eesti Patendiameti andmebaasist kaubamargitaotluse nr M202201031
kohta; (3) valjavote Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) andmebaasist kaubamargi reg nr
005595988 kohta; ja (4) valjavéte EUIPO andmebaasist kaubamargi reg nr 005596011 kohta.

Komisjon véttis vaidlustusavalduse menetlusse 14.04.2023 ja toimetas selle taotlejale katte. Taotleja
kinnitas kattesaamist 21.04.2023. Taotlejale teatati kattetoimetamisel, et tulenevalt t6dstusomandi
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diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 482 I6ikest 1 algab kéattetoimetamisest leppeperiood. Koos-
kdlas sama paragrahvi I16ikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile hiljemalt 21.06.2023, kas ta
soovib avaldusele vastu vaielda. Taotleja ei teatanud komisjonile, et ta soovib vaidlustusavaldusele vas-
tu vaielda. 22.06.2023 teatas komisjon vaidlustajale, et komisjon kohaldab kiirendatud menetlust koos-
kdlas TOAS § 48* Idikega 1. Komisjon vdimaldas vaidlustajal esitada tdiendavad pdhjendused ja téendid
hiljemalt 23.08.2023.

Vaidlustaja esitas 23.08.2023 avalduse pdhjendused. Vaidlustaja markis, et Patendiamet on vastu
votnud otsuse Eesti kaubamargitaotluse nr M202201031 kohta klassis 33. Antud kaubamargitaotluse
registreerimise otsuse teade avaldati 1.02.2023 (vaidlustusavalduse lisad 1 ja 2). KaMS § 111g 1 p 6
kohaselt arvestatakse varasemaks diguseks EL kaubamark, kui taotluse esitamise kuupaev, prioritee-
dikuupaev voi Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupé&ev on varasem. Vaidlustajale kuu-
luvad varasemad EL kaubamargid reg nr 005595988 ja reg nr 005596011 (vaidlustusavalduse lisad 3
ja 4). Seega tuleb vaidlustaja EL kaubamargid lugeda varasemaks, kuna nende registreeringute digus-
kaitse alguse kuupaev 3.01.2007 on varasem vorreldes vaidlustatud kaubamargitaotluse esitamise kuu-
paevaga 21.12.2022.

Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud kaubamargi registreerimine klassis 33 on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-
ga 2. Kaubamargiseadus satestab, et taotletavat kaubamarki ei registreerita varasema kaubamargi
omaniku loata, kui identsuse, sarnasuse vdi assotsieerumise tottu varasema kaubamargiga ning ident-
suse vdi samaliigilisuse tottu varasema kaubamargiga kaitstud kaupadega on tdendoline, et tarbijas-
kond véib need kaubamargid omavahel dra vahetada. Kaubamark on varasema kaubamargiga éara-
vahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade tahistamiseks ning see meenutab vara-
semat marki sedavord I&dhedaselt, et tekib tdendosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade paritolu osas.
Markide sarnasuse analllUs p&hineb tdsiasjal, et tarbija ei analliisi kaubamarke detailselt, vaid pédrab
enam tdhelepanu eristusvdimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbi-
jal puudub tldjuhul véimalus marke samaaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mallu s66-
binud pilti tajutud margist (C-342/97, p 26). Meelde jaab aga eelkdige margi domineerivam ja eristus-
vbimelisem osa. Seetdttu on kaubamarkide sarnasused (méallu talletuv Ghine element) olulisemad kui
nende erinevused. Kohtupraktika kohaselt on kaubaméargid sarnased, kui need on asjaomase avalikku-
se silmis Uhest vdi mitmest olulisest aspektist vihemalt osaliselt samased (T-6/01, p 30; T-168/04, p
91). Lisaks viitab vaidlustaja Euroopa Kohtu seisukohale, et keskmine tarbija omab harva vdimalust
vorrelda erinevaid marke otseselt. Sellest tulenevalt tuleb tarbijal usaldada seda vigast malupilti, mille
ta on jaadvustanud nendest tahistest oma meeltes (C-412/05 P, p 60). Kuna tahise ja kaubamargi ara-
vahetamiseni sarnasuse tajumine ei tulene kdigi vorreldavate elementide omaduste otsesest vordlemi-
sest, vbivad vaikesed erinevused tahise ja kaubamargi vahel jdada keskmisele tarbijale markamatuks
(C-291/00, p 53). Vaike- ja suurtahtede kasutamise erinevused on (ldiselt ebaolulised. Kohtupraktika
kohaselt on kaubamargid identsed, kui need erinevad ainult suur- ja vaiketdhtede kasutamise poolest
(T-129/09, p 21).

Vaidlustaja markis, et kaubamarke ,Mernaya“ ning ,Mirnaja“ visuaalselt vdrreldes jaab vaidlustaja hin-
nangul eelkdige silma kaubaméarkide identne algusosa ning darmiselt sarnane 18pp ning erinevus seis-
neb ainult Uhes tdhes — vastavalt e versus i. Vorreldavad tdhised koosnevad identselt seitsmest tahe-
margist, identsus esineb ka silpide arvus. Kaubamarkide sdnalise osa teine taht — vastavalt e ja i — on
mdlemad vokaalid, mistdttu ei teki taotleja kaubamargi ndol uue tUldmuljega tahist, mis selgelt eristuks
varasematest markidest. Uhetaheline erinevus kaubamérkide keskel ei muuda vérreldavaid tahiseid
piisavalt erinevateks ning vdib keskmisele tarbijale jddda markamatuks. Visuaalsel vaatlusel on tarbijale,
kes on piisavalt informeeritud ning mdistlikult tihelepanelik ja hoolas, koheselt tuvastatav vorreldavate
tahiste identne struktuur. Markides on kaashaalikud ja taishaalikud sama asetusega. Sarnase struktuu-
riga markide puhul ei ole minimaalsed erinevused tdhemarkide arvus ning haalikutes piisavad, valista-
maks kaubamarkide tldmuljelt sarnasust (T-154/03; R-0049-2002/4; T-161/1 — neis asjades kasitletud
markide puhul leiti, et margid on visuaalselt dravahetamiseni sarnased). Seega oli vaidlustaja seisu-
kohal, et vorreldavate kaubamarkide puhul on tegemist tahistega, mis on visuaalselt vaga sarnased ning
on tdendoline kaubamarkide aravahetamine tarbijate poolt ning samas ka kaubamarkide assotsieeru-
mine. Arvestades eeltoodut ja asjaolu, et tarbijale jadb meelde sageli umbmaarane kujutis tahisest, siis
tekib tarbijates kindlasti seos varasemate kaubamarkide ja vaidlustatud tahise vahel, mistéttu tuleb jaa-
tada vastavate tahiste visuaalset sarnasust.
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Vaidlustaja oli samuti seisukohal, et vorreldavad kaubamargid on sarnased ka foneetilisest aspektist
l&htuvalt. Foneetilisel vordlusel on maarava tahtsusega haalikute asetus ja identne silpide arv. Vérrel-
davate kaubamarkide identne algusosa ning haalduslikult ka identne I6puosa muudab tahised foneetili-
selt aarmiselt sarnasteks. Uhehaalikuline erinevus — vastavalt [e] versus [i] — on haaldusel vahetuntav
ja tahise terviku haaldamisel sellel olulist mdju ei ole, s.o Uhetaheline erinevus ei tekita haalduslikult
sedavdrd olulist erinevust, mis véimaldaks markidel selgelt vahet teha. Uhetéhelisele erinevusele vaata-
mata jaab tahiseid hdaldades kélama nende identne algus- ja I6puosa. Véttes arvesse eeltoodut ja
asjaolu, et haalduslikult identsed kokkulangevad osad moodustavad markimisvaarse osa kaubamarkide
kogupikkusest, tuleb jaatada tahiste foneetilist sarnasust.

Vaidlustaja lisas, et vorreldavad kaubamargid on kujutatud kirillitsas ning neil on vene keeles tadhendu-
sed:

* taotleja kaubamark MwupHas - rahu-, rahulik, rahus(-a), rahuline, rahumeelne, rahuarmastav; rahu-
aegne; vaikne, leplik, tasane;

« vaidlustaja kaubamargid MepHas - méddetud, rutmiline, Ghtlane.

Eesti keskmine tarbija vdib, kuid ei pruugi teada viidatud venekeelsete sdnade tdhendust. Sellele vaa-
tamata on vaidlustaja seisukohal, et ka semantilisest aspektist I&htuvalt on tegemist aravahetamiseni
sarnaste sbnadega, mis mélemad on omadussdnad, mida kasutatakse rahuliku v6i médduka tdhendu-
ses. Vottes arvesse eeltoodut tuleb vaidlustaja hinnangul jaatada tahiste semantilist sarnasust.

Vaidlustaja markis, et kaubamarkidega kaetud kaupade samaliigilisuse anallusimisel on Euroopa
Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade samaliigilisust, tuleb arvesse vétta koiki asjakohaseid
tegureid, mis iseloomustavad kaupade vahelisi seoseid. Sellised tegurid hdlmavad sealhulgas vorrelda-
vate kaupade olemust, I6pptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on Uksteise suhtes konkureerivad voi
Uksteist asendavad. Piisab ka Uksnes Uhe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et
pidada kaupu samaliigilisteks (C-39/97, p-d 19 ja 23). Ka Riigikohus on 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-
07 selgitanud, et kaupade samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kdiki kaupadega seotud aspekte,
sh nende olemust, nende I6pp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamargi kasutamisega tekkivaid assot-
siatsioone, kaubamarkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on Uksteist asendavad véi taien-
davad. Piisab ka Uksnes Uhe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu
samaliigilisteks. Vaidlustatud kaubamark on registreerimiseks esitatud klassis 33. Vaidlustaja kauba-
margid on saanud diguskaitse nii klassis 32 kui ka klassis 33. Nagu nahtub tlaltoodust, on taotleja ja
vaidlustaja kaubamarkidega tahistatud kaubad identsed.

Riigikohus on lahendis 3-2-1-4-06 markinud, et KaMS § 10 Ig 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamargi
aravahetamise tdenaosusest, see ei pea olema reaalselt toimunud. Kaubamarkide sarnasuse hindami-
sel tuleb arvestada kéikide asjaolude vastastikust sdltuvust, esmajoones kaubamarkide identsuse / sar-
nasuse ning tahistatavate kaupade samaliigilisuse vahel. Uldtunnustatud praktika kohaselt (C-39/97;
komisjoni otsused nr 830-0, 999-0 jt) on méarkide sarnasus ning kaupade samaliigilisus omavahelises
seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamargid, seda erinevamad peavad olema nendega tahis-
tatud kaubad ning vastupidi. See tingimus hoiab ara kaubamarkide aravahetamise ning assotsieerumi-
se. Praegusel juhul seda tingimust taidetud ei ole. Euroopa Kohus on méarkinud, et kaubaméarkide ara-
vahetamise tdendosus kujutab endast riski, mille kohaselt tarbijad vdivad uskuda, et kaubad parinevad
samalt voi majanduslikult seotud ettevétetelt (C-39/97, p 29). Kaesolevas asjas vdivad tarbijal vaidlus-
tatud kaubamargi nagemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbija vdib leida, et kaupade ndol on
tegemist vaidlustaja (uute) kaupadega; kaubad parinevad vaidlustajaga seotud ettevéttest; kaupu paku-
takse ja/vdi kaupade kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt. Euroopa registreerimis- ja kohtupraktika
kohaselt ongi selliste asjaolude esinemisel (kui tarbijad usuksid, et tooteid pakutakse vaidlustaja poolt,
loal voi kontrolli all) tegemist kaubamarkide dravahetamise tdendosusega asjaomaste tarbijate seas,
sealhulgas taotletava tahise assotsieerumisega varasema kaubamargiga. Aravahetamise tdendosus
sOltub paljudest elementidest, nimelt, kaubamargi tuntusest, assotsiatsioonidest kasutatud véi regist-
reeritud tdhisega, sarnasuse astmest kaubamargi ja tahise vahel ning maaratud kaupade osas — seega
aravahetamise téendosust peab hindama globaalselt, arvesse vottes kdiki tegureid, mis on asjakohased
juhtumi asjaoludega (C-251/95, p 22). Arvestades, et kaubamargid on foneetiliselt, visuaalselt ja kont-
septuaalselt peaaegu identsed, kuid kindlasti sarnased, samuti seda, et kaubad on identsed, leiab vaid-
lustaja, et esineb tdendosus kdnealuste kaubamarkide dravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tdendo-
sus, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamargid segamini (otsese aravahetamise tdendosus) voi seostab
vaadeldavate kaubaméarkide omanikke (kaudse aravahetamise téenaosus).
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Vaidlustaja lisas, et KaMS § 41 Ig 2 kohaselt v6ib asjast huvitatud isik komisjonis vaidlustada taotleja
Oiguse kaubamargile KaMS §-s 10 satestatud diguskaitset valistava asjaolu olemasolul. Vaidlustatud
kaubamargile diguskaitse andmine klassis 33 taotleja nimele kahjustab vaidlustaja ainudigust Eestis.
Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KaMS § 41 Ig 2 tdhenduses. Arvestades, et
taotleja ei ole avaldanud soovi vaidlustusavaldusele vastu vaielda, puudub taotlejal tegelik huvi oma
vdimalike diguste kaitseks, andes alust eeldada, et taotleja on loobunud kaubamargi kaitsmisest. Tugi-
nedes tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 Idikele 4, mille kohaselt eeldatakse vastaspoole omaks-
vottu, kuni vastaspool ei vaidlusta faktilise asjaolu kohta esitatud vaidet selgesonaliselt ja vaidlustamise
tahe ei iimne ka poole muudest avaldustest, leiab vaidlustaja, et taotleja on kdesolevas asjas omaks
votnud kdik faktilised asjaolud, millele vaidlustusavalduse esitaja on nimetatud diguskaitset vélistava
asjaolu osas tuginenud. Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 10 Ig 1 p-st 2, KaMS § 41 I6ige-
test 2 ja 3 palus vaidlustaja tihistada Patendiameti otsus kaubamargitaotlusele nr M202201031 antud
biguskaitse kohta ning teha uus otsus.

Komisjon alustas 9.11.2023 vaidlustusavalduse menetluses |6ppmenetlust.
Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskdlas TOAS § 484 I16ikega 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 I16ikes 1 nimetatud téhtaja ja alustab
parast selle tdhtaja méddumist I6ppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust poh-
jendamata selles osas, milles see ei ole iimselt pdhjendamatu.

Komisjon, tutvunud avalduses esitatud ja seda péhjendavate seisukohtadega, ei pea ilmselt péhjenda-
matuks vaidlustaja vaiteid, et vaidlustatud kaubamargi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 1g 1 p-s
2 satestatuga.

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

Tulenevalt eeltoodust ning lahtudes KaMS § 10 Ig 1 p-st 2 ja § 41 16ikest 3 ning TOAS § 61 I6ikest 1
otsustab komisjon:

rahuldada ZAFORPO VENTURES LIMITED vaidlustusavaldus, tiihistada Patendiameti otsus
Silver Laido kaubamargi ,,MIRNAJA + kuju“ (taotlus nr M202201031) registreerimise kohta klassi
33 kaupade suhtes 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, 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 mé6-
dumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vbta hagi menetlusse, jatab
hagi labi vaatamata voi Idpetab menetluse otsust tegemata, jdustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse jéustu-
mise hetkest, kui kohtumaarusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet Sulev Sulsenberg



