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Avaldus nr 1822 — rahvusvahelisele
kaubamargile ,,AIWA* (reg nr 1320682)
diguskaitse andmise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)

Toé0stusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Ekke-
Kristian Erilaid, Anneli Kapp, vaatas labi AIWA CO., LTD., JP, (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendi-
volinik Kadri Aua) 01.07.2019 vaidlustusavalduse Aiwa Corporation, US, (edaspidi omanik) rahvus-
vahelisele kaubamargile ,AIWA® (reg nr 1320682, reg kuupaev 18.08.2016, Eesti hilisema markimise
kuupéev 06.06.2018, avaldamise kuupdev 02.05.2019) Eestis diguskaitse andmise vastu klassis 9.

Vaidlustajale kuuluvad jargmised Eesti ja Euroopa Liidu kaubamargiregistreeringud:

Kaubamark Registreeringu Prioriteedi voi taotluse | Kaitstud Avalduse
nr esitamise kuupaev klassis lisa

a Iw a 07401 (Eesti) 30.12.1967 (prioriteet) | 9 4

alw a 000254326 (EL) | 06.05.1996 (taotlus) | 9ja 11 5

AIWA 010732733 (EL) | 16.03.2012 (taotlus) | 9ja 28 6

Menetluse kaik

Vaidlustaja on 01.07.2019 vaidlustanud omaniku &iguse vaidlustatud kaubamargile kéikide klassi 9
kaupade suhtes kaubamargiseaduse (KaMS) § 10 Ig 1 p-des 1, 2 ja 3 satestatud Oiguskaitset
valistavate asjaolude olemasolu tottu (vaidlustatud kaubamargi taotluse esitamise ajal kehtinud KaMS
versiooni jargi). KaMS § 10 Ig 1 p-de 1, 2 ja 3 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark,

- mis on identne varasema kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete kaupade voi teenuste
tahistamiseks;

- mis on identne vdi sarnane varasema kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete vdi sama-
liigiliste kaupade voi teenuste tahistamiseks, kui on tdendoline kaubamarkide aravahetamine tarbija
poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine varasema kaubamargiga;

- mis on identne vdi sarnane varasema registreeritud vdi registreerimiseks esitatud kaubamargi voi
valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamargiga, millel on diguskaitse teist liiki kaupade
vOi teenuste tahistamiseks, kui hilisema kaubamargiga vdidakse ebaausalt ara kasutada voi
kahjustada varasema kaubamargi mainet vdi eristusvdimet, mis oli omandatud hilisema kaubamargi
registreerimise taotluse esitamise kuupaevaks vdi prioriteedikuupaevaks.

Lahtudes KaMS § 41 Idigetest 2 ja 3 palub vaidlustaja komisjonil tuvastada vaidlustatud kaubamargi
suhtes Giguskaitset valistava asjaolu olemasolu ning tuhistada taielikult Patendiameti otsus kauba-
margile Eestis diguskaitse andmise kohta ja teha vastavaid asjaolusid arvestades uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud vaidlustatud kaubamargi kohta valjavotted (1) Eesti Kaubamargilehest
nr 5/2019; (2) Patendiameti online andmebaasist; (3) WIPO andmebaasist Madrid Monitor; samuti
varasemate kaubamarkide kohta valjavotted Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti ja Patendiameti
andmebaasidest.
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Komisjon vbttis vaidlustusavalduse menetlusse 16.07.2019. Vaidlustusavalduse esitamise kohta
edastas Patendiamet teate omanikule, andes talle vdimaluse teatada komisjonile esindaja komisjoni
menetluses 17.09.2019. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistottu komisjon kohaldab kiiren-
datud menetlust kooskélas tédstusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 48* 16ikega 1.
Komisjon vdimaldas 11.11.2019 vaidlustajal esitada avalduse pdhjendused ja tdendid hiljemalt
12.01.2020.

09.01.2020 esitas vaidlustaja vaidlustusavaldust tdiendavad pdhjendused ja tdendid. Vaidlustaja leidis
esiteks, et tema registreeritud kaubamarkide taotluste esitamise vdi prioriteedikuupdevad on
varasemad kui vaidlustatud kaubamargi rahvusvahelise registreeringu hilisema markimise kuupaev
06.06.2018. Seega vastavalt KaMS § 11 Ig 1 p-dele 2 ja 6 on vaidlustaja kaubamargid vaidlustatud
kaubamargi suhtes varasemad.

Vaidlustatud sdnaline kaubamark on identne vaidlustaja varasema sénalise EL kaubamargiga AIWA.
Tahiste identsus esineb nii visuaalselt kui foneetiliselt. Tegemist on séna AIWA tapse kordusega.
Tahistel puudub tdhendus, mistéttu pole vajadust tdhiste tdhendust ega kontseptsiooni vdrrelda.
Vaidlustatud kaubamargiga tahistatavad kaubad klassis 9 on identsed vaidlustaja EL kaubamargiga
AIWA tahistatavate kaupadega klassis 9. Vaidlustatud kaubamargiga tahistatavad kaubad hdlmavad
uldistatult audio- ja videoseadmeid ning vastavaid osiseid, seonduvat arvutitarkvara ning heli- ja video-
edastusseadmed. K&ik need kaubad on esitatud ka vaidlustaja kaubamargi kaupade loendis — seal
hulgas naiteks foto-, filmivahendid ning -seadmed; heli v6i kujutise salvestamise, edastamise ja taas-
esitamise aparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; andmetb6tlusseadmed ja arvutid; elektroo-
nilised masinad, seadmed ja nende osad, nimelt elektroonilised audio- ja videoseadmed, elektroo-
nilised sideseadmed; allalaaditavad arvutiprogrammid, audiosisu té6tlemise ja méngimise korral-
damine; allalaaditav tarkvara audio-, video-, teksti-, multimeedium-, filmi- ja muusikafailide ja -voogude
Jjuhtmeta edastamiseks ja siinkroniseerimiseks arvuti, arvutivbimalusega teleri, muude arvutivbima-
lusega audio- ja videokuvamisseadmete, mobiiltelefonide, mobiilarvutite v6i muude mobiilseadmete
jaoks ja vahel; arvutitarkvara; arvutid; arvutite vélisseadmed, perifeerseadmed; kdeshoitavad arvutid;
kaasaskantavad ja pihushoitavad digitaalsed elektronseadmed teksti-, andme-, audio- ja videofailide
salvestamiseks, organiseerimiseks, llekandmiseks, téétlemiseks ja vaatlemiseks; kodused audio- ja
videoméngijad ja/vbi -salvestajad; kantavad ja individuaalsed heli- ja videoesitid ja/véi - salvestid; MP3
maéngijad ja muud digitaalaudio- ja videoméngijad ja/voi salvestajad; videokaamerad, televisiooni-
seadmed; elektroonikaliilitused, magnetkettad, optilised kettad, magentoptilised kettad, CD-ROM-id,
magnetlindid ja DVD-kettad kodeeritud videoménguprogrammidega isiklikuks kasutamiseks. Seega,
kuna vaidlustatud kaubamark on identne vaidlustaja varasema kaubamargiga AIWA ning kdik vaidlus-
tatud kaubamargiga tahistatavad kaubad on identsed kaupadega, mille tdhistamiseks on vaidlustaja
kaubamark saanud varasema diguskaitse, esineb KaMS § 10 Ig 1 p-s 1 satestatud kaubamargi digus-
kaitset valistav asjaolu.

Vaidlustatud kaubaméark on identne vaidlustaja varasemate kaubamarkidega. Vaidlustaja kaubamargi
identsus vaidlustaja kaubamarkidega esineb nii visuaalselt kui foneetiliselt. Tegemist on séna AIWA
tapse kordusega. Vaidlustaja varasemate kujundusega kaubamarkide puhul on ilmseks domineerivaks
ja eristusvdime seisukohast oluliseks elemendiks s6na AIWA ja sdna kujundus omab vahest mdju.
Tahistel puudub tdhendus, mistéttu pole nende tdhenduse ja kontseptsiooni vérdlemine vajalik.

Vaidlustatud kaubamargiga tahistatavad kaubad klassis 9 on identsed voi samaliigilised vaidlustaja
kaubamarkidega tahistatavate kaupadega. Koéik vaidlustatud kaubamargiga tahistatavad kaubad
klassis 9 on identsed vdi vahemalt samaliigilised (kdikide kaupade sarnasuse aste vaga korge)
vaidlustaja kaubamargiga AIWA (reg nr 07401) tahistatavate kaupadega klassis 9. Vaidlustatud
kaubamargiga tahistatavad kaubad hdélmavad Uldistatult audio- ja videoseadmeid ning vastavaid
osiseid, seonduvat arvutitarkvara ning heli- ja videoedastusseadmed. Kdik need kaubad vdi nendega
vaga sarnased kaubad on esitatud ka vaidlustaja kaubamargi kaupade loendis - mikrofonid, kélarid,
grammofonid, magnetofonid, raadioreproduktorid, televiisorid, adapterid, videomagnetofonid, raadio-
fonograafid, muud elektriaparaadid ja - seadmed ning nende osad. Vorreldavate kaubamarkidega
tahistatavate kaupade olemus, asjaomane Uldsus ja kasutusviis on samad ning need kaubad asen-
davad voi taiendavad Uksteist ja kaupadel on samad turustamiskanalid. Vaidlustatud kaubamargiga
tahistatavad kaubad klassis 9 on identsed v6i vahemalt samaliigilised (kdikide kaupade sarnasuse
aste vaga korge) vaidlustaja kaubamargiga AIWA (reg nr 000254326) téhistatavate kaupadega klassis
9. Kdik need kaubad vdi nendega vaga sarnased kaubad on esitatud ka vaidlustaja kaubamargi
kaupade loendis — seal hulgas naiteks foto-, filmi-, audiovisuaalvahendid ning -seadmed, seadmed
heli vbi kujutiste salvestamiseks, edastamiseks voOi taasesitamiseks; magnetilised andmekandjad,
salvestuskettad;, andmetéétlusseadmed ja arvutid. Vorreldavate kaubamarkidega tahistatavate
kaupade olemus, asjaomane uldsus ja kasutusviis on samad ning need kaubad asendavad vdi taien-
davad (ksteist ja kaupadel on samad turustamiskanalid. Samuti on vaidlustatud kaubamargiga
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tahistatavad kaubad identsed v6i vahemalt samaliigilised vaidlustaja kaubaméargi AIWA (reg. nr.
010732733) kaupadega, seal hulgas naiteks fofo-, filmivahendid ning -seadmed; heli vbi kujutise
salvestamise, edastamise ja taasesitamise aparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; andme-
téétlusseadmed ja arvutid; elektroonilised masinad, seadmed ja nende osad, nimelt elektroonilised
audio- ja videoseadmed, elektroonilised sideseadmed, allalaaditavad arvutiprogrammid, audiosisu
té6tlemise ja méngimise korraldamine; allalaaditav tarkvara audio-, video-, teksti-, multimeedium-,
filmi- ja muusikafailide ja -voogude juhtmeta edastamiseks ja siinkroniseerimiseks arvuti, arvutivbima-
lusega teleri, muude arvutivbimalusega audio- ja videokuvamisseadmete, mobiiltelefonide, mobiil-
arvutite véi muude mobiilseadmete jaoks ja vahel; arvutitarkvara; arvutid; arvutite vélisseadmed, peri-
feerseadmed; kdeshoitavad arvutid; kaasaskantavad ja pihushoitavad digitaalsed elektronseadmed
teksti-, andme-, audio- ja videofailide salvestamiseks, organiseerimiseks, lilekandmiseks, t66tlemiseks
Jja vaatlemiseks; kodused audio- ja videoméngijad ja/vii -salvestajad; kantavad ja individuaalsed heli-
Jja videoesitid ja/voi - salvestid; MP3 méngijad ja muud digitaalaudio- ja videoméngijad ja/voi salves-
tajad; videokaamerad, televisiooniseadmed; elektroonikaliilitused, magnetkettad, optilised kettad,
magnetoptilised kettad, CD-ROM-id, magnetlindid ja DVD-kettad kodeeritud videoménguprog-
rammidega isiklikuks kasutamiseks. Vorreldavate kaubamarkidega tahistatavate kaupade olemus,
asjaomane Uldsus ja kasutusviis on samad ning need kaubad asendavad vdi taiendavad Uksteist ja
kaupadel on samad turustamiskanalid. Samuti on vaidlustatud kaubaméargi kaubad samaliigilised vaid-
lustaja kaupadega klassis 28 (videoméngud) - kaupade olemus, I6pptarbijad ja kasutusviis on samad
ning need kaubad taiendavad Uksteist ja kaupadel on samad turustamiskanalid.

Arvestades vaidlustatud kaubamargi identsust vaidlustaja iga varasema kaubamargiga ning sellega
tahistatavate kaupade identsust ja samaliigilisust vaidlustaja iga kaubamargiga tahistatavate kaupa-
dega leiab vaidlustaja, et on téenaoline kaubamarkide aravahetamine tarbija poolt. On téenaoline, et
tarbija ei tee vahet omaniku ja vaidlustaja kaubamarkidega tahistatavatel toodetel ning ajab need
segamini vdi seostab omaniku pakutavaid kaubamargiga AIWA tahistatud tooteid vaidlustajaga, kellele
kuuluvad varasemad identsed kaubamargid. Arvestades kaubamarkide identsust ning kaupade ident-
sust ja kdrge sarnasuse astmega samaliigilisust on kaubamarkide dravahetamise tdenaosus eriti suur.

Kuna vaidlustatud kaubamargile Eestis diguskaitse andmise digusvastasus on piisavalt pdhjendatud
KaMS § 1 Ig 1 punktide 1 ja 2 alusel, siis Iahtudes mdistlikkusest ja 6konoomsusest ei ole vaidlustaja
esitanud pdhjendusi KaMS § 10 Ig 1 punktis 3 satestatud vaidlustusavalduse alusest.

Omanikul puudub vaidlustaja kui varasemate kaubaméarkide AIWA omaniku ndusolek vaidlustatud
kaubamargi registreerimiseks ja kasutamiseks mistahes kaupade téhistamiseks Eestis. Seega ei saa
kohaldada KaMS § 10 Idiget 2. Komisjonis esindaja maaramata jatmise ning vaidlustusavaldusele
vastamata jatmisega on omanik nadidanud oma huvi puudumist vaidlustatud kaubamargile Eestis
oiguskaitse saamiseks.

Komisjon alustas 18.03.2020 vaidlustusavalduse menetluses |16ppmenetlust.
Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskdlas KaMS § 72 Idikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tihista-
mise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille
kohta on tehtud otsus parast 2004. aasta 1. maid, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamargi regist-
reerimisest keeldumise aluseid ja lahtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.
Seejuures rahvusvaheliste kaubamarkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu voi territoriaalse
laiendamise ndude korral selle registreerimise kuupdeva kasitleda Uhtlasi kaubamargi taotluse esita-
mise kuupaevana (markide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli art 3 16ige 4,
art 3ter ja art 4 Ig 1a). Kaesolevas asjas on vaidlustatud kaubamark ,AIWA® (rahvusvaheline regist-
reering nr 1320682), mille Eesti hilisema markimise kuupaev on 06.06.2018. Seega kuulub kaesolevas
asjas kaubamargi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamargiseadus selle
06.06.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad
oigusaktid.

Kooskdlas TOAS § 48* 16ikega 1 juhul, kui TOAS § 48" 16ikes 3 nimetatud teade on teisele menetlus-
osalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlus-
osaline ei teata tahtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale § 483
I6ikes 1 nimetatud tdhtaja ja alustab parast selle tdhtaja mé6dumist [6ppmenetlust. Komisjon rahuldab
sel juhul avalduse oma otsust pdhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt pdhjendamatu.

Kooskdlas KaMS § 41 Ibikega 3 vaidlustusavalduse osalise voi taieliku rahuldamise korral tihistab
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 on vastuolus KaMS § 10
Ilg 1 p-des 1 ja 2 satestatuga. Komisjonil puudub seetdttu vajadus hinnata vaidlustusavalduse pdhjen-
datust KaMS § 10 Ig 1 p-s 3 satestatu alusel.

Tulenevalt eeltoodust ning lahtudes KaMS § 10 Ig 1 p-dest 1 ja 2, KaMS § 41 I16ikest 3 ning TOAS §
61 I6ikest 1, komisjon otsustab:

rahuldada vaidlustaja AIWA CO., LTD. vaidlustusavaldus, tiihistada Patendiameti otsus Aiwa
Corporation rahvusvahelisele kaubamargile nr 1320682 Eesti Vabariigis diguskaitse andmise
kohta ning keelduda nimetatud kaubamargile Eesti Vabariigis diguskaitse andmisest vaidlus-
tusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 Ig 1 p-de 1 ja 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 Ekke-Kristian Erilaid Anneli Kapp





