MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISIJON

OTSUS nr 1148-0

Tallinnas 21. oktoobril 2010. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Priit
Lello ja Kerli Tults, vaatas kirjalikus menetluses l&bi vélismaise vaidlustusavalduse esitaja Flex-
Elektrowerkzeuge GmbH, aadressiga Bahnhofstrasse 15, 71711 Steinheim, DE, vaidlustusavalduse
kaubamargi Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju (taotlus nr M200700069)
registreerimise kohta klassides 3 ja 8 OU WESTWARD nimele.

Asjaolud ja menetluse kaik

Komisjonile laekus 02.07.2008.a vaidlustusavaldus Flex-Elektrowerkzeuge GmbH-It (edaspidi
vaidlustaja v6i FLEX), keda esindab patendivolinik Olga Treufeldt, Patendibiroo TURVAJA OU,
Liivalaia 22, 10118 Tallinnn. Vaidlustusavaldus vGeti menetlusse nr 1148 all.

Tulenevalt tédstusomandi Giguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TOAS) § 48 Ig 1 méaéras komisjoni
esimees 18.07.2008. a vaidlustusavalduse eclmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneots’a.
Vaidlustatavaks todstusomandi esemeks on Patendiameti otsus registreerida kaubamérk Scandi-Flex
PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju (taotlus nr M200700069) klassides 3 ja 8 OU WESTWARD
(edaspidi taotleja) nimele, keda esindab patendivolinik Raivo Koitel.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse nr 7/M200700069 kaubamérgi Scandi-Flex PROFESSIONAL
ABRASIVES + kuju (taotlus nr M200700069) registreerimise kohta klassides 3 ja 8 taotleja nimele
tihistamist ja Patendiametile kohustuse esitamist menetluse jatkamiseks komisjoni otsuses toodud
asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, asjaolusid kinnitavad tdendid 11 lisa kujul 27 lehel ja
maksekorraldus nr 6818 riigildivu tasumise kohta.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvdtlikult

Patendiameti kaubamarkide andmebaasist ja 02.05.2008. a Eesti Kaubamargilehes nr 5/2008 avaldatust
nahtub, et taotleja soovib Eesti Vabariigis klassides 3 ja 8 diguskaitset kaubamérgile Scandi-Flex
PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju (lisad 1-2). Patendiamet otsustas registreerida kaubamargi
Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju taotleja nimele jargmises ulatuses: klass 3 —
abrasiivid ja klass 8 — 1dikekettad, lihvkettad.

Vaidlustaja vaidlustab Patendiameti otsuse nr 7/M200700069, millega taotleja omandab klassides 3 ja 8
ainudiguse kaubamérgi Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju kasutamiseks Eestis,
juhindudes kaubamérgiseaduse (edaspidi KaMS) 8§ 41 Ig 2 ning tuginedes KaMS 8 10 Ig 1 p 2 sétestatule.
Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p 2 satestatuga, mille kohaselt ei saa
Oiguskaitset kaubamark, mis on identne v@i sarnane varasema kaubamargiga, mis on saanud Giguskaitse
identsete vOi samaliigiliste kaupade vOi teenuste tdhistamiseks, kui on tdendoline kaubamaérkide
aravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine varasema kaubamargiga.

Vaidlustaja on Eesti Vabariigi territooriumil klassides 7, 8 ja 9 diguskaitset omava Euroopa Uhenduse
kaubamargi FLEX, rahvusvaheline reg nr 000123521, reg kuupédev 03.05.1999. a, omanik (lisa 3).
Tulenevalt KaMS 8§11 Igl p#6, tuleb kaubamérki FLEX lugeda varasemaks, kuivGrd FLEX on
saavutanud diguskaitse enne 18.01.2007.a, millal taotleja esitas kaubamérgi Scandi-Flex
PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju registreerimiseks. Seega kaubamark FLEX on KaMS §111g 1
p 1 tdhenduses varasem kaubamark.
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Tulenevalt kaubamérgi FLEX pikaajalisest katkematust kasutamisest on vaidlustaja kaubamark
omandanud kdrge eristusvbimega Uldtuntud kaubamérgi staatuse, mis lisaks registreeringust tulenevale
diguskaitsele tagab laiema kaitse, nagu see on kohane Gldtuntud kaubamaérgile.

Vastavalt KaMS §7 1g2 loeb komisjon kaubamdrgi uldtuntuks mh. kaubamérgi kaitstavusalase
vaidlustusavalduse lahendamisega.

KaMSs 8 7 Ig 3 kohaselt arvestatakse tldtuntuse tunnistamisel muuhulgas kaubamargi:

1) tuntuse astet Eestis kaubamargiga tahistatud kaupade v@i teenustega analoogiliste kaupade vGi teenuste
tegelike ja vdimalike tarbijate sektoris, nende kaupade vdi teenuste jaotusvBrgus tegutsevate isikute
sektoris vBi nende kaupade v@i teenustega tegelevas arisektoris;

2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamargi geograafilist levikut;

3) registreerimist, kasutamist ja Uldtuntust teistes riikides;

4) hinnangulist vaartust.

Kaubamargi Uldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamarki tunneb valdav enamus véahemalt (hte
KaMS 8 7 1g 3 p 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Vaidlustaja ajalugu ulatub juba aastasse 1922, kui Saksamaal Stuttgardis asutati ettevotte nimega FLEX.
Juba alates 1922. a on FLEX valmistanud ja taiustanud oma toodangut. Ettevdtte FLEX oli esimene, kes
umbes 80 aastat tagasi Uihendas statsionaarse elektrimootori vélliga, konstrueerides painduva nurkl6ike
seadme — FLEX. Aastal 1954 valmis FLEX-i tehase poolt esimene kdrgkvaliteetne nurklihvija, mille
esimest mudelit on téiustatud tdnapdevani (lisad 4-5).

Téanaseks péevaks ollakse esindatud tlemaailmselt. Eestis on kohalikuks FLEX edasimudjaks MAIC
Kaubanduse AS, mis tegeleb peamiselt kvaliteet-elektritdoriistade hulgikaubandusega (lisa 5).
Registreerimiseks esitatud kaubamark on sarnane ning assotsieeruv varasema FLEX-i uldtuntud
kaubamargiga FLEX. Léahtudes kaubaméargi FLEX tuntusest uldsuse seas, vdivad tarbijad vaidlustatud
kaubamargiga téhistatud kaupu pidada ekslikult firmalt FLEX périnevaks vdi allutatud olevaks.
Vorreldavate kaubamarkide kaupade identsust ja samaliigilisust iseloomustab alltoodud tabel:

Registreerimiseks esitatud

Vastandatud kaubaméark FLEX kaubamérk Scandi-Flex
PROFESSIONAL

ABRASIVES + kuju

Klass 7 — elektriajamid, elektritdopingid ja nende osad, elektrilised | Klass 3 — abrasiivid
freesimis-, poleerimis-, lihvimis-, saagimis-, I16ike-, kruvimis-,
puurimis- ja segamisriistad ning nende osad, elektriliste tdopinkide | Klassis 8 — I18ikekettad, lihvkettad
manused, tapsemalt alused, hoidlid, prigi- ja
tolmueemaldusvahendid, lihvainete, maardeainete ja loputusainete
tootlemisseadmed, freesimis-, poleerimis-, lihvimis-, saagimis-,
I16ike-, kruvimis-, puurimis- ja segamisriistad toopinkidele

Klass 8 — freesimis-, poleerimis-, lihvimis-, saagimis-, 18ike-,
Kruvimis-, puurimis- ja segamisriistad

Klass 9 — tolmuimejad

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade voi teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse
vOtta koiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad
muuhulgas nende olemus, nende l8ppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel
konkureerivad vOi Uksteist tdiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahend C-39/97 Canon Kabushiki
Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punkt 23).

Ka Eesti Vabariigi Riigikohus on 03.10.2007. a otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et kaupade/teenuste
samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kdiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust,
nende I0pp-tarbijaid, nende Kkasutusviisi, kaubamérgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone,
kaubamarkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on Uksteist asendavad v6i téiendavad.
Piisab ka Uksnes Uhe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu (teenuseid)
samaliigilisteks.

KaMS 8§12 Ig4 kohaselt ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni jargi tdhendust
kaupade ja teenuste samaliigilisuse maaratlemisel.



Taotleja soovib registreerida tahist Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju kaupade
tahistamiseks, milliste osas omab vaidlustaja diguskaitset Eestis. Nimelt taotletakse registreerimiseks
esitatud kaubamargile diguskaitset klassis 8 toodud kaupade ,,I18ikekettad, lihvkettad* tihistamiseks, mis
on KaMS 8§10 Igl p2 tdhenduses identsed kaubad vastandatud kaubamérgi registreeringus toodud
,10ike- ja lihvimisriistad kaupadega.

Registreerimistaotluse nr M200700069 klassis 3 toodud abrasiivide ndol on tegemist peeneteralise
haruldaselt suure k@vadusega kristalse ainega v@i sellega kaetud pinnaga, mis on laialdast kasutust
leidnud erinevate pindade lihvimis- ning ka IBikeriistadega seotud valdkondades (lisa 6). Nimetatud
pdhjusel on ka registreerimistaotluse nr M200700069 klassis 8 toodud kaubad (l8ikekettad, lihvkettad)
aarmiselt tihedalt seotud abrasiividega, kuivdrd abrasiivi kasutatakse muuhulgas just 18ike- ning
lihvketaste osana (lisa 6). Nimetatule osundab oma kodulehelt Internetis ka taotleja ise (lisa 7).
Vastandatud kaubamdrk FLEX on samuti registreeritud klassis 7 mitmesuguste lihvimis- ning
I6ikamisriistade ning nende osade t&histamiseks. Tegemist on kaupadega, mis tdiendavad uksteist ning
nende kasutamisvaldkonnad ning tarbijad on samad, mist6ttu on tegemist KaMS § 10 Ig 1 p 2 tdhenduses
samaliigiliste kaupadega.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamargi Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES +
kuju registreerimiseks klassides 3 ja 8 taotletud kaupade téhistamiseks.

Kohtu ja komisjoni praktikas on asutud seisukohale, et kaubamérkide &ravahetamiseni sarnasus, sh.
assotsieeruvuse tdendosuse igakilgne hindamine peab vastandatud kaubamarkide visuaalse, foneetilise ja
semantilise tdhenduse sarnasuse osas tuginema nende Uldmuljel, arvestades eelkBige kaubamérkide
eristavaid ja domineerivaid osi. Kaubamérkide &iguskaitse ulatuse maaramisel vdetakse aluseks
kaubamark kujul, millisena ta 0Oldtuntuse omandas ja registrisse kantud kaubamargi puhul tahise
reproduktsioon (KaMS § 12 Ig 1).

Assotsieerumise tuvastamisel on oluline see, kas mingi elemendi olemasolu vbiks tekitada tarbijas
assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.

Vaidlustaja on oma kaubaméarki FLEX aktiivselt ja laialdaselt kasutanud juba aastaid. Vaidlustustaja
kaupade t&histamisel identifitseerivaks tunnuseks on sona FLEX, kuivord just sona FLEX kaudu
eristatakse vaidlustaja kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest. S6na FLEX on ka vaidlustaja
arinime peamine osa.

Vaidlustatud kaubamérgis Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju kaubamargi kujutis
paikneb rastriga moodustatud ristkillikukujulisel taustal. Kaubamargi pdhiosa moodustab kujunduslikult
vormistatud s6na Scandi-Flex, mis h6lmab suurema osa kaubamargi pinnast. S6naline osa Scandi on
kujutatud valgena musta ristkiiliku taustal, séna Flex on kujutatud musta véarviga Gldisel foonil.
Kaubamargi paremas Ulanurgas asub ringi sisse paigutatud R, mida kasutatakse juba registreeritud
kaubamérgi tdhisena. Antud sdnade alla on nendest erineva $riftiga musta varvi suurtdhtedega Kirjutatud
sonad PROFESSIONAL ABRASIVES, mis moodustavad vaid ¥ kaubamdrgi pindalast. Koik
kirjeldatud elemendid réhutavad tahise tervik-muljelt elementi Scandi-Flex, milles on tarbijale Uheselt
ning holpsasti arusaadav Gldtuntud kaubamérk FLEX.

Vottes arvesse vaidlustaja varasema, kaesolevas vaidlustusavalduses vastandatud kaubamérki FLEX, on
vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud tdhis on KaMS § 10 Ig 1 p 2 tdhenduses sarnane ning assotsieeruv
vaidlustaja vastandatud kaubamargiga.

Euroopa Kohtu 22.06.1999. a lahendi C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel
BV punkti 17 kohaselt on kaubamérkide &ravahetamise t8endosus risk, et avalikkus voib uskuda, et
kaubad ja teenused tulevad samalt ettevdttelt vOi temaga majanduslikult seotud ettevottelt. Seejuures tuleb
arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva vBimalust teostada otsest erinevate markide vordlust
ning ta peab usaldama talle neist meelde jainud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmaé&arast mélestust.
Lisaks osundab vaidlustaja Euroopa Kohtu 11.11.1997. a lahendile nr C-251/95 SABEL BV v. Puma AG,
Rudolf Dassler Sport, mille punkti 18 kohaselt méa&ratleb kaubamérkide assotsieerumise tGendosus
kaubamarkide &ravahetamise tdendosuse ulatuse.

Antud vaidluses on vdrreldavateks kaubamarkideks vaidlustaja varasem kaubamérk FLEX ja taotleja
poolt registreerimiseks esitatud kaubamérk Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju.
Vaadeldavate sonaliste kaubamaérkide peamisteks ja eristavateks osadeks on identne séna FLEX, kuivord
nimetatud element on tarbijale theselt tuvastatav ning Ghtlasi nimetatud elemendi abil on tarbijal lihtne
ning mugav kaubamargid meelde jatta. VVaadeldavate kaubamarkide sarnasust ja assotsieeruvust rohutab
ka asjaolu, et registreerimiseks esitatud tahises on tulenevalt kujunduslikust elemendist tahise kui terviku
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uldmuljelt mh. réhutatud séna FLEX. Tahises sisalduv, tarbijale esmapilgul tahaplaanile jadv sonaline
element professional abrasives on taotletud kaupu kirjeldav, mist6ttu tahises sisaldava eristusvéimelise
ning domineeriva elemendi tuvastamisel tahtust ei oma.

Registreerimiseks esitatud téhises sisalduv sdna Scandi viitab kontseptuaalselt ka Skandinaavia
poolsaarele, mistdttu ka nimetatud elementi ei saa pidada tahise identifitseerivaks ega ka domineerivaks
elemendiks.

Samuti osundab vaidlustaja, et kaubamargi FLEX Rootsi esindaja arinimi on Flex Scandinavia AB (lisa
8) ja asjaolule, et elektroonilistes infoportaalides on sageli SCANDI FLEX AB suhtes kasutatud selle
firmanimetuse lithendit SCANDI FLEX (lisa 9), kuna lithend ,,SCANDI“ on viitav Skandinaavia
péritolule ning FLEX - kaubamargile FLEX.

Arvestades koike eeltoodut on vaadeldavates tahistes sisalduva identse elemendi FLEX esinemine
sedavdrd oluline, et nimetatust tulenevalt v3ib tarbija saada eksitatud kauba péritolu osas, samas pidades
registreerimiseks esitatud kaubamarki assotsieeruvaks varasema kaubamargiga.

Vorreldavate tahiste FLEX ja Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju foneetiline
erinevus sdilib vaid esimeses sdnas scandi, mis vastandatud kaubamargil puudub. Samuti on oluline
markida, et tarbija reaalses turusituatsioonis nimetades verbaalselt registreerimiseks esitatud téhist,
nimetab seda suure tdendosusega enda jaoks vGimalikult mugavalt, so. scandi-flex. Samas on haaldamisel
tulenevalt tahtede f ja x sisaldumisest sbnas flex réhk just registreerimiseks esitatud tahise sbnalise osa
teisel sdnal — FLEX.

Vaatamata sellele, et vaidlustatud kaubamérk on heliliselt pikem, on kaubamérkide identifitseerivate
tahiste identsus piisav, et tarbija ndhes vdrreldavaid kaubamarke eri aegadel v6i iheskoos, loob seose
vaadeldavate kaubamarkide kasutajate vahel, pdhjustades sellega segadust.

Vaadeldavad kaubamargid koosnevad domineerivatelt ning identifitseerivatelt elementidelt semantiliselt
identsetest elementidest. SBna flex on inglise keelest périnev séna, milline télgituna eesti keelde tdhendab
»painutamine, juhe, painutama, kokku tdmbama* (lisa 10).

Nimetatu rbhutab ka vaadeldavate kaubamérkide kontseptuaalset sarnasust, kuivord vaadeldavad
kaubamargid kannavad endas semantilisest aspektist tulenevat identset sénumit.

Vaidlustatud téhises sisalduvad inglise keelsed sdnad professional abrasives tahendavad t6lgituna eesti
keelde ,,professionaalsed abrasiivid“ (lisa 11). Nimetatud elementi ei saa pidada tahise, kui terviku
Uldmuljelt domineerivaks ega ka eristavaks, kuivlrd tarbija téhelepanu on suunatud tahise
identifitseerivale tldtuntud kaubamargile FLEX.

Erinevused vaadeldavate kaubamérkide vahel on sedavdrd minimaalsed, et ka kdige tdhelepanelikum
tarbija ei peaks neid erinevate ettevotjate téhisteks, vaid eeldaks selliste kaubamarkidega tahistatud
kaupade parinemist thest allikast.

Samuti on vaidlustaja kaubamark FLEX otseselt seotud ka vaidlustaja drinimega, millest tulenevat
diguskaitset ei saa ka kaesolevas vaidlustusavalduses tahelepanuta jatta. KaMS § 9 Ig 1 p-le 12 kohaselt ei
saa Oiguskaitset tahis, mille kasutamine on keelatud muu seaduse vdi rahvusvahelise lepingu jargi.
Vastavalt toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 8 kaitstakse firmanimetust kdigis liidu
liilkmesriikides kohustusliku taotluse esitamiseta v6i firmanimetuse registreerimiseta, olenemata sellest,
kas see kuulub kaubamdrgi koosseisu v8i mitte. Nimetatud sédtte kohaselt ei vOi teine ettevdtja he
ettevotte firmanimetust kas drinimena v8i kauba- voi teenindusmérgina kasutusele votta ega ka mitte
firmanimetusega sarnast nime voi tahist, kui see vOib pohjustada ldsuse eksitamist. To6stusomandi
kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 8 tagab, et Uhe riigi ettevGtjad ei kasutaks &ra teise isiku drinime
mainet ja eristatavust, isegi juhul kui see &rinimi pole selles riigis registreeritud voi kasutatud. Tarbijaid
tuleb kaitsta eksitamise eest &rilise pdrinevuse suhtes ning elimineerida teiste isikute teod, mis
pbhjustavad drinime ja kaubamérgi eristatavuse ja vaartuse kahandamist ning kdlvatut konkurentsi.
Registreerimiseks esitatud kaubamérk on sarnane ning assotsieeruv varasema FLEX-i kaubamérgiga
FLEX. FLEX kaubamérgi reklaamimise tulemusena ja lahtudes kaubamargi tuntusest Gldsuse seas v@ivad
tarbijad vaidlustatud kaubamaérgiga téhistatud kaupu pidada ekslikult firmalt FLEX péarinevaks vo0i
allutatud olevaks.

Arvestades eeltoodut, leiab FLEX, et 02.05.2008. a Eesti Kaubamargilehes avaldatud Patendiameti otsus
kaubamérgi Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju registreerimise kohta on
Oigusvastane. Kuna esinevad kaubamérgi registreerimisest keeldumise alused, rikub ja piirab taotleja
kaubamargi registreerimine FLEX 68igusi ning eksitab tarbijaid.



Lahtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS 8 10 Ig 1 p 2, § 41 Ig 2, Pariisi konventsiooni art 6 bis Ig 1
ning artikkel 8, TRIPS art 16 Ig 3 ning Todstusomandi Giguskorralduse aluste seaduse 8§ 391g1p 2ja 8
61 Ig 1 palub vaidlustaja tuhistada Patendiameti otsus nr 7/M200700069 kaubamaérgile Scandi-Flex
PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju Eesti Vabariigis diguskaitse vdimaldamise kohta kogu ulatuses
ning kohustada Patendiametit jatkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid
arvestades.

Lisad:

1. valjatrikk Patendiameti elektroonilisest kaubamérkide andmebaasist kaubamargi
registreerimistaotluse nr M200700069 kohta;

2. koopia Eesti Kaubamargileht nr 5/2008, Ik 13;

3. valjatrikk OHIM-i elektroonilisest kaubamérkide andmebaasist kaubamargi registreeringu nr
000123521 kohta;

4. vdljatrikk FLEX kodulehelt vaidlustaja ajaloo ning kaubamérgi tldtuntuse kohta;

5. valjatrikk Internetist MAIC Kaubanduse AS tutvustuse kohta;

6. koopia Eesti NGukogude Entsiiklopeedia 1. koide, Ik 46;

7. valjatrikk taotleja kodulehelt www.westard.ee;

8. valjatrikk FLEX kodulehelt www.flex-tools.com edasimuiijate kohta;

9. valjatrikk infoportaalist www.balticnordic.com vdidetava SCANDI FLEX AB nimelise
aritihingu kohta;

10. valjatriikk elektroonilisest Eesti-Inglise-Eesti sdnaraamatust sdna flex tdhenduse kohta;

11. véljatriikk elektroonilisest Eesti-Inglise-Eesti sGnaraamatust sdna abrasive ja professional
tdhenduse kohta;

12. maksekorraldus nr 6818, 01.07.2008. a.

Taotleja vastus
Taotleja ei ndustu vaidlustusavaldusega ning leiab, et vdrreldavad kaubamérgid ei ole identsed ega

sarnased. Vastandatud kaubamérk on sGnamérk FLEX. Vaidlustatav kaubamdark on kombineeritud
kaubamark, mis koosneb alljargnevatest osadest:

- sBnast Scandi-Flex, kusjuures sbna esimene osa Scandi taustaks on tume ristkilik;

- kirjeldavast sBnakombinatsioonist Professional abrasives, mis néitab kaupade liiki ja valistab
igasuguse vdimaluse, et tarbijad seostaksid seda kaubamarki mdne teist liiki kaubaga (nt seadme
vOi aparaadiga).

Ka sbnaline osa Scandi-Flex omab eristusvdimet ainult tervikuna. Analtilisides selle séna koostiosasid,
saab jareldada jargmist:

- sBna esimene pool Scandi viitab geograafilisele alale, nimelt ingliskeelsele vastele Skandinaavia
e. Scandinavia. Kaubamargitaotleja on kvalifitseerinud nii enda péritolu kui ka oma sihtturu
geograafiliselt PGhja-Euroopa, tapsemalt Skandinaaviaga, soovides nimetatud asjaolu rdhutada ka
oma kaubamaérgil. Sellest ka turunduslik p8hjendus geograafilisele alale viitava tahise Scandi
kasutamisel kaubamargi koosseisus;

- sOna teine pool flex on aga kaubamérgitaotluses kaitstavate kaupade abrasiivid, 16ikekettad ja
lihvkettad osas kirjeldava iseloomuga.

Pdhjendus téhise Flex kasutamiseks osana kaubamérgis tuleneb sellest, et kaitstavate kaupade
valmistamistehnoloogia hélmab endas ketta alusmaterjalina nn. painduva tekstiilvorgu kasutamist (ingl.
flexible textile net). Seega flex e. painduv kaitstavate kaupade osas viitab nende omadusele vastu pidada
ka tootingimustes, kus ketast kasutatakse I6ikamisel/lihvimisel ebakorrektselt (s.t vale nurga all).
TeisisOnu taotleja poolt valmistatud kettad on vorreldes konkurentide toodanguga vastupidavamad ja n.0
painduvamad to6tingimustes (s.t nad ei purune kergesti), kus operaator kasutab tO6vahendit
ebakorrektselt. Ebakorrektne kasutamine tdhendab seda, et ketas peab IGigatava detaili suhtes olema 90
kraadise nurga all. Kui see nurk ei ole 90 kraadi, vdib tavaparane ldikeketas kergesti puruneda ja
vigastada nii operaatorit kui ka I6igatavat detaili.

Jarelikult saab sdnaline osa flex taotluses tahistatud kaupade osas olla kirjeldava iseloomuga, néidates
kauba kvaliteeti, koostist jm omadusi.

Kokkuvdttes on kaubamérgil Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju diguskaitse ainult
tervikuna esitatud kujunduses ja sdnakombinatsioonides. Kaubamérkides esinevad visuaalsed,
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foneetilised kui ka semantilised erinevused nii erinevate visuaalsete elementide kui ka nende arvu,
erinevate sonaliste elementide olemasolu, paigutuse ja tdhenduse ning h&alduse osas on tavatarbijale
mérgatavad. Ebadige on vaidlustaja seisukoht, et kui mdni kaubamérgitaotluse Uksik element on ndrga
eristusvdimega, siis ei saa seda elementi pidada kaubamargi domineerivaks elemendiks. Vottes aluseks
kaubamargi reproduktsiooni ndeme, et kdik sdnalised elemendid on kaubamérgil vordselt mérgatavalt
kujutatud, mitte Uhtegi ei ole neist olulisemalt vdiksemas mahus eksponeeritud. Jarelikult, tarbija
seisukohast on kdik kaubamargitaotluse elemendid olulised ja mangivad olulist rolli kaubamargi kui
terviku eristamisel teistest kaubamérkidest.

Samuti tuleb kaubamarki tarbija seisukohast analutsida kui tervikut, mitte tikeldada seda meelevaldselt
uksikuteks osadeks. Tarbija seisukohast on vaidlustatud kaubamérk reproduktsioonil kujutatud tervik,
millel puuduvad eraldi domineerivad osad, mida saaks kaubamarkide vordlemisel eraldi esile tuua.
Viidates samuti Euroopa kohtu lahendile C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen
Handel BV, milles mérgitakse, et keskmine tarbija peab usaldama kaubamarkidest talle meelde jaanud
kujutist, kasutades sisuliselt umbmé&é&rast mélestust. Tarbija tajub kaubamarkide vérdlemisel theselt, et
varasema kaubamargi puhul on tegemist (hest sdnast koosneva lihikese meeldejddva kaubamaérgiga
FLEX. Vaidlustatud kaubamérgi puhul aga on mitmest sGnast ja visuaalsest kujundusest koosneva
kaubamargiga, kusjuures sGnalised osad on samuti tarbijatele kergesti meeldejadvad, kuna assotsieeruvad
tarbijatele geograafilisele piirkonnale viitavale lihendile Scandi ning samuti kirjeldades pakutavaid
kaupasid otseselt s6nalihendi Flex ja Professional abrasives kaudu. Kui tarbija tajub vorreldavaid
kaubamarke erinevatel aegadel vGi erinevas kohas, siis asjaolu, et tegemist on kontseptuaalselt téiesti
erineva Ulesehituse, kujunduse, sbnade arvu ja tdhendusega kaubamérkidega, vélistab taotleja arvates
taielikult  tdendosuse kaubamérkide &ravahetamiseks vOi taotleja kaubamérgi Scandi-Flex
PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju assotsieerumiseks varasema kaubamargiga.

Taotleja leiab, et tdhis FLEX on dldiselt nGrgenenud eristusvdimega ka teiste klassis 8 margitud kaupade
osas. Tallinna Halduskohus on oma 21.02.2002. a otsuses haldusasjas nr 3-204/2002 joudnud jareldusele,
et kaubamarkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada ka kdsiraamatu ,,Introduction to trademark Law &
Practice. The Basic Cocepts® punktis 6.2.2.3 sitestatut, mille kohaselt juhul, kui vorreldakse thiseid
elemente sisaldavaid kaubamarke, tuleb kindlaks teha, kas kaubamargiregistris ja erinevate omanike poolt
on kasutuses veel teisi sama Uhiselementi sisaldavaid kaubamadrke. Viimasel juhul on tarbijad juba
harjunud, et sellist elementi kasutavad erinevad kaubamargiomanikud ning nad ei pdéra sellele enam
erilist tahelepanu kui kaubamérgi eristavale osale

Samuti on kdasiraamatu punktis 6.2.2.3 veel margitud, et tugeva eristusvdimega kaubamérgid (liit- vOi
tehiskaubamargid) on suurema tBendosusega segiaetavad kui kaubamérgid, millel on Kaitstavate
kaupadega assotsieeruv tdhendus (vt lisa 1 — véljavote WIPO késiraamatust, viidatud tlked on esitatud
tekstis).

Tahis FLEX uksikuna ja ka kombinatsioonis erinevate sdnadega on kaubamarkide koosseisus Euroopas
laialt kasutatav. Nii nditeks on Euroopa Ghenduse kaubamérgi OHIM on-line andmebaasis tdhise FLEX
kohta Kklassis 8 tehtud kandeid 21 kaubamérgi kohta (vt lisa 2 — valjavdte OHIM on-line
kaubamargiandmebaasist). Alates 01.05.2004.a kehtivad Uhenduse kaubamadrgid ka Eesti Vabariigi
territooriumil ja seega on nende kaubamaérkide olemasolu ja tdhise FLEX registreerimispraktika Euroopa
tasandil antud juhul relevantne. Lisaks on Eesti Patendiameti andmebaasis klassis 8 registreeritud kaheksa
téhist flex sisaldavat kaubamarki (vt lisa 3 — véljavote EPA on-line kaubamargiandmebaasist).

Eraldi tadhelepanu véérib kaubamédrk nr 33690 SANDFLEX, mis omab sarnaseid jooni
kaubamargitaotlusega Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju, koosnedes samuti
liitsbnast sand ja flex, mis eraldivdetuna kaitse alla ei kuulu (vt lisa 4 — valjavite EPA on-line
kaubamargiandmebaasist kaubamargi 33690 SANDFLEX kohta).

Lisaks on tdhise FLEX Kkirjeldavuse ja eristusvbime puudumise kinnituseks klassis 8 asjaolu, et
rahvusvahelise kaubamérgi 764076 Flex IP mittekaitstavaks osaks on méadratud sona flex (vt lisa 5 —
véljavdte EPA on-line kaubamérgiandmebaasist kaubamérgi 764076 Flex IP kohta).

Sellest lahtudes asub taotleja seisukohale, et tdhise FLEX korral ei ole tegemist klassis 8 kaubamargina
eristusvbimet omava tahisega. Kaubamargi FLEX omaniku vastuargument sellele seisneb selles, et
kaubamark FLEX on dldtuntud. V8imalik, et kaubamérk oli saavutanud Euroopa Liidus dldtuntuse
kaitstud kaupade osas taotluse esitamise hetkeks 01.04.1996. a. Euroopa Liidu liikmesriigid olid sel ajal
15 liikmesriiki, kes eranditult olid n.6 vana Laane-Euroopa riigid, kus tbesti vdisid FLEX kaubamérgiga
téhistatud kaubad olla aastakiimneid kasutusel. Samas ei ole pdhjust jareldada, et nimetatud tahis on
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uldtuntud kdikides tdnapdeva Euroopa liidu uutes liikmesriikides, sh. ka Eestis. Kaubamargitaotleja,
leides, et tema kaubamdrk on eristusvGimeline ja uldtuntud Eestis, peab seda ka Eestis tdendama.
Vaidlustusavaldusest seda ei néhtu.

Samuti on reaalses turusituatsioonis paljude erinevate isikute poolt I6ike- ja lihvketaste tahistamisel
reaalselt kasutusel tdhis FLEX. Selle tdenduseks esitab taotleja valjavGtted internetiaadressidelt (vt lisa
6):

http://www.hermes-schleifmittel.com/lang09/pages/produkte _c_frameset.htm , Hermes-Flex cutting
wheels

http://www.comet.si/_pdf/ru/CometRU.pdf, crpanura karamora 4 FLEXO, tiitarfirmade nimetuses flex
http://www.granitnet.hu/English/eng_products.html , GRANIFLEX
http://www.grindtech.com/company.htm, Superflex, Sandflex, Andorflex
http://www.klingspor.de/html/index.php?encrypt=0&ID_O TREE GROUP=111&chapter=111&xtree=1
&begin=1&sl anguage=English&start_infoblock=1, Kronenflex wheels
http://www.lukas-erzett.de/englisch/produkte/index.php?lang=en, Primeflex Power
http://www.rottluff.de/russky/produkte-premiumflex.php, Premiumflex
http://www.swaty.si/index.php?id=86&L=1#armirane plosce, 3 Stars Flex

http://www.thecarbogroup.de/, Carboflex.

Tarbija, olles harjunud, et turul on olemas palju erinevate isikute poolt sama Uhiselementi flex
kasutatavaid kaubamarke, ei pdora sellele erilist tahelepanu kui kaubamargi eristavale osale ning seetdttu
ei saa tarbijal tekkida tdhise FLEX tajumisel ka assotsiatsioone mingi konkreetse kaubamargiga.

Lisaks ei ole vorreldavate kaubamarkide kaubad identsed ja samaliigilised.

Nagu on ka vaidlustaja vaidlustusavalduses Ik 3 tabelis toonud, on kaubamargi 000123521 t&histatud
eranditult klassidesse 7, 8, 9 kuuluvad seadmed, mitmesugused todriistad ning nende osad. Kusjuures
seadme/todriista osana tuleb lahtuvalt kaubamargi kaupade loetelust kasitleda seadme/tdoriista koostisosa
(n. ké&epide vms), mitte aga tarvikut (nt puur, saeleht, I16ikeketas vms).

Vaidlustatud kaubamargitaotluse M200700069 kaubad ei ole aga eraldi seadmed v6i todriistad, vaid
abivahend mingi to0 tegemiseks. Need kaubad ei ole mdeldud iseseisvaks todvahendiks, s.t nendega ei ole
vBimalik ilma tdiendavaid abivahendeid kasutamata todtada. Jarelikult ei ole tegemist ka tddriistaga selles
mottes, et tal puudub iseseisev té6funktsioon.

Vaidlustaja on digesti mérkinud, et KaMS § 12 Ig 4 kohaselt ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza
klassifikatsiooni jargi tdhendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse méaaratlemisel. Seega vdib esineda
olukord, nagu see on juhtunud ka ka ké&esolevas vaidluses, kus thes ja samas klassis on maérgitud
eriliigilised ja teineteist vélistavad kaubad.

Taotlejale teadaolevalt ei kasuta vaidlustaja oma kaubaméarki FLEX abrasiivide, |Gikeketaste ja
lihvketaste tahistamisel. Nimetatud asjaolu on kinnitanud ka vaidlustaja ametlik esindaja Eestis, Maic
Kaubanduse AS. Samuti nahtub vaidlustusavalduse lisast 5, et vaidlustaja kaubaméark FLEX on elektriline
kasitooriist professionaalile.

Vaidlustaja on vaitnud, et kaubamark FLEX on omandanud tldtuntud kaubamargi staatuse. Vaidlustaja
ajalugu voib tdesti ulatuda tagasi aastasse 1922, kuid kaubamérk peab vastavalt KaMS § 7 Ig 3 p 1 olema
uldtuntud nimelt Eestis ja seda vahemalt Gihe KaMS 8 7 Ig 3 p 1 nimetatud sektorisse kuuluvate isikute
valdava enamuse hulgas. Seda ei ole aga kaubamargiomanik tdendatud.

Kui kaubamargiomanik ei ole tendanud oma kaubamargi Gldtuntust Eestis registreeritud kaupade osas,
siis on tdiesti valistatud, et tema kaubamérgil on see dldtuntus olemas ka nende klassi 8 kaupade osas,
mille tal diguskaitse puudub (nt. I6ike- ja lihvkettad). Samuti ei ole tGendamist leidnud asjaolu, et
vaidlustusavalduse esitaja kasutab oma kaubamérki FLEX tletldse abrasiivide, 10ikeketaste ja lihvketaste
téhistamisel. Seda on kinnitanud ka vaidlustusavalduse esitaja ametlik esindaja Eestis, Maic Kaubanduse
AS.

Pdhjendamatu on vaidlustaja viide Rootsi firmale Flex Scandinavia AB. Esiteks on tegemist Rootsi
firmaga, millel puudub kokkupuude Eestiga ja Eesti digusruumiga. Seetdttu on kéesolevas vaidluses
alusetu ka viide infoportaalile, kus justkui Flex Scandinavia AB-le viidatakse ka lihendiga Scandi Flex
AB. Flex Scandinavia AB kontaktandmete vBrdlemisel infoportaalis osundatuga nahtub, et tegemist ei saa
olla sama firmaga (vt lisa 7 — valjavdte Flex Scandinavia AB kodulehelt). Nagu juba maérgitud, see
vaidlustusavalduse esitaja poolt esile toodud informatsioon ei oma mingisugust seost Eesti ja kdesoleva
kaubamargivaidlusega.
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Vaidlustaja viitab ka d&rinime Oiguskaitsele. Arinime Flex-Elektrowerkzeuge GmbH oluline osa
Elektrowerkzeuge viitab samas otseselt elektriseadmetele (Elektrowerkzeuge e. elektrimehhanismid voi
elektririistadetehas, (vt lisa 8 — véljavite saksa-eesti sdnastikust), mis on koosk6élas ka kaubamargiga
FLEX kaitstavate kaupadega. Arusaamatu on, milles seisneb kaubamargitaotlejapoolne teise isiku arinime
maine ja eristatavuse darakasutamine ning tarbijate eksitamine, kui arinimi Flex-Elektrowerkzeuge GmbH
on tervikuna visuaalselt, foneetiliselt ja tahenduslikult téielikult erinev kaubamérgitaotlusest Scandi-
Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju ning lisaks arinime ja kaubamargitaotluse kaubad on
eriliigilised. Kaubamérkide (ja ka &rinime ning kaubamargi) omavahelise sarnasuse hindamisel peab
tuginema nende Gldmuljel, kusjuures hindamisel tuleb arvesse votta kaubamargitaotluse reproduktsioon
(KaMS § 12 Ig 1). Samuti tuleb analoogia korras kaubamaérgi vordlemisel &rinimega arvesse votta
ariregistrisse kantud terviklik arinimi.

Vaidlustaja on meelevaldselt endale kasulikul moel tikeldanud nii &rinime kui ka kaubamargitaotluse
osadeks ning vordleb ainult &rinime ja kaubamérgi sarnaseid elemente, jattes tdhelepanuta vGrreldavate
tahiste taiendavad elemendid, mis eristavad neid tahiseid teineteisest olulisel maaral.

Kokkuvdttes mérgib taotleja, et kaubamargitaotluse nr M200700069 Scandi-Flex PROFESSIONAL
ABRASIVES + kuju registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p 2, Pariisi konventsiooni art 6 bis
Ig 1 jaart 8 ning TRIPS lepingu art 16 Ig 3 satetega ning Patendiameti registreerimisotsus on digusparane.
Taotleja palub vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jatta Patendiameti kaubamaérgitaotluse
M200700069 Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju registreerimisotsus jousse.

Lisad:

1 — véljavote WIPO kasiraamatust punkti 6.2.2.3 kohta;

2 — valjavote OHIM on-line kaubamérgiandmebaasist;

3 — valjavote EPA on-line kaubamérgi andmebaasist;

4 — valjavote EPA on-line kaubaméargiandmebaasist kaubamérgi 33690 SANDFLEX kohta;

5 —véljavGte EPA on-line kaubaméargiandmebaasist kaubamargi 764076 Flex IP kohta;

6 — valjavotted erinevate firmade kodulehtedelt Internetis;

7 - valjavote Flex Scandinavia AB kodulehelt;

8 - véljavote saksa-eesti sdnastikust.

Vaidlustaja seisukohad taotleja vastuse suhtes

Vaidlustaja esitas alljargnevaga omapoolse vastuse taotleja seisukohtadele. Nimelt on FLEX seisukohal,
et taotleja esitatud argumendid ei kinnita Patendiameti otsuse nr 7/M200700069 seaduspdarasust ning
seega vaidlustusavalduse alusetust. Otse vastupidi, taotleja on ndustunud mitmetes aspektides FLEX
argumentidega ning isegi esitanud tdiendavaid argumente kinnitamaks Patendiameti otsuse
digusvastasust.

1. Ké&esoleval juhul puudub poolte vahel vaidlus vaidlustajale KaMS § 11 Ig 1 p 6 mdttes varasemate
Oiguste kuuluvuse ning FLEX poolse ndusoleku puudumise osas kaubamérgi registreerimistaotluses nr
M200700069 toodud kaubamérgi registreerimiseks klassides 3 ja 8 taotletud kaupade tahistamiseks.

2. Antud vaidlustusavalduses tuleb tuvastada, kas registreerimiseks esitatud kaubamérk on KaMS § 10 Ig
1 p 2 mottes konfliktis vaidlustaja varasema kaubamérgi ja arinimega, voi mitte, so. kas taotluses toodud
kaubamark on eksitavalt sarnane ja/vdi assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamadrgi ja drinimega ning
kas vorreldavate kaubamérkidega kaetud kaubad on identsed v8i samaliigilised.

3. Vaidlustaja leiab, et registreerimiseks esitatud kaubamérk on sarnane ja assotsieeruv varasema
kaubamargiga FLEX, mis on registreeritud identsete ja samaliigiliste kaupade t&histamiseks. Mistdttu
esinevad KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamiseks vajalikud tingimused.

Taotleja on oma 22.10.2008. a esitatud seisukohtades leidnud, et vorreldavad kaubamargid ei ole identsed
ega ka sarnased. Samuti ei ole registreerimistaotluses nr M200700069 ja vastandatud kaubamérgi
registreeringus toodud kaubad vdidetavalt identsed ega ka samaliigilised.

Kaubamérkide reproduktsioonide véidetavat erinevust pdhjendades Kkinnitab taotleja mitmeid
vaidlustusavalduses valjendatud seisukohti. Nimelt leiab taotleja vé&ga Oigesti, et registreerimiseks
esitatud kaubamargi sdnaline element PROFESSIONAL ABRASIVES on kaupade liiki nditav kirjeldav
element. Ka registreerimiseks esitatud t&hises sisalduva séna Scandi osas ndustub taotleja vaidlustaja
vdljendatud seisukohaga, et tegemist on geograafilisele alale viitava lihendiga.




4. Seonduvalt ulalesitatuga soovib vaidlustaja, juhindudes toostusomandi diguskorralduse aluste seaduse
8 46 Ig 1 tdiendada 02.07.2008. a esitatud vaidlustusavaldust KaMS 8 9 Ig 1 p 6 satestatud Giguskaitset
valistava asjaoluga.

Nimetatud satte kohaselt ei saa diguskaitset tahis, mis oma olemuselt vdib tarbijat eksitada kaupade vdi
teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, vaartuse, geograafilise paritolu, kaupade tootmise vGi teenuste
osutamise aja vOi kaupade voi teenuste teiste omaduste suhtes.

Kuivdrd ka 02.07.2008. a esitatud vaidlustusavalduses on osundatud nimetatud asjaolule, ei ole tegemist
vaidlustusavalduse esitamise kuup&eval esitatud ndude sisu ja aluse laiendamisega.

Nagu ka taotleja seisukohtade punktis 1 rohutab, viitab inglise keelse sbna scandinavia (eesti keeles
Skandinaavia) lihend Scandi kaupade geograafilisele paritolule. Skandinaaviaks ehk Skandinaavia
maadeks nimetatakse kitsamas, geograafilises tdhenduses Rootsit ja Norrat (riike, mille territooriumi
pohiosa asub Skandinaavia poolsaarel). Laiemas, kultuurilises ja ajaloolises tadhenduses nimetatakse
Skandinaaviaks Rootsit, Taanit ja Norrat voi maid, kus kdneldakse pdhjagermaani ehk skandinaavia keeli
— lisaks nimetatud maadele ka F&éri saari ja Islandit (lisa).

Arvestades, et taotleja ndol on tegemist Eesti Vabariigis registreeritud, sh. Eestis tegevuskohta omava
arilbhinguga ei saa registreerimiseks esitatud kaubamdrgiga téhistatavad kaubad périneda
Skandinaaviamaadest. Mistdttu on tegemist KaMS § 9 Ig 1 p 6 tdhenduses geograafilise pdritolu suhtes
eksitava téhisega.

5. FLEX on endiselt seisukohal, et vaadeldavate kaubamérkide peamisteks ja eristavateks osadeks on
identne sbna FLEX, kuivord nimetatud element on tarbijale (heselt tuvastatav ning uhtlasi nimetatud
elemendi abil on tarbijal lihtne ning mugav kaubamérgid meelde jatta.

Kuigi taotleja on oma vastuses esitanud paljasdnalised vaited, et sdna FLEX on taotletud kaupade suhtes
kirjeldava iseloomuga ning esitanud nimetatu kohta valmistamistehnoloogilise selgituse, juhib vaidlustaja
siinkohal komisjoni tahelepanu asjaolule, et tavatarbija reaalses turusituatsioonis ostuotsuse tegemisel
kokku puutudes registreerimiseks esitatud vOi mistahes teise kaubamargiga ei saa teavet kaupade
valmistamistehnoloogia kohta. Mistdttu on ekslik vaita, et tarbijale seostub tédhis FLEX (heselt
mdistetavalt valmistehnoloogia hulka kuuluva elemendi fliisikaliste omadustega.

Tarbija tahelepanu koidavad siiski, kas néiteks eriline tahise kujundus, omapdrane otsese tdhenduseta
sbna vOi teatavate varvide kasutus. Kéesoleval juhul taotluses nr M200700069 esitatud reproduktsioonist
ei ndhtu aga sisuliselt tikski osundatud element, so. tegemist on praktiliselt olematu kujundusega téhisega,
mille puhul ei saa radkida ka omaparasest vérvikasutusest vOi tdiendavatest eristusvBimet lisavatest
originaalsetest elementidest. S6nalise elemendi kujutamisel ei ole kasutatud isegi ebaharilikku kirjasrifti,
s0. tegemist on igapéevaselt laialt kasutatud kirjastiiliga, mis samuti ei lisa kaubamargile eristatavuse
maddet.

Registreerimiseks esitatud kaubamargiga turusituatsioonis kokku puutudes on enamgi kui tdendoline, et
tarbija teab ja tunneb geograafilisele paritolule viitavat lihendit Scandi ning sGnade kombinatsiooni
PROFESSIOANL ABRASIVES kui kaupadele viitavaid sbnade kombinatsiooni. Uhtlasi tajub tarbija
tahist FLEX kui kaubamarki, mida osaliselt kinnitab ka stiimboli ® kasutamine just séna FLEX kohal.
Osundatud stimbol oleks seostatav kogu tahisega tiksnes juhul, kui lihendi Scandi ja tahise FLEX vahel
ei oleks sedavdrd olulist eraldust.

6. Kuigi taotleja on oma vastuses ekslikult osundanud, et registreerimiseks esitatud t&hise kdik elemendid
on vordse rohuasetusega, so. ,,mitte Uhtegi ei ole neist olulisemalt vaiksemas mahus eksponeeritud®, on
tegemist taielikult eksitava vaitega. Sdnaline o0sa PROFESSIONAL ABRASIVES on téhise, kui terviku
uldmuljelt selgelt vaiksem vorreldes mh. ka tlejadnud sonalise osaga.

Samuti ei saa véhemoluliseks pidada sdnade Scandi ja Flex erinevat rohuasetust téhises. Nimelt on séna
Scandi kujutatud mustal ristkillikul, mis omakorda asetseb tahise vasakus tGlemises nurgas. Samal ajal kui
sbna Flex on kujutatud tumedate tdhtedega heledal taustal. Liihendi Scandi ja sona Flex vahel on selgelt
tajutav vahe, mis véljendub nii kirjavahemargi ,,-* esinemises, kui ka lithendi Scandi taustana kasutatud
musta varvi ristkiliku puudumises séna Flex taustal. Nimetatud asjaolu, so. registreerimiseks esitatud
téhises on tulenevalt kujunduslikust elemendist téhise kui terviku tldmuljelt réhutatud just sdna Flex,
kinnitab taiendavalt vaadeldavate kaubamérkide sarnasust ja assotsieeruvust.

Ka taotleja on oma vastuses sedastanud, et tdhis FLEX on uhes sdnast koosnev lihike ning tarbijale
kergesti meeldejaav tahis.

Loetletud tegurid kdik kinnitavad theselt taotleja vaite ekslikust registreerimiseks esitatud tahise kdikide
elementide vordse r6huasetuse kohta, so. arvestades kdike eeltoodut on vaadeldavates tahistes sisalduva

9



identse elemendi FLEX esinemine sedavdrd oluline, et nimetatust tulenevalt v6ib tarbija saada eksitatud
kauba péritolu osas, samas pidades registreerimiseks esitatud kaubamérki assotsieeruvaks varasema
kaubamargiga.

7. Taotleja poolt 22.10.2008. a vastuses osundatud kaubamdrkide registreeringud, mis véidetavalt
kinnitavad vastandatud kaubamérgi eristusvdimetust on kéesolevas kaasuses asjakohatud ja uhtlasi ei
kinnita Patendiameti otsuse Gigusparasust.

Taotleja on vastuses kiill osundanud Tallinna Halduskohtu otsusele ning kdsiraamatus ,,Introduction to
trademark law & Practice. The Basic Concepts* viljendatud seisukohtadele, kuid nimetatud pdhimotete
kéesolevas kaasuses kohaldamise aspektis jatnud tahelepanuta, et vastava tahise kasutamine peab esinema
otseses seoses samade kaupadega/teenustega, so. vastavad ndited kaubamérkidest peavad kajastama
vBimalikult lahedaselt kaesolevas vaidlustusavalduses vaatluse all olevaid kaubamarke. Uksnes sellisel
juhul on nimetatud lahendis ning késiraamatus véljendatud pdhimdtted kohaldatavad.

Tahise FLEX vaidetava Kirjeldavuse ja eristusvdime puudumise tdendamiseks on vastuse lisana 2 esitatud
valjatrikk OHIM-i elektroonilisest kaubamérkide andmebaasist, mis véidetavalt tGendab taotleja
osundatud seisukohti.

FLEX nimetatud eksliku véitega ei ndustu ning seda arvestades asjaolust, et lisas 2 toodud Uhenduse
kaubamargi registreeringute nr 007280316, 007208184, 006917215 ja 006641138 osas ei ole
registreerimisotsuseid tehtud, mistdttu loetletud kaubamérkidele tugineda ei saa. Registreering nr
006252589 on tagasi vdetud ning registreeringud nr 005671326 ja 005511209 vaidlustatud.
Registreeringute nr 004708582 (tOsteseadmed), 003624806 (habemeajamisvahendid), 002686145
(valgustus), 001884055, 000903559 ja 001209352 (habemeajamisvahendid), 001180272
(keevitusseadmed), 001160084 (valgustus) ndol on tegemist absoluutselt teise valdkonda kuuluvate
kaupade tahistamiseks registreeritud kaubamarkidega, so. osundatud kaubamérkide pdhjal, mis ei ole
mingilgi viisil seotud ei vastandatud ega ka registreerimiseks esitatud kaubamargis esitatud kaupadega, ei
saa vdita, et tdhise FLEX né&ol oleks tegemist antud valdkonnas kirjeldava voi eristusvoimetu téhisega.
Analoogne situatsioon on ka Eesti Patendiameti elektroonilise kaubamérkide andmebaasi valjatrikil
esitatud kaubamarkidega (vastuse lisa 3).

Valjatriikis esitatud Uhenduse kaubamargi registreering nr 000365221 on kehtivuse kaotanud ning
registreeringu nr 000232629 registreerimisest on keeldutud. Eksitavad ning meelevaldsed on taotleja
jareldused riikliku kaubamargi registreeringuga nr 33690 (vastuse lisa 4) seonduvalt. Nimelt on taotleja
meelevaldselt muutnud registreeringus toodud kaubamargi &iguskaitse ulatust. Kapman AB on
registreerimiseks esitanud ning kaitse ka saavutanud kaubamérgile SANDFLEX ning osundatud
valjatriikist ei ndhtu, et snad SAND ja FLEX eraldivdetuna oleks kaitse alt vélja voetud.

Vastuse lisana 5 esitatud rahvusvaheline registreering nr 764076 n&ol on jarjekordselt tegemist taiesti
teise valdkonda kuuluvate kaupade téhistamiseks registreeritud kaubamaérgiga. Mistdttu ka osundatud
registreering ei kinnita taotleja seisukohti.

8. Kdige ilmekamaks kinnituseks vastandatud kaubaméargi FLEX loomupdrase eristusvdime olemasolu
kohta on seesama registreering nr 000123521, so. OHIM kontrollides nimetatud kaubamargi
registreerimiseks esitamisel kdiki absoluutseid kaitse vBimaldamisest keeldumise takistusi, tuvastas et
taotletud kaupade osas on tegemist eristusvGimelise tdhisega, mis on suuteline tditma kaubamargi
funktsiooni. Euroopa Uhenduse kaubamargi registreering nr 000123521 on kehtiv registreering ning seni,
kuni ei ole nimetatud registreeringut tihistatud, tuleb registreeringust tulenevaid 6igusi kaitsta ning
tunnustada.

Koik eeltoodu lilkkab iiheselt timber taotleja eksliku viite, et tahise FLEX naol ei ole tegemist Uhenduse
kaubamargi registreeringus toodud kaupade suhtes eristusvGimet omava téhisega.

9. Samas aspektis ei saa vahemoluliseks pidada ka uldtuntuse aspekti. Nimetatuga seonduvalt juhib FLEX
apellatsioonikomisjoni tdhelepanu taotleja vastuse punktis 2 valjendatule, so. taotleja modnab, et
kaubamark FLEX oli saavutanud Euroopa Liidus tldtuntuse juba 1996. aastal.

Oleks meelevaldne jareldada, et Euroopa Liidu laienemisega kaotavad kaubamérgid oma maine ja/vdi
saavutatud dldtuntuse. Vastupidi nimetatu andis vaidlustajale véimaluse laieneda taiendavatesse Euroopa
riikidesse, olles nuiidseks lisaks Eestile esindatud ka Soomes, Rootsis, Itaalias, Latis, Leedus, Belgias,
Bulgaarias ja Austrias.

FLEX oli esimene, kes juba 1922. aastal Uhendas statsionaarse elektrimootori v6lliga, konstrueerides
nurklGike seadme — FLEX. FLEX kaubamérki on kasutatud juba enam kui 80 aastat, mistdttu on
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kaubamark FLEX tarbijale seostatav vaidlustajaga ning tema kaubamargiga (vaidlustusavalduse lisad 4 ja
5).

Ekslik on taotleja esitatud vaide, et kaubamark peab olema Uldtuntud vahemalt (ihe KaMS § 7 1g 3 p-s 1
nimetatud sektorisse kuuluvate isikute valdava enamuse hulgas ning kuivard kédesoleval juhul vaidlustaja
nimetatut tdendanud ei ole, ei saa vaidlustaja kaubamarki ldtuntuks lugeda ja vastavaid argumente ka
kaesolevas vaidlustusavalduses otsuse tegemisel arvestada.

FLEX juhib siinkohal komisjoni téhelepanu KaMS 8§ 7 Ig 3 sétestatule, milles esitatud loetelu ei ole
ammendav, samuti ei ole ainuiksi kaubamargi tuntuse aste valdava enamuse teatud sektorisse kuuluvate
Eesti isikute seas ainuke argument kaubamargi tldtuntuse tunnistamisel. Vastupidi kaubamérgi Gldtuntuse
tunnistamisel vdib arvesse vGtta naiteks ka selle kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust, geograafilist
levikut, aga samuti ka registreerimist, kasutamist ja Uldtuntust teistes riikides.

Kaubamargi tildtuntuse késitlemisel WIPO poolt vélja antud juhise ,,Joint Recommendation Concerning
Provisions on the Protection of Well-Known Marks* (Geneva, 2000) artikkel 2(2)(d) viitab asjaolule, et
liilkmesriik v6ib tunnistada kaubamargi Gldtuntuks isegi siis, kui kaubamarki ei tunta heski vastavas
liilkmesriigi sektoris. WIPO juhise artikli 2(3)(b) kohaselt vGib liikmesriik artikli 2(2)(d) kohaldamisel
nduda, et kaubamaérki teatakse (ihes vdi enamas jurisdiktsioonis peale liikmesriigi enda.

Tuginedes FLEX kaubamargi FLEX rahvusvahelisele tuntusele, palub FLEX arvestada kaubamérgi
hindamisel ka antud asjaolusid ning lugeda vaidlustajale kuuluv kaubamérk Gldtuntuks KaMS § 7
tdhenduses, ning sellest tulenevalt arvestada registreeritud kaubamargidigustele lisaks ka vaidlustaja
kaubamargi Gldtuntusest tulenevaid 6igusi KaMS § 10 sétete kohaldamisel.

FLEX esitas esmakordselt oma kaubamérgi FLEX registreerimiseks juba 1952. aastal Saksamaal ning
kaitse saavutati 1956. aastal (lisa 2). Nimetatu kinnitab ilmekalt FLEX poolset pikaajalist kaubamargi
FLEX kasutamist. Samas on kahtlustetagi selge, et sedavord pikaajalise katkematu kasutamise tulemusena
on kaubamark saavutanud tarbijate seas tldtuntuse.

10. Kuigi taotleja on rdhutanud, et kaubamargi FLEX kasutamist tuleb tdendada Eesti Vabariigis, on
taotleja ise nimetatule vasturdékivalt esitanud arvukalt valjatriikke mitmete eri riikide Interneti
lehekiilgedelt, mis vdidetavalt kinnitavad t&hise FLEX laialdast kasutamist Eestis (vastuse lisa 6).
Osundatud kéaesolevas kaasuses asjakohatud véljatrikid Kinnitavad tadhiste HERMES FLEX,
TOROFLEX, COFLEX, GRANIFLEX, PREMIUMFLEX, jne. kasutamist muuhulgas néiteks Saksamaal.
Samas ei kajastu lisatud valjatrikkidel tahise FLEX kasutamine ning veelgi enam kasutamine Eestis.

11. Kuigi taotleja on oma vastuses pikalt peatunud vastandatud kaubamargi eristusv8ime aspektil, ei ole
samas esitatud (htegi argumenti vdi vastuvaidet vaidlustusavalduses esitatud vaadeldavate kaubamérkide
semantilisele ning foneetilisele vdrdlusele.

FLEX on endiselt seisukohal, et registreerimiseks esitatud kaubamdrk on sarnane ning assotsieeruv
varasema FLEX uldtuntud kaubamérgiga FLEX. Lahtudes FLEX kaubamargi tuntusest Gldsuse seas,
v@ivad tarbijad vaidlustatud kaubamérgiga téhistatud kaupu pidada ekslikult firmalt FLEX périnevaks voi
allutatud olevaks.

12. Seonduvalt vaadeldavate kaubamérkidega kaetud kaupadega on taotleja ekslikult analiitisinud kaupu,
mille tahistamiseks vastandatud kaubamérki kasutatakse ja mille tahistamiseks mitte.

KaMS § 12 Ig 2 kohaselt méaratakse kaubamargi Giguskaitse ulatus mh. registrisse kantud kaupade
loeteluga. Seega tuleb registreerimiseks esitatud kaubamargi ja vastandatud kaubamargi v6imaliku
konflikti tuvastamisel lahtuda vastavatest registrisse kantud kaupadest, mitte kaupadest, mille
téhistamiseks kaubamérke vaidetavalt kasutatakse vGi ei kasutata.

Riigikohus on oma 3.10.2007. a otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et kaupade/teenuste samaliigilisuse
hindamisel tuleb arvestada koiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh. nende olemust, nende I6pp-
tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamérgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamarkide ja
kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on uksteist asendavad vdi taiendavad. Piisab ka tksnes
Uhe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu (teenuseid) samaliigilisteks.
FLEX ei ndustu taotleja vaitega, et registreerimistaotluses nr M200700069 ja Uhenduse registreeringus nr
000123521 on toodud eriliigilised teineteist vélistavad kaubad. Kdesoleval juhul kattuvad vaadeldavate
kaubamarkidega kaetud kaupade turustuskanalid ning 10pp-tarbijad. Samuti on tegemist U(ksteist
taiendavate kaupadega.

Taotleja soovib registreerida tdhise Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju klassis 8
toodud ,,I0ikekettad, lihvkettad* tdhistamiseks, mis on KaMS § 10 Ig 1 p 2 tdhenduses identsed kaubad
vastandatud kaubamargi registreeringus toodud ,,10ike- ja lihvimisriistad* kaupadega.
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Registreerimistaotluse nr M200700069 klassis 3 toodud abrasiivide ndol on tegemist peeneteralise
haruldaselt suure kdvadusega kristalse ainega vOi sellega kaetud pinnaga, mis on laialdast kasutust
leidnud erinevate pindade lihvimis- ning ka IGikeriistadega seotud valdkondades. Nimetatud pdhjusel on
ka registreerimistaotluse nr M200700069 klassis 8 toodud kaubad (likekettad, lihvkettad) darmiselt
tihedalt seotud abrasiividega, kuivdrd abrasiivi kasutatakse muuhulgas just I6ike- ning lihvketaste osana.
Vastandatud kaubamark FLEX on samuti registreeritud klassis 7 mitmesuguste lihvimis- ning
IGikamisriistade ning nende osade téhistamiseks.
Tegemist on kaupadega, mis taiendavad uksteist ning nende kasutamisvaldkonnad ning tarbijad on samad,
mistdttu on tegemist KaMS § 10 Ig 1 p 2 tdhenduses samaliigiliste kaupadega.
13. Seonduvalt vaidlustaja arinime ja vaidlustatud kaubamargi vahelise konfliktiga osundab FLEX
taiendavalt todstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 8 satestatule, mis tagab, et Uhe riigi
ettevotjad ei kasutaks dra teise isiku arinime mainet ja eristatavust, isegi juhul kui see &rinimi pole selles
riigis registreeritud vOi kasutatud. Tarbijaid tuleb kaitsta eksitamise eest drilise parinevuse suhtes ning
elimineerida teiste isikute teod, mis pdhjustavad &rinime ja kaubamargi eristatavuse ja véaartuse
kahandamist ning kdlvatut konkurentsi.
Kéesoleval juhul on registreerimiseks esitatud kaubamargi identifitseeriv osa identne FLEX &rinime
identifitseeriva osaga, mistdttu esineb tGenaosus tarbija eksitamise osas. Taotleja vdga Gigesti viitab
arinime  Flex-Elektrowerkzeuge GmbH  koosseisus esineva ,,Elektrowerkzeuge” tdhendusele
(elektrimehhanismide voi elektririistade tehas), kuid nimetatud asjaolu ei valista drinime ja kaubamérgi
vahelist kollisiooni. Nimelt ei lisa arinime koosseisus osundatud Kirjeldav element drinime ja kaubamargi
vordlusel eristatavust. Kui vorrelda tahist FLEX nt. &rinimega FLEX Elektrimasinatehas AS, on
kahtlustetagi selge, et tarbija tajub arinimes eelkbige kaubamarki FLEX. On véga tavaparane kasutada
arinime koosseisus kaubamarki ja tédiendavat kirjeldavat elementi, samal ajal jattes kaubamérgi
muutumatuks — MAAG Grupp - MAAG Piimat6dstus, MAAG Lihatédstus; AS KALEV — KALEYV Jéhvi
Tootmine, KALEV Meedia, KALEV Chocolate Factory, jne.
Registreerimiseks esitatud kaubamark on sarnane ning assotsieeruv varasema FLEX kaubamargiga FLEX.
FLEX kaubamérgi reklaamimise tulemusena ja ladhtudes kaubamargi tuntusest Uldsuse seas vdivad
tarbijad vaidlustatud kaubamargiga tahistatud kaupu pidada ekslikult firmalt FLEX péarinevaks voi
allutatud olevaks.
Arvestades 02.07.2008. a esitatud vaidlustusavalduses esitatud argumente ning neid kinnitavaid tdendeid,
samuti kaesolevas vastuses toodut ning Uhtlasi juhindudes KaMS 89 1g1p6,8101g1p 2, 8411g2,
Pariisi konventsiooni art 6 bis Ig 1 ning artikkel 8, TRIPS art 16 Ig 3 ning Td6stusomandi diguskorralduse
aluste seaduse 8391g1p2jag61llgl palub vaidlustaja tiihistada Patendiameti otsus nr 7/M200700069
kaubamargile Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju Eesti Vabariigis 6iguskaitse
vBimaldamise  kohta kogu ulatuses ning kohustada Patendiametit jatkama  menetlust
apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
Lisad:

1. viljatriikk elektroonilise entsiiklopeedia Vikipedia otsingusiisteemist otsingu ,,Skandinaavia“

tulemuse kohta;
2. valjatrikk Saksamaa elektroonilisest kaubamarkide registrist kaubamargi FLEX registreeringu nr
688842 kohta.

Taotleja tdiendav seisukoht

1. Komisjon on teinud vaidlustajale 24.07.2009.a ettepaneku esitada oma I6plikud seisukohad.
Kaubamérgitaotlejat on nimetatud asjaolust teavitatud posti vahendusel ning vastav kiri joudis tegelikult
kaubamargitaotlejani 29.07.2009. a.

Komisjoni p6hima&ruses pole kasitletud dokumentide kattetoimetamise korda ning téhtpdevade
arvestamist. Seet6ttu tuleb siinjuures tugineda teistele seadustele.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 307 Ig 1 kohaselt on menetlusdokument katte toimetatud alates
dokumendi voi selle kinnitatud &arakirja voi véljatriki Gleandmisest saajale, kui seaduses ei ole ette nadhtud
teisiti. § 307 Ig 3 sdtestab, et kui dokument on jéudnud menetlusosalise kétte, kellele dokument tuli kétte
toimetada vOi kellele dokumendi vdis vastavalt seadusele kétte toimetada, ilma et kattetoimetamist oleks
vBimalik tdendada vdi kui on rikutud seaduses satestatud kéttetoimetamise korda, loetakse dokument
menetlusosalisele katte toimetatuks alates dokumendi tegelikust saajani jéudmisest.
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Analoogia korras mérgib taotleja, et ka KaMS § 13 Ig 2 kohaselt loetakse taotluse saabumise péevaks
selle tegelik Patendiametisse saabumise péev. See kehtib ka taotluse edastamisel posti- voi kulleriteenust
kasutades.

Seega on kdaesoleval juhul oluline komisjoni 8plike seisukohtade esitamise ettepaneku tegelik
kattejdudmise paev kaubamargitaotlejale, milleks on 29.07.2009. a. Komisjoni pdhimaaruse § 18" Ig 5
kohaselt vdib I6plikes seisukohtades viidata tiksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi,
ja tdenditele, mis olid enne 18plike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist komisjonile esitatud. Kuna
samal kuupéeval esitatud dokumentidel pole kehtiva diguse pShimdtete pohjal teineteise ees kellaajalist ja
kuupdevalist eelist, s.t ei saa vdita, et Uks neist on esitatud enne teist, on taotleja seisukohal, et tdiendavaid
seisukohti ja tdendeid saab esitada ka 10plike seisukohtade ettepaneku tegemise kuupéeval (antud juhul
kaubamargitaotlejale sellest teada-/kattesaamise kuupdeval). Analoogia korras viitab taotleja siinjuures
KaMSsS § 11 Ig 3, mis satestab, et kui Gigused kaubamargile vdi muud digused on tekkinud (hel ja samal
kuupéeval, ei teki neil Uksteise suhtes eelist.

2. Vaidlustaja tdiendas 27.01.2009. a esitatud vaidlustusavaldust KaMS § 9 Ig 1 p 6 satestatud
Oiguskaitset valistava asjaoluga (viide geograafilisele paritolule).

Kaubamérgitaotleja on tdesti oma vO0rkeelse kaubamadrgi valjatdotamisel I&htunud turunduslikust
aspektist ning sidunud selle kaudselt nii oma sihtturu (mis hélmab muuhulgas ka Pdhja- ja
Skandinaaviamaid) kui ka kaupadega. Samas ei ole Scandi puhul tegemist ametliku termini voi luhendiga
(geograafilise tdhisega vms), vaid mugandadud, mitteametliku lihendiga, mis vGib tarbijates tekitada
teatud assotsiatsioone Skandinaaviaga. Viitame siinjuures ka asjaolule, et Iliihendiga Scandi
samatdhenduslik ja dravahetamiseni sarnane téhis scandic on Patendiameti varasema praktika kohaselt
loetud eraldiseisvalt registreerimisvfimeliseks tahiseks. Vt. kaubamérgid nr 0756180 ja 0760882.

Lisaks on kaubamaérgiregistris mitmeid varasemaid kaubamargiregistreeringuid, mis sisaldavad sdnad
Scandic vdi Scandinaavia, kuid mille omanikuks pole Skandinaaviamaadest (s.t Rootsist, Norrast,
Taanist, Islandilt ja Faari saartelt) périt firmad, vaid Eesti, Saksamaa ja Soome firmad. Vt. kaubamargid
37796, 0760882 ja 0842380.

Viitame siinjuures ka meie varasemale seisukohale, et kaubamarki tuleb nii registreerimisel kui ka tarbija
seisukohast analiilisida kui tervikut, mitte aga tlikeldada seda meelevaldselt (iksikuteks osadeks. V&éar on
vaidlustaja seisukoht, et kaubamérgitaotluse sdnad Scandi ja Flex on teineteisest selgelt eraldatud ja
justkui eraldi sénad. Need s6nad on tihendatud sidekriipsuga, mis keelereeglite kohaselt tdhendab kui Uhte
sOna. Seet0ttu ei saa terviklik tdhis Scandi-Flex viidata ka geograafilisele péritolule, kuna puudub selline
geograafilise piirkond voi tahis.

3. Vaidlustaja on viidanud, et osad viidatud Euroopa Uhenduse kaubamérgiregistreeringud on
vaidlustatud (CTM 005671326 ja CTM005511209). See on tdsi, kuid nt. kaubamark CTM 005671326
DIWA flex, mis on samuti registreeritud klassides 7 ja 8 kaupade osas, mis samaliigilised vaidlustaja
kaubamargi kaupadega. Oluline siinjuures on see, et selle kaubamérgi vaidlustajaks ei ole Flex-
Electrowerkzeuge GmbH vaid keegi kolmas isik. Pole ka teada vaidlustamisasjaolud. Oluline siinjuures
on selle kaubamdrgi registreerimise fakt OHIM biroo poolt ning selle aktsepteerimine Flex-
Electrowerkzeuge GmbH poolt.

4. Taotleja esitab lisatdendid, et tahis FLEX on kolmandate isikute poolt Eestis reaalselt kasutusel
kaupade abrasiivid, 10ike- ja lihvkettad tahistamisel. Valjavottest sisustus- ja ehitustoodete internetipoest
www.ehitusmaailm.ee néhtub, et tarbijal on voimalik osta I8ikekettaid ,,Germaflex“.

Taotleja sooritas kontrollostu Jarva Tarbijate Ghistu Tooriistamarketist Tallinnas. Kontrollostu objektiks
olid firma Mirka I8ikekettad M-Flex, M-Cut ja M-Pro. Asjaolu, et erinevate t60de jaoks ja erinevate
omadustega Idikekettad on tahistatud erinevate tahistega, viitab asjaolule, et 16ikeketastel erinevad téhised
flex, cut ja pro on kaupu kirjeldavad tahised ning kombineerituna tdhisega M- vdib neid pidada Mirka
erinevateks tootekategooria kaubamérkideks. Lisame kauplusest ja toodetest tehtud fotod ning ostutSeki
koopia.

Ulalmérgituga on tdendatud tihise FLEX kasutamine Eestis erinevate isikute poolt abrasiivide, I13ike- ja
lihvketaste téhistamisel.

5. Euroopa Uhenduse kaubamargi nr 000123521 registreering ei tdenda kaesoleval juhul, et tegemist on
Eestis kdesoleva vaidluse hetkel eristusvdimet omava vOi nagu vaidlustaja véidab, Uldtuntud
kaubamargiga. Patendiamet ja Uhtlasi ka komisjon ei pea oma otsuste tegemisel arvestama varasemate
registreeringutega teistes riikides ning neil puudub selleks ka sisuline v@imalus, sest pole teada varasema
registreeringu tehisolud (s.t kas varasem kaubamark tunnistati registreerimisel Gldtuntuks vdi oli ta
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kasutamise tulemusena omandanud eristusvbime vms). Ka KaMS § 7 Ig 5 sétestab, et kaubamérgi
uldtuntuse tunnistamine ei oma Gigusjoudu hilisemates vaidlustes.

Taotleja viitab siinjuures komisjoni otsusele nr 262-o0 09/12/1999, milles ka k&esolevas vaidluses
vaidlustajat esindav patendivolinik tGendas tahise FLEX todstuskaupade omadusi tahistavat iseloomu
(klass 17), kusjuures tihe tdendusmaterjaline kasutati ka tahise FLEX ingliskeelset vastet, mis on painduv,
paindlik (vt véljavbte otsuses 262-o0 viidatud sonastikule). Komisjon ndustus selle seisukohaga ning
taiendavalt satestas, et tahise FLEX olemasolu kaubamérkide Uhe elemendina ei saa olla nende
kaubamarkide sarnasuse vOi assotsieeruvuse méaaramisel otsustavaks. Selliste kaubamarkide vordlemisel
on marksa olulisem FLEX ees olev s6naosa. Lisaks saab ka viidatud varasemast vaidlusest jareldada, et
tarbijad on juba aastaid kursis tahise FLEX kasutamisega erinevate isikute erinevate tddstuskaupade
tahistamisel kasutatavate kaubamérkide koosseisus ning seetdttu on see tahis Uksikultvdetuna kirjeldava
iseloomuga.

6. Taotleja margib ka, et vorreldavatel kaubamarkidel puudub foneetiline ja semantiline sarnasus.
Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses markinud, et uks kaubamérgi Scandi-Flex PROFESSIONAL
ABRASIVES + kuju v8imalik haaldus on ainult scandi-flex, mis justkui omab olulisel méaaral sarnasusi
uhesilbilise sdnaga flex. Vaidlustaja ka ise nGustub, et sellisel kujul h&éldatav vaidlustatud kaubamérk on
heliliselt pikem. Ainuiksi seetdttu on ilmne selle foneetiline erinevus varasemast kaubamargist. Samas
madratleb kaubamargi Giguskaitse ulatuse siiski tema reproduktsioon (KaMS § 12 Ig 2), mitte aga
oletuslik kasutamine vdi haaldamine ja seetdttu on vale meelevaldselt vaidlustatud kaubamargi teatud osi
kaubamargist eraldada.

Semantilisest aspektist lahtuvalt oleme samuti arvamusel, et tervikkaubamdrgil Scandi-Flex
PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju on taiesti erinev tdhendus vorreldes varasema kaubamargiga
FLEX. Téhis Scandi-Flex on tehislik sdnakombinatsioon, mille otsene tdhendus puudub. Asjaolu, et
sonal flex on teatud Uldkeeleline tdhendus, mis Uhtlasi viitab kaupade liigile ja omadustele, muudab see
selle téhise kirjeldavaks ja eristusvfimetuks tahiseks kéesolevas kaasuses (nagu on ka kaubamérgitaotleja
poolt korduvalt tdendatud). Kuigi kaubamargi koosseisus olev tekst professional abrasives on kirjeldab
kaupade liigi suhtes, ei saa seda siiski meelevaldselt kaubamargitaotluse koosseisust vélja jatta (vt. jéllegi
KaMS § 12 Ig 2). Lisaks on sellise teksti olemasolu tarbija jaoks kaubamérke teineteisest oluliselt
eristavaks asjaoluks, sest ta nditab Uheselt dra, millised kaubad on kaubamargiga Scandi-Flex
PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju thistatud. Lisaks eristab see asjaolu Uheselt kaubamargi
Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju kaupu varasema kaubamargiga FLEX téhistatud
kaupadest, sest abrasiivid, I16ike- ja lihvkettad ei ole selle kaubamargi kaupade loetelus méargitud.
Kokkuvdttes mérgib taotleja, et kaubamargitaotluse nr M200700069 Scandi-Flex PROFESSIONAL
ABRASIVES + kuju registreerimine ei ole vastuolus KaMS 8§ 10 lg 1 p 2 ja 8 9 1g 1 p 6, Pariisi
konventsiooni art 6 bis Ig 1 ja art 8 ning TRIPS lepingu art 16 Ig 3 satetega ning Patendiameti
registreerimisotsus on diguspdrane. Taoleja palub vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jatta
Patendiameti kaubamargitaotluse M200700069 Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju
registreerimisotsus jousse.

Lisad:

1 — kaubamark 0756180;

2 — kaubamérk 0760882;

3 — kaubamérk 37796, 842380;

4 — kaubamérk CTM 005671326;

5 — valjavote aadressilt www.ehitusmaailm.ee;

6 — Toorriistamarket fotod ja ostutSekk;

7 - valjavote inglise-eesti sdnastikust.

Vaidlustaja I6plikud seisukohad

Vaidlustaja margib 16plikes seisukohtades, et ja&b vaidlustusavalduse nr 1148 menetluse jooksul
valjendatud argumentide ning nbuete juurde, so. tuginedes KaMS § 10 Ig 1 p 2 ning Pariisi konventsiooni
artikliga 6 bis ja 8 ning TRIPS artikkel 16 Ig 3 palub tiihistada Patendiameti otsuse kaubamaérgile
Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju (registreerimistaotluse nr M200700069) Eesti
Vabariigis Oiguskaitse vdimaldamise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jétkata kaubamargi
menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
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Taiendavalt toonitab vaidlustaja, et registreerimiseks esitatud kaubamérk on sarnane ja assotsieeruv
varasema FLEX kaubamargiga FLEX, milline on registreeritud identsete ja samaliigiliste kaupade
tahistamiseks. Mistdttu esinevad KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamiseks vajalikud tingimused.
Vaidlustusavalduse esitaja on endiselt seisukohal, et vaadeldavate kaubamarkide peamisteks ja
eristavateks osadeks on identne s6na FLEX, kuivGrd nimetatud element on tarbijale (heselt tuvastatav
ning uhtlasi nimetatud elemendi abil on tarbijal lihtne ning mugav kaubamargid meelde jatta.
Kombineeritud kaubamargi kujutis paikneb rastriga moodustatud ristkulikukujulisel taustal. Kaubamargi
pdhiosa moodustab kujunduslikult vormistatud sdna Scandi-Flex, mis h6lmab suurema osa kaubamargi
pinnast. SBnaline osa Scandi on kujutatud valgena musta ristkiliku taustal, séna Flex on kujutatud musta
varviga Uldisel foonil. Kaubamérgi paremas (lanurgas asub ringi sisse paigutatud tdht R, mida
kasutatakse juba registreeritud kaubamérgi tdhisena. Antud sdnade alla on nendest erineva Sriftiga musta
varvi suurtdhtedega kirjutatud sénad PROFESSIONAL ABRASIVES, mis moodustavad vaid Vi
kaubamargi pindalast. Kdik kirjeldatud elemendid r6hutavad tahise tervik-muljelt elementi Scandi-Flex,
millises on tarbijale tiheselt ning hdlpsasti arusaadav uldtuntud kaubamérk FLEX.

Registreerimiseks esitatud kaubamaérgiga turusituatsioonis kokku puutudes on enamgi kui tGenéoline, et
tarbija teab ja tunneb geograafilisele péritolule viitavat lihendit SCANDI ning s6nade kombinatsiooni
PROFESSIOANL ABRASIVES kui kaupadele viitavaid sénade kombinatsiooni. Uhtlasi tajub tarbija
tahist Flex kui kaubamarki, mida osaliselt kinnitab ka sumboli ® kasutamine just sdna Flex kohal.
Demagoogilist laadi on taotleja véited vaidlustaja kaubamargi FLEX eristusvGimetuse kohta. Nimetatud
kontekstis on taotleja korduvalt esitatud materjalidega Uritanud tdendada, et téhis FLEX on laialt
erinevate isikute poolt kasutusel. Samal ajal on taotleja tdhelepanuta jatnud, et ké&esolevas
vaidlustusavalduses on oluline tuvastada kaubamérkide vaheline kollisioon vaidlustatud kaubamérgi
registreerimiseks esitamise kuupéeva seisuga, so. 18.01.2007. a. Kdik taotleja poolt esitatud hilisemat
perioodi kajastavad materjalid tuleb tdhelepanuta jatta kui asjakohatud téendid.

23.12.2009. a téiendavates seisukohtades on taotleja Uritanud mitmete kaupluste inimestega peetud
kirjavahetusega téendada, et juba 2007 aastal olid vdidetavalt tahist FLEX sisaldavate kaubamarkidega
kandvad tooted Eestis muugil. Nimetatud kirjavahetus aga ei t6enda taotleja véiteid. Nimelt ei ndhtu
kirjavahetusest toodud vdidetavad faktivéited esitanud isikute positsiooni ettevotetes, so. kas toodud
isikutel oli padevus ning teadmised deklareerida kaubamégi kasutamist mitme aasta taguses perioodis.
Samuti ei nahtu, milliste kaubamarkidega vastavad tooted vdidetavalt juba 2003 aastal t&histatud olid.
Hinnates taotleja poolt esitatud tootenéidiseid ja vO0rkeelseid véljatrikke erinevatelt veebilehtedelt, sh.
Mirka 2009 tootekataloogist, vOib jéreldada, et kasutati oluliste tdiendavate elementidega kaubamérke, so.
mitte Uksnes sBnalist tahist FLEX. Seega taotleja vaited FLEX kaubamérgi FLEX vaidetava eristusvdime
puudumise osas on selgelt meelevaldsed.

Vaadeldavate sdnaliste kaubamarkide peamisteks ja eristavateks osadeks on identne sGna FLEX, kuivord
nimetatud element on tarbijale liheselt tuvastatav ning thtlasi nimetatud elemendi abil on tarbijal lihtne
ning mugav kaubamargid meelde jatta. Vaadeldavate kaubamarkide sarnasust ja assotsieeruvust réhutab
ka asjaolu, et registreerimiseks esitatud tahises on tulenevalt kujunduslikust elemendist tahise kui terviku
Uldmuljelt mh. réhutatud séna FLEX. Tahises sisalduv, tarbijale esmapilgul tahaplaanile jadv sdnaline
element professional abrasives on taotletud kaupu kirjeldav, mist6ttu tahises sisaldava eristusvéimelise
ning domineeriva elemendi tuvastamisel thtust ei oma.

Vaadeldavates tahistes sisalduva identse elemendi FLEX esinemine on sedavdrd oluline, et nimetatust
tulenevalt vOib tarbija saada eksitatud kauba péritolu osas, samas pidades registreerimiseks esitatud
kaubamarki assotsieeruvaks varasema kaubamargiga.

Vorreldavate tahiste FLEX ja Scandi-Flex foneetiline erinevus séilib vaid esimeses s6nas Scandi, mis
vastandatud kaubamérgil puudub. Samuti on oluline, et tarbija reaalses turusituatsioonis nimetades
verbaalselt registreerimiseks esitatud tahist, nimetab seda suure tdendosusega enda jaoks voimalikult
mugavalt, so. scandi-flex. Samas on hdaldamisel rdhk just registreerimiseks esitatud tahise sénalise osa
teisel sdnal — Flex.

Vaatamata sellele, et vaidlustatud kaubamérk on heliliselt pikem, on kaubamérkide identifitseerivate
téhiste identsus piisav, et tarbija ndhes vorreldavaid kaubamarke eri aegadel vdi theskoos, loob seose
vaadeldavate kaubamarkide kasutajate vahel, pdhjustades sellega segadust.

Vaadeldavad kaubamargid koosnevad domineerivatest ning identifitseerivatest elementidest lahtuvalt
semantiliselt identsetest elementidest. S6na flex on inglise keelest périnev sGna, milline tdlgituna eesti
keelde tdhendab painutamine, juhe, painutama, kokku tdmbama.
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Nimetatu rohutab ka vaadeldavate kaubamérkide kontseptuaalset sarnasust, kuivord vaadeldavad
kaubamargid kannavad endas semantilisest aspektist tulenevat identset sonumit.

Vaidlustatud tahises sisalduvad inglise keelsed sGnad professional abrasives tahendavad tdlgituna eesti
keelde professionaalsed abrasiivid. Nimetatud elementi ei saa pidada t&hise, kui terviku Gldmuljelt
domineerivaks ega ka eristavaks, kuivlrd tarbija tdhelepanu on suunatud tdhise identifitseerivale
uldtuntud kaubamargile FLEX.

Erinevused vaadeldavate kaubamarkide vahel on sedavdrd minimaalsed, et ka kdige tahelepanelikum
tarbija ei peaks neid erinevate ettevotjate téhisteks, vaid eeldaks selliste kaubamérkidega tahistatud
kaupade parinemist Uhest allikast. Mistottu esinevad kdik KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamiseks vajalikud
tingimused.

KaMS 8 9 Ig 1 p 6 kohaselt ei saa diguskaitset tahis, mis oma olemuselt vGib tarbijat eksitada kaupade voi
teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, vaartuse, geograafilise péritolu, kaupade tootmise voi teenuste
osutamise aja vOi kaupade vdi teenuste teiste omaduste suhtes.

FLEX leiab, et kéesoleval juhul on tdidetud ka nimetatud registreerimistakistuse kohaldamise vajalikud
tingimused. Inglise keelse sdna scandinavia (eesti keeles Skandinaavia) lihend Scandi viitab kaupade
geograafilisele paritolule. Skandinaaviaks ehk Skandinaavia maadeks nimetatakse kitsamas, geograafilises
tdhenduses Rootsit ja Norrat (riike, mille territooriumi pohiosa asub Skandinaavia poolsaarel). Laiemas,
kultuurilises ja ajaloolises tdhenduses nimetatakse Skandinaaviaks Rootsit, Taanit ja Norrat v&i maid, kus
kdneldakse pohjagermaani ehk skandinaavia keeli — lisaks nimetatud maadele ka Faari saari ja Islandi.
Arvestades, et taotleja ndol on tegemist Eesti Vabariigis registreeritud, sh. Eestis tegevuskohta omava
aribhinguga ei saa registreerimiseks esitatud kaubamaérgiga tahistatavad kaubad périneda
Skandinaaviamaadest. Mistdttu on tegemist KaMS § 9 Ig 1 p 6 tdhenduses geograafilise paritolu suhtes
eksitava tahisega.

Seonduvalt KaMS § 9 Ig 1 p 6 kohaldamisega on taotleja oma esialgses 21.10.2008. a esitatud vastuse
esilehel Uheselt deklareerinud, et kaubamargi sbna esimene pool Scandi viitab geograafilisele alale,
nimelt inglisekeelsele vastele Skandinaavia e. Scandinavia. Kaubamargitaotleja on kvalifitseerinud nii
enda paritolu kui ka oma sihtturu geograafiliselt P6hja-Euroopa, tapsemalt Skandinaaviaga, soovides
nimetatud asjaolu réhutada ka oma kaubamargil. Seega on taotleja ise sbnaselgelt Kkinnitanud, et
registreerimiseks esitatud tahises sisalduv lihend on otseselt geograafilisele paritolule viitav ning
keskmiselt informeeritud tarbija jaoks on tegemist Uheselt arusaadavalt Skandinaavia paritolule viitava
tahisega.

KaMS § 9 Ig 1 p 12 kohaselt ei saa Giguskaitse tahis, mille kasutamine on keelatud muu seaduse voi
rahvusvahelise lepingu jargi. Vastavalt toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 8 kaitstakse
firmanimetust kdigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamiseta v@i firmanimetuse
registreerimiseta, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamérgi koosseisu vBi mitte. Nimetatud sétte
kohaselt ei vOi teine ettevdtja Uhe ettevotte firmanimetust kas darinimena voi kauba- v8i teenindusmargina
kasutusele votta ega ka mitte firmanimetusega sarnast nime v@i tahist, kui see vbib pdhjustada tldsuse
eksitamist. To6stusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 8 tagab, et Uihe riigi ettevotjad ei kasutaks
ara teise isiku &rinime mainet ja eristatavust, isegi juhul kui see arinimi pole selles riigis registreeritud voi
kasutatud. Tarbijaid tuleb kaitsta eksitamise eest drilise parinevuse suhtes ning elimineerida teiste isikute
teod, mis poOhjustavad &rinime ja kaubamérgi eristatavuse ja véaartuse kahandamist ning kolvatut
konkurentsi.

Toetudes Ulaltoodud normidele leiab vaidlustaja, et kaubamérk FLEX on otseselt seotud ka FLEX'i
arinimega. Kaesoleval juhul on registreerimiseks esitatud kaubamargi identifitseeriv osa identne FLEX i
arinime identifitseeriva osaga, mistottu esineb t6endosus tarbija eksitamise osas. Taotleja vdga Oigesti
viitab arinime Flex-Elektrowerkzeuge GmbH koosseisus esineva ,,Elektrowerkzeuge® tdhendusele
(elektrimehhanismide vOi elektririistade tehas), kuid nimetatud asjaolu ei valista &rinime ja kaubamérgi
vahelist kollisiooni. Nimelt ei lisa &rinime koosseisus osundatud kirjeldav element &rinime ja kaubamérgi
vOrdlusel eristatavust.

SeetBttu on registreerimistaotluses nr M200700069 toodud téhis ka vastuolus nimetatud Oiguskaitset
valistava asjaoluga.

Kokkuvdttes margib vaidlustaja, et registreerimiseks esitatud kaubamark on sarnane ning assotsieeruv
varasema FLEX'i kaubamérgiga FLEX. FLEX kaubamérgi reklaamimise tulemusena ja l&htudes
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kaubamargi tuntusest Uldsuse seas vdivad tarbijad vaidlustatud kaubamérgiga téhistatud kaupu pidada
ekslikult firmalt FLEX périnevaks voi allutatud olevaks.

Taotleja I6plikud seisukohad esitatuna

Loplikes seisukohtades jaab taotleja oma varasemates vastulausetes toodud seisukohtade juurde. Kuid
vaidlustusavalduse mitterahuldamiseks réhutab lihidalt alljargnevat.

1. Vaidlustaja ei ole tdendanud oma kaubamadrgi Uldtuntust Eestis. Asjaolu, et vaidlustaja on oma
kaubamarki FLEX Eestis kasutanud, ei saa olla automaatseks kinnituseks selle kohta, et see kaubamark on
Eestis ka 0Uldtuntud. Esitatud tdendite pohjal ei ole vdimalik seda kaubamarki Eestis Gldtuntuks
tunnistada. Ainsaks tdendiks v@imaliku tldtuntuse kohta on vaidlustusavalduse lisas 4 esitatud valjatriikk
FLEX kodulehelt, mis luhidalt kasitleb FLEX erinevate seadmete ajalugu, mis on ilmselgelt ebapiisavaks
téendiks Gldtuntuse madramisel. Samuti ei ole kaubamargitaotleja kaupadeks vastavasisulised seadmed,
mistdttu on ka vdimalik kaubamargi FLEX Gldtuntus vaidlustaja seadmete osas k&esolevas vaidluses
tdhendust mitteomav.

2. Vorreldavate kaubamérkide kaubad ei ole identsed ega samaliigilised. Kaubamargiga 000123521 on
tahistatud eranditult klassidesse 7, 8, 9 kuuluvad seadmed, mitmesugused tddriistad ning nende osad.
Kusjuures seadme/todriista osana tuleb lahtuvalt kaubamérgi kaupade loetelust késitleda seadme/tooriista
koostisosa (nt. kéepide vms), mitte aga tarvikut (nt. puur, saeleht, 16ikeketas vms).

Vaidlustatud kaubamargitaotluse M200700069 kaubad ei ole aga eraldi seadmed v6i todriistad, vaid
abivahend mingi t60 tegemiseks. Tegemist ka tooriistaga selles mottes, et tal puudub iseseisev
toofunktsioon.

Vaidlustaja on digesti mérkinud, et KaMS § 12 Ig 4 kohaselt ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza
klassifikatsiooni jargi tdhendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse méaaratlemisel. Seega vdib esineda
olukord, nagu see on ka k&esolevas vaidluses, kus ihes ja samas klassis on margitud eriliigilised ja
teineteist valistavad kaubad.

Kaubamargitaotlejale teadaolevalt ei kasuta vaidlustaja oma kaubamarki FLEX abrasiivide, l18ikeketaste
ja lihvketaste tahistamisel. Nimetatud asjaolu on kinnitanud ka vaidlustusavalduse esitaja ametlik esindaja
Eestis, Maic Kaubanduse AS. Samuti n&htub vaidlustusavalduse lisast 5, et vaidlustaja kaubamérk FLEX
on elektriline k&sitooriist professionaalile.

3. Kaubamérgid ei ole aravahetatavad ja assotsieeruvad. Vastandatud kaubamérk on sdnaméark FLEX.
Vaidlustatav Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju on kombineeritud kaubamérk, mis
koosneb sdnast Scandi-Flex ja selle s6na all olevast snakombinatsioonist Professional abrasives, mis
on kirjeldav tahis ja nditab kaupade liiki ja valistab igasuguse v6imaluse, et tarbijad seostaksid seda
kaubamarki mdne teist liiki kaubaga (nt seadme v0i aparaadiga).

Arusamatu on vaidustaja seisukoht, et kaubamargitaotluse puhul on tegemist praktiliselt olematu
kujundusega tahisega. Olematu kujundus saab olla ainult puhtakujulisel sGnamérgil, nagu see on on
kaubamark FLEX. Kaesoleval juhul aga ei ole tegemist sbnamérgiga, vaid erinevates elementidest
koosneva kombineeritud kaubamargiga.

Kaubamaérki tuleb tarbija seisukohast analulsida kui tervikut tulenevalt tema Gldmuljest ning mitte
tikeldada seda meelevaldselt Uksikuteks osadeks. Tarbija seisukohast on vaidlustatud kaubamérk
reproduktsioonil kujutatud tervik, millel puuduvad eraldi domineerivad osad, mida saaks kaubamaérkide
vlrdlemisel eraldi esile tuua. Tarbija tajub kaubamarkide vdrdlemisel Uheselt, et varasema kaubamargi
puhul on tegemist (hest sdnast koosneva liihikese meeldejddva kaubamdrgiga Flex. Vaidlustatud
kaubamargi puhul aga on mitmest sdnast ja visuaalsest kujundusest koosneva kaubamargiga. Kui tarbija
tajub vorreldavaid kaubamirke erinevatel aegadel voi erinevas kohas, siis asjaolu, et tegemist on
kontseptuaalselt téiesti erineva llesehituse, kujunduse, sdnade arvu, haalduse ja kaudse tdhendusega
kaubamarkidega, vélistab  kaubamérgitaotleja arvates tdielikult tdendosuse  kaubamérkide
aravahetamiseks. Seega vOi kokkuvottes pole vorreldavad kaubamérgid visuaalselt, foneetiliselt,
semantiliselt dravahetatavad ega assotsieeruvad.

Taotleja viitab tdiendavalt varasemale seisukohale, et kaubamarki tuleb nii registreerimisel kui ka tarbija
seisukohast analiiisida kui tervikut, mitte aga tiikeldada seda meelevaldselt tksikuteks osadeks. Vaar on
vaidlustaja seisukoht, et kaubamérgitaotluse sdnad Scandi ja Flex on teineteisest selgelt eraldatud ja
justkui eraldi sénad. Need s6nad on tihendatud sidekriipsuga, mis keelereeglite kohaselt tdéhendab kui ihte
sbna.
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Kaubamérgitaotluses sdna Scandi-Flex on kaudselt seotud nii oma sihtturu (mis hdélmab muuhulgas ka
Pdhja- ja Skandinaaviamaid) kui ka kaupadega (selles osas on kaubamargi reproduktsioonile lisatud ka
eraldi kaupade liiki kirjeldav margis Professional abrasiives.

Pdhjendus tahise Flex kasutamiseks osana kaubamérgist tuleneb sellest, et kaitstavate kaupade
valmistamistehnoloogia hdlmab endas ketta alusmaterjalina nn. painduva tekstiilvorgu kasutamist (ingl.
flexible textile net). Seega flex e. painduv kaitstavate kaupade osas viitab nende omadusele vastu pidada
ka tootingimustes, kus ketast kasutatakse l0ikamisel/lihvimisel ebakorrektselt (s.t vale nurga all).
Jarelikult saab sdnaline osa Flex kaubamargitaotluses tahistatud kaupade osas olla kirjeldava iseloomuga,
naidates kauba kvaliteeti, koostist jm omadusi.

Ulalmargitud seisukoha kinnituseks on esitatud ka viide varasemale TOAK lahendile 262-0, milles TOAK
tunnistas to0stuskaupade osas tahise flex kirjeldavat iseloomu ning lisaks mérkis, et tahise flex olemasolu
kaubamarkide the elemendina ei saa olla nende kaubamaérkide sarnasuse v0i assotsieeruvuse maaramisel
otsustavaks.

4. Termin Scandi ei ole ametlik termin voi luhend viitega geograafilisele tahisele. Tegemist on
mugandatud, mitteametliku liihendiga, mis eeldab tarbijates teatud tdiendavat mottetegevust, et seda
seostada Skandinaaviaga. Tahisel ,scandi“ puudub otsene viide geograafilisele péritolule.
Sonakombinatsiooni Scandi-Flex n&ol on tegemist tehislikult moodustatud t&hendust mitteomava
sOnalihendiga, mis tervikuna on kaitsevbimeline té&his. Lubamatu on selle meelevaldne, tulenevalt
vaidlustaja vajadustest, tlikeldamine eraldiseisvateks sdnadeks vGi andmaks sellele kunstlikult tdhenduse,
mida tal pole. Tegemist on olematu otsese tdhenduseta sonakombinatsiooniga, mis on leksikaalselt
ebakorrektselt konstrueeritud, mis annab t&hisele tervikuna eristusvdime. Seega terviklik tdhis Scandi-
Flex ei eksita tarbijaid kaupade geograafilise péritolu osas.

5. Vaidlustaja viitab ka arinime Giguskaitsele. Arinime Flex-Elektrowerkzeuge GmbH oluline osa
Elektrowerkzeuge viitab samas otseselt elektriseadmetele (Elektrowerkzeuge e. elektrimehhanismid voi
elektririistadetehas), mis on kooskdlas ka kaubamérgiga FLEX kaitstavate kaupadega. Arusaamatu on,
milles seisneb kaubamargitaotlejapoolne teise isiku drinime maine ja eristatavuse arakasutamine ning
tarbijate eksitamine, kui arinimi Flex-Elektrowerkzeuge GmbH on tervikuna visuaalselt, foneetiliselt ja
tdhenduslikult taielikult erinev kaubamérgitaotlusest Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES +
kuju ning lisaks &rinime ja kaubamargitaotluse kaubad on eriliigilised.

Vaidlustaja on meelevaldselt endale kasulikul moel tukeldanud nii &rinime kui ka kaubamargitaotluse
osadeks ning vordleb ainult &rinime ja kaubamérgi sarnaseid elemente, jattes tdhelepanuta vorreldavate
tahiste tdiendavad elemendid, mis eristavad neid t&hiseid teineteisest olulisel mdéral. Selline tegevus ei
ole aktsepteeritav.

6. Kokkuvottes margib taotleja, et kaubamérgi Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju
registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10Ig 1 p 2 ja § 9 Ig 1 p 6, Pariisi konventsiooni art 6 bis Ig 1 ja
art 8 ning TRIPS lepingu art 16 Ig 3 sédtetega ning Patendiameti registreerimisotsus on diguspéarane.

Komisjon alustas kdesolevas asjas 16ppmenetlust 21.09.2010. a.

Komisjoni seisukohad ja pdhjendus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tGendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu
rahuldamisele.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud kaubamérk FLEX (rahvusvah reg nr 000123521,
reg kuup 03.05.1999. a) on varasem taotleja kaubamargi Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES
+ kuju (taotluse nr M200700069) registreerimistaotluse esitamise kuupédevast 18.01.2007. a.
Vaidlustusavalduse esitamisest v8ib jareldada, et puudub varasema kaubamérgi omaniku luba hilisema
vaidlustatud kaubamaérgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamérgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid
kaubamargidigusi ja on vastuolus KaMS 8§ 10 Ig I p 2.

KaMS 810 Igl p2 kohaselt ei saa Giguskaitset kaubaméark, mis on identne vdi sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud Giguskaitse identsete vdi samaliigiliste kaupade voi teenuste tahistamiseks,
kui on tbendoline kaubamérkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamérgi assotsieerumine
varasema kaubamargiga.

Komisjon ndustub vaidlustajaga, et kdesolevas asjas vorreldavate kaubamérkidega kaetud kaubad on
samaliigilised. Taotleja vaidleb sellele vastu. Taotleja soovib oma kaubamarki kaitsta klasside 3 —
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abrasiivid ja 8 — l0ikekettad, lihvkettad osas, siis komisjon leiab, et taotleja margi vdimalik registreering
nendes klassides hdlmab ka vaidlustaja kaupu klassides 7, 8 ja 9. Nii on taotleja kaubamargiga kaitstavad
kaubad: Idikekettad ja lihvkettad (klass 8) vaidlustaja kaubamargiga FLEX kaitstud kaupade: freesimis-,
poleerimis-, lihvimis-, saagimis- ja I6ikeriistad ning nende osad (klassid 7 ja 8) osas otseselt nende osad.
Mis puudutab kaupu: abrasiivid (klass 3), siis need kuuluvad vaidlustaja kaubamérgiga kaitstud kaupade:
elektriliste poleerimis-, lihvimis- ja I6ikepinkide manused (klass 7) koosseisu. Sellest tulenevalt leiab
komisjon, et kaitstavad kaubad on samaliigilised varasemas registreeringus sisalduvaga.

Komisjon hindas kaubamarkide &ravahetamise tdendosust globaalselt, vGttes arvesse kdiki tegureid, mis
esitatud materjalide pOhjal on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamarkide
visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse tle tugines antud juhul kaubamérkide tGldmuljele nende
eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leidis, et v@rreldavate kaubamarkide
aravahetamise tdendosus s6ltub nende kaubamérkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja
domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tahtsusest kaubamarkide koosseisus.
Kaubamérkide FLEX ja Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju puhul on tegemist
sdnamérgi ja kombineeritud margiga, kus iga komponent (sdna) omab teatavat kaalu. Komisjon leiab, et
tarbija seisukohast on vaidlustatud kaubamark reproduktsioonil kujutatud tervik, millel puuduvad eraldi
domineerivad osad, mida saaks kaubamarkide vordlemisel eraldi esile tuua ja nimetatud kaubamarkide
vordlemisel tajub tarbija, et varasema kaubamargi puhul on tegemist Uhest sdnast koosneva lihikese
meeldejadva kaubamargiga FLEX. Pealegi on tahis FLEX Uldiselt nérgenenud eristusvdimega tahis. Ka
taotleja margib, et tahis FLEX tulenedes inglise keelsest sdnast flexible e painduv kaitstavate kaupade
osas viitab nende omadusele vastu pidada ka toétingimustes, kus ketast kasutatakse 18ikamisel/lihvimisel
ebakorrektselt (s.t vale nurga all).

Uhiseid elemente sisaldavate kaubaméarkide vordlemisel arvestab komisjon ka seda, Kkas
kaubamargiregistris ja erinevate omanike poolt on kasutuses veel teisi sama Uhiselementi sisaldavaid
kaubamarke. Antud juhul on téhis FLEX U(ksikuna ja ka kombinatsioonis erinevate sBnadega
kaubamarkide koosseisus Euroopas laialt kasutatav. Vaidlustatud kaubamargi puhul on aga tegemist
mitmest sbnast ja visuaalsest kujundusest koosneva kaubamargiga. Selle kaubamargi moodustab
kujunduslikult vormistatud sdna Scandi-Flex, kusjuures sdnaline osa Scandi on kujutatud valgena musta
ristkiliku taustal ja sBna Flex on kujutatud musta varviga tldisel foonil. Kaubamargi paremas tlanurgas
asub ringi sisse paigutatud taht R, mida kasutatakse juba registreeritud kaubamérgi tahisena. Antud
sonade alla on nendest erineva Sriftiga musta virvi suurtihtedega kirjutatud sonad PROFESSIONAL
ABRASIVES. Vaatamata Uhise tunnuse sdna FLEX esinemisele mdlemas kaubamaérgis leiab komisjon, et
tarbija, kes ndeb neid kaubamarke tiheskoos voi eraldi, tdenédoselt ei loo seost mdlema kaubamaérgi vahel.
Antud kaubamarkide uldist muljet arvestades on raske taheldada markides sisalduvat visuaalset sarnasust.
Jarelikult antud tahised ei ole sedavdrd kokkulangevad, et eksisteeriks tdendosus kaubamérkide
assotsieerumiseks.

Ka leiab komisjon, et kaubamérgid FLEX ja Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju on
foneetiliselt erinevad. S6na Scandi-Flex haaldamisel on kill réhk sénaosal Flex, kuid antud asjaolu ei
muuda siiski vBrreldavaid tahiseid foneetiliselt assotsieeruvateks.

Komisjon leiab samuti, et antud juhul nimetatud kaubamérkide foneetiline erinevus suurendab ka markide
visuaalset eristatavust ja turusituatsioonis ei ole vdimalik antud t&hiseid &ra vahetada.

Kui tarbija tajub v@rreldavaid kaubamérke erinevatel aegadel vGi erinevas kohas, siis asjaolu, et tegemist
on kontseptuaalselt tdiesti erineva Ulesehituse, kujunduse, sGnade arvu, hadlduse ja kaudse tdhendusega
kaubamarkidega, valistab komisjoni arvates tbendosuse kaubamarkide &ravahetamiseks.

Seega kokkuvdttes pole vorreldavad kaubamargid visuaalselt, foneetiliselt, semantiliselt &ravahetatavad
ega assotsieeruvad.

Komisjon on ndus taotlejaga, et vaidlustaja ei ole esitatud materjalidega téendanud oma kaubamargi
uldtuntust Eestis. Asjaolu, et vaidlustaja on oma kaubamarki FLEX Eestis kasutanud, ei saa olla
automaatseks kinnituseks selle kohta, et see kaubamérk on Eestis ka Gldtuntud. Esitatud tdendite pdhjal ei
ole vBimalik seda kaubamarki Eestis Gldtuntuks tunnistada.

Vaidlustaja on vaidlustusavaldust tdiendades markinud, et registreerimiseks esitatud kaubamargi sénaline
element PROFESSIONAL ABRASIVES on kaupade liiki néitav kirjeldav element ja tahises sisalduva
sona Scandi osas v0ib tegemist olla geograafilisele alale viitava luhendiga. Seonduvalt ulalesitatuga
soovis vaidlustaja, juhindudes toostusomandi 6Giguskorralduse aluste seaduse § 46 Ig 1 tdiendada
02.07.2008. a esitatud vaidlustusavaldust KaMS 8 9 Ig 1 p 6 satestatud Giguskaitset valistava asjaoluga.
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Komisjon leidis, et nimetatud satte kohaldamiseks ei ole vaidlustaja esitanud piisavalt tdendusmaterjale,
et sellele séttele vastavust pdhjalikult analttsida.

Komisjon on ndus taotlejaga, et vaidlustaja darinime Flex-Elektrowerkzeuge GmbH oluline osa
Elektrowerkzeuge viitab otseselt elektriseadmetele, mis on kooskdlas ka kaubamargiga FLEX kaitstavate
kaupadega. Antud vaidluses on vaidlustaja tikeldanud &rinime osadeks ning vordleb ainult arinime ja
kaubamargi sarnaseid elemente, jattes tdhelepanuta vdrreldavate téhiste tdiendavad elemendid, mis
eristavad neid téhiseid teineteisest. Kaubamargi the osa identsus v6i sarnasus ei tahenda automaatselt, et
kaubamargid on é&ravahetamiseni sarnased, sh assotsieeruvad. Kéesoleval juhul on vdrreldavatel
kaubamarkidel mitmeid eristavaid elemente, mis vbimaldavad tarbijal kaubamarke eristada.
Kaubamarkide erinevused on kéesoleval juhul suuremad, kui nende uksikud sarnasused, mis valistavad
kaubamarkide segiajamise.

Komisjon leiab, et drinime Flex-Elektrowerkzeuge GmbH koosseisus olev element Elektrowerkzeuge
GmbH pdhjustab arinime ja kaubamérgi Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju (taotlus
nr M200700069) vordlusel samuti eristatavust, mille tottu registreerimistaotluses nr M200700069 toodud
tahis ei ole vastuolus ka nimetatud Giguskaitset vélistava asjaoluga.

Nii vaidlustaja kui ka taotleja on oma seisukohti puldnud téendada véaga paljude viidetega
kdikvoimalikele muudele materjalidele ja teistele kaubamarkidele, nende kohta tehtud otsustele, teiste
kaubamarkide registreerimise analoogiale, registreerimisolukorrale jne, st antud asjas mitteasjakohaste
materjalidega, puldes neid siduda menetluses oleva asjaga. Komisjon toonitab, et niisugused esitatud
materjalid suurendavad vaidlustusavalduse menetlemise t6omahukust, samal ajal nimetatud viited ja
esitatud materjalid ei ole asjakohased, kuna nimetatud otsuste ja tdendusmaterjalide aluseks ei olnud
samad kaubamargid.

Lahtudes eeltoodust ning juhindudes toostusomandi diguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10
lg 1 p2ning § 41 Ig 3, komisjon

otsustas:
vaidlustusavaldust mitte rahuldada.
Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust
menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, voib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamérgi

Oiguskaitset vélistava asjaolu vOi selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni
otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, joustub komisjoni otsus kolme kuu mdddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub
taitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vGta hagi menetlusse, jatab hagi 1&4bi vaatamata v6i 16petab menetluse
otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtuméaaruse joustumise hetkest, kui kohtuméaarusest ei
tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

P. Lello

K. Tults
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