MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1160-o0

Tallinnas 30. mail 2011. a.

Todostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Evelyn Hallika ja Harri-
Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses labi valismaise juriidilise isiku Torzmac Limited,
(aadress: 2 Cecil Court, London Road, EN2 6DG Enfield, Middlesex, GB), keda volikirja alusel
esindab patendivolinik Almar Sehver, vaidlustusavalduse kaubamérgi Union Noble (taotlus nr
M200700483) registreerimise vastu Valeria Karpineni nimele teatud kaupade osas klassides 30, 32
ja43.

Vaidlustusavaldus registreeriti nr 1160 all ning eelmenetlejaks méaarati Kerli Tults.

Asjaolud ja menetluse kaik

Patendiamet on otsustanud registreerida sonalise kaubamargi Union Noble (taotluse nr
M200700483, taotluse esitamise kuupédev 02.04.2007) Valeria Karpineni (edaspidi taotleja) nimele
klassidesse 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste
osas. Kaubamark Union Noble on avaldatud Kaubamargilehes nr 7/2008.

01.09.2008 esitas nimetatud otsuse peale vaidlustusavalduse Torzmac Limited (edaspidi
vaidlustaja) tuginedes kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) 8§ 10 Ig 1 p-le 2, mille kohaselt
Oiguskaitset ei saa kaubamérk, mis on identne vGi sarnane varasema kaubamargiga, mis on saanud
diguskaitse identsete vdi samaliigiliste kaupade vdi teenuste téhistamiseks, kui on tdendoline
kaubamérkide d&ravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamérgi assotsieerumine varasema
kaubamargiga.

Vaidlustajale kuulub Eestis kehtiv Euroopa Uhenduse kaubamark UNION (taotlus nr 5498167,
taotluse kuupédev 13.11.2006) klassidesse 11, 30, 32, 35 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste osas.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamérk Union Noble eraisiku Valeria
Karpineni nimele on vaar ning vastuolus KaMS normidega ning nimetatud otsusega on rikutud
vaidlustaja digusi ja seadusega kaitstud huve.

Vaidlustaja leiab, et kaubamargiseaduse tdlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa
Kohtu lahendid seoses Esimese NoOukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988
kaubamérke kasitlevate litkmesriikide digusaktide thtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses (C-251/95 Sabel BV vs Puma AG) leidnud, et
aravahetamise tdendosust peab hindama globaalselt, arvesse vottes kdike tegureid, mis on
asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamérkide visuaalse, foneetilise ja
kontseptuaalse sarnasuse ile peab tuginema kaubamarkide Gldmuljele, arvestades nende eristavaid
ja domineerivaid komponente.

Madlemates kaubamérkides omavad ainsatena domineerivat tahtsust nende kaubamaérkide sdnalised
osad, kuna mélemad on sonalised kaubamargid. Méarkide sarnasuse analliiis pohineb tdsiasjal, et
tarbija ei analliisi kaubamérke detailselt, kuid tarbija péorab enam téhelepanu eristusvdimelistele
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ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub vdimalus tldjuhul
méarke (heaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma méllu s66binud pilti varasemast
maérgist. Meelde jaab aga eelkdige margi domineerivam ja eristusvéimelisem osa.

Vaidlustaja kaubamaérgi sdnaliseks osaks on UNION, mis sisaldub ka taotleja kaubamargis, millele
on lisatud 10ppu sona ,,Noble“, mis on vdiksema kaaluga, kuna ta moodustab maérgi teise, vihem
silmatorkava poole kahesdnalise kaubamargi 16pus.

Vaidlustaja mérgib, et mélemal kaubamargil puudub eesti keeles tdhendus. Inglise keeles tahendab
sona UNION ,jihendus, liit“, sona NOBLE tihenduseks on ,aadlimehelik, suursugune,
suurepdrane, imestusvddrne, aadlik®. Vaidlustaja juhib tdhelepanu asjaolule, et sdona NOBLE
vahemalt iiks tdhendustest ,,suurepédrane® on kirjeldava iseloomuga, mis suurendab vaadeldavate
kaubamérkide thise elemendi UNION osatéhtsust veelgi. Seega viitavad mélemad kaubamérgid
kontseptuaalselt Uihele ja samale - UNION ehk liidule ning seega on nad kontseptuaalselt sarnased.

Foneetiliselt on vorreldavad kaubamargid sarnased (hise elemendi tottu. Tuleb arvestada, et
maérkide algusosa on foneetiliselt identne.

Samuti on margid sarnased visuaalselt ja seda just taotleja kaubamargi algusosa ja vaidlustaja
kaubamargi identsuse tdttu. SGna NOBLE taotleja kaubamargis tajub tarbija eelduslikult kui
vaidlustaja kaubamérgi taiendust.

Vaidlustusavaldus on suunatud kaupade vastu, mis on peaasjalikult taotleja kaubamargis tooduga
identsed.

Arvestades eeltoodud sarnasusi markide domineerivates ja eristavates elementides ning hinnates
maérke tervikuna leiab vaidlustaja, et esineb méarkimisvaarne tdendosus kaubamérkide UNION ja
Union Noble &ravahetamiseks tarbija poolt, st esineb tdendosus, et tarbija ajab segamini
vaadeldavad kaubamargid (otsese dravahetamise tOendosus) vOi seostab vaadeldavate
kaubamaérkide omanikke (kaudse dravahetamise tGendosus).

Vaidlustajale kuuluv kaubamark on varasem (taotluse esitamise kuupéev 13.11.2006), kui taotletud
kaubamaérk Union Noble (taotluse esitamise kuupaev 02.04.2007).

Vaidlustaja palub tlhistada Patendiameti otsuse kaubamdrgi Union Noble (taotluse nr
M200700483) registreerimise kohta Valeria Karpineni nimele ning kohustada Patendiametit
jatkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud véljatriikk Euroopa Uhenduse kaubamirgi UNION (reg nr
5498167) kohta, koopia kaubamérgi Union Noble publikatsioonist; véljatrikk taotluse nr
M200700483 kohta, valjavotted Inglise-Eesti sdnaraamatust, volikiri.

21.03.2011 lisas vaidlustaja menetlusse tépsustavad seisukohad, milles teatab, et vaatamata
asjaolule, et vaidlustaja ja taotleja saavutasid sisuliselt kokkuleppe antud vaidluse rahumeelseks
lahendamiseks, mille kohaselt taotleja kohustuks kustutama taotluse loetelust teatavad kaubad, ei
ole kokkuleppe vormistamine Gnnestunud seoses asjaoluga, et vaidlustaja on kaotanud kontakti
taotlejaga.

Vaidlustaja margib, et ei nde muud voimalust, kui paluda apellatsioonikomisjonil jatkata
vaidlustusavalduse menetlust.

Veel teatab vaidlustaja, et tema kaubamark, millel vaidlustusavaldus tugines, s.0 Uhenduse
kaubamark nr 5498167 on vahepeal (s.0 02.10.2009) registreeritud klassidesse 11, 30 ja 43
kuuluvatte kaupade ja teenuste osas, mille kohta vaidlustaja lisab registriandmed.

Vaidlustaja esitab oma seisukoha kaupade ja teenuste identsuse ja samaliigilisuse osas, mis esineb
klassides 30, 32 ja 43:



UNION

registreering nr 5498167, taotluse
kuupéev 13.11.2006

Union Noble

taotlus nr M200700483, taotluse kuupiev
02.04.2007

30

jahvatatud kohv ja kohvioad; kakao; tee
(aimne ja mitte-taimne); kohvi-, tee-,
kakao-ja espressojoogid, ja joogid, mis
on valmistatud kohvi ja/vdi espresso
baasil; pulbristatud Sokolaad ja vanilje;
leib, koogid, moorapead, pirukad,
tiidisega pirukad, puuviljatordid,
kondiitritooted, muffinid, kiipsised,
biskviidid, koogid, croissant’id ja nende
ettevalmistatud segud; Sokolaadi- ja
kondiitridri kaubad; soojad ja kiilmad
puuviljadel ja tiisteratoodetel
pohinevad helbed koheseks s6omiseks;
kohvi koheseks joomiseks, jaatis,
piimakokteilid ja kilmutatud
kompvekid; Sokolaad; kommid ja
kompvekid; jaatis.

kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk,
saago, kohvi aseained; jahu ja muud
teraviljasaadused, leib, sai,
kondiitritooted ja maiustused, jaitis;
mesi, siirup; parm, kiipsetuspulbrid; sool,
sinep; dadikas, virtsikastmed; viirtsid;
jaa.

32

Olu; mineraal- ja gaseervesi ning muud
alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja
puuviljamahlad;  siirupid ja teised
joogivalmistusained.

43

kohviga varustamise teenused
kontoritele; kontorikohvi varustamise
teenused.

elamispinna tahtajaline lilirimine;
teisaldatavate ehitiste ulrimine,
rentimine, laenutus; koosolekuruumide
tilrimine, rentimine; matkakodud,
turismibaasid; hotellikohtade
reserveerimine, ettetellimine;
pansionaadikohtade, kostikohtade
reserveerimine, ettetellimine; hotellid;
toidubaarid, piistijalabaarid, einelauad;
kohvikud; selvekohvikud, Kkafeteeriad;
motellid;, pansionaadid,  kostikohad;
loomade majutus; restoranid;
selverestoranid; kantiinid, asutuste
sooklad; puhkelaagriteenused (majutus);
baariteenused; laagriplatsiteenused;
toitlustusteenused; vinoteek, sommeljee
teenused.

Vaidlustaja peab taotleja kaubamargis oma kaupadega identseks kohvi, teed ja nendest valmistatud
jooke ning leivatooteid ja maiustusi (klassid 30 ja 32). Identsed ja samaliigilised on ka klassis 43

vaidlustaja kohviga varustamise teenustega taotleja kaubamargis nimetatud toitlustusteenused.

Eeltoodust tulenevalt palub vaidlustaja rahuldada vaidlustusavaldus ja tihistada taotleja

kaubamérgi registreerimine alljargnevate kaupade ja teenuste osas:

klass 30: kohv, tee, kakao, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted

ja maiustused, jaatis,




klass 32: muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained,

klass 43: toidubaarid, pustijalabaarid, einelauad; kohvikud; selvekohvikud, kafeteeriad; restoranid;
selverestoranid; kantiinid, asutuste sooklad; baariteenused; toitlustusteenused.

18.09.2008 teatas apellatsioonikomisjon taotlejat vaidlustusavalduse saabumisest ning tegi
ettepaneku esitada oma seisukohad hiljemalt 19.12.2008. Taotleja seisukohti ei esitanud.

24.03.2011 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajale ettepaneku esitada asjas 10plikud seisukohad.

29.03.2011 esitas vaidlustaja asjas 10plikud seisukohad, milles jaab vaidlustusavalduses ja
hilisemas tapsustuses toodud seisukohtade ja nGuete juurde.

04.05.2011 edastas komisjon taotlejale vaidlustaja I16plikud seisukohad teadmiseks.
16.05.2011 alustas komisjon asja nr 1160 I6ppmenetlust

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus
Apellatsioonikomisjon, hinnanud vaidlustusavalduses toodud seisukohti ja asjaolusid, leidis, et
vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavalduse objektiks on sonalise kaubamérgi Union Noble (taotluse nr M200700483)
registreerimise otsus vaidlustusavalduses mérgitud osade kaupade suhtes klassides 30, 32 ja 43.

Vaidlustusavaldajale kuulub varasem s@naline Eestis kehtiv Uhenduse kaubaméark UNION.

Vaidlustusavalduses on tuginetud KaMS 8§ 10 Ig 1 p-le 2, mille kohaselt diguskaitset ei saa
kaubamérk, mis on identne vOi sarnane varasema kaubamérgiga, mis on saanud Oiguskaitse
identsete vdi samaliigiliste kaupade vdi teenuste tahistamiseks, kui on tdenéoline kaubamarkide
aravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamérgi assotsieerumine varasema kaubamargiga.

Vorreldavad kaubamérgid on sonalised, kusjuures vaidlustajale kuuluv varasem kaubamark
UNION sisaldub téielikult vaidlusaluse kaubamargi Union Noble koosseisus. Kaubamérkide
sarnasuse hindamisel tuleb arvesse votta koiki aspekte, sh analiilisida kaubamarkide foneetilist,
visuaalset ja semantilist sarnasust voi selle puudumist ning eristavate ja sarnaste moju kaubamaérgi
tildmuljele. Vastandatud téhiste identne osa ,,Union* omab inglise keeles tdahendust ,,liit, Ghendus,
uhing, unioon“ (J.S Inglise-Eesti sonaraamat, 4.trikk). Kaubamargid erinevad Uksteisest
vaidlusaluse kaubamaérgi koosseisus sisalduva sona ,,Noble* osas, mis inglise keeles tdhendab
muuhulgas ,,aadlimehelik, Glikas, suursugune, suuremeelne, suurepdarane, imestusvaarne* (J.S
Inglise-Eesti sbnaraamat, 4.trikk). Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei lisa vaidlusaluses
kaubamairgis sisalduv sdna ,,Noble* piisavalt eristavat mdju kaubamairgi terviklikule tildmuljele, et
valistada tGendosus tarbijapoolseks kaubamargi dravahetamiseks varasema kaubamérgiga UNION,
sh assotsiatsioonide tekkimist nimetatud varasema kaubamérgiga. On oht, et tarbija, puutudes
turusituatsioonis kokku kaubamérgiga Union Noble, peab sellega tahistatud tooteid ja/vOi
teenuseid ekslikult samast allikast parinevaks (vOi seostab ekslikult teenuseid ja tooteid pakkuvaid
ettevotteid), kui varem ndhtud kaubamargiga UNION téhistatud tooted ja/vGi teenused. Samuti
vOib tarbija arvata, et varasema kaubamdargi UNION omanik on tulnud turule uue toote voi
teenusega lisades kaubamérgile lisaelemendi Noble, viitamaks eriti heale toote voi teenuse
kvaliteedile. Seega, tulenevalt vdimalikust td4hendusest, mida sdna ,,Noble“ kaubamérgi Union
Noble koosseisus ja kontekstis omistab (nt suureparane), voib tarbija tajuda seda kui kaubamargi
UNION téiendit, mitte aga iseseisvat, teisele ettevotjale kuuluvat kaubamarki.

Kaubamérkide 4&ravahetamise tdendosuse hindamisel arvestatakse asjakohaste asjaolude
vastastikust sdltuvust kaubamarkide sarnasuse ning téhistatud kaupade voi toodete samaliigilisuse
vahel.

Vaidlustaja on tapsustanud kaubamérgi Union Noble registreerimise tiihistamise nduet kaupade ja
teenuste suhtes jargmises ulatuses:



klass 30: kohv, tee, kakao, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted
ja maiustused, jaatis,

klass 32: muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained,

klass 43: toidubaarid, pustijalabaarid, einelauad; kohvikud; selvekohvikud, kafeteeriad; restoranid;
selverestoranid; kantiinid, asutuste sooklad; baariteenused; toitlustusteenused.

Nimetatud kaubad ja teenused on osalt identsed, osalt samaliigilised vaidlustaja kaubamérgiga
kaetud kaupadega.

Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et vaidlusaluse kaubamargi Union Noble registreerimine
vaidlustusavalduses viidatud kaupade ja teenuste osas vdib rikkuda vaidlustaja digusi ja huve, st
esineb tbendosus, et tarbija vOib kaubamdrgid &ra vahetada, seostada nendega téhistatud
ulalviidatud toodete/teenuste allikaid omavahel voi pidada kaupu ja/vdi teenuseid Uhest ja samast
allikaks péarinevaks.

Taotleja ei ole esitanud mistahes seisukohti kdesolevas asjas, mistdttu ei ole teada, kas ta soovib
vaidlustusavaldusele vastu véita. Teadmata on taotleja vdimalikud argumendid konealuses
vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud Uhtegi
vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, tldse soovib neile vastu véita.

Lahtudes eeltoodust ja tuginedes KaMS § 10 Ig 1 p-le 2, td6stusomandi diguskorralduse aluste
seaduse 8 61 Ig-test 1 ja 2, apellatsioonikomisjon

otsustas:

vaidlustusavaldus rahuldada, tihistada Patendiameti otsus kaubaméargi Union Noble
(taotluse nr M200700483) registreerimise kohta klassis 30: kohv, tee, kakao, kohvi aseained;
jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jaatis; klassis 32:
muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained ja Kklassis 43: toidubaarid, pustijalabaarid, einelauad; kohvikud;
selvekohvikud, kafeteeriad; restoranid; selverestoranid; kantiinid, asutuste sooklad;
baariteenused; toitlustusteenused. Kohustada Patendiametit jatkama menetlust komisjoni
otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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, jdustub komisjoni otsus kolme kuu méodumisel otsuse avaldamisest ja
kuulub taitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vdta hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata voi I6petab
menetluse otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtuméaaruse joustumise hetkest, kui
kohtumé&érusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

K. Tults E. Hallika H-K. Lahek



