MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISIJON

OTSUS nr 1250/1251-0

Tallinnas 28. juulil 2011.a.

Toostusomandi - apellatsioonikomisjon (edaspidi  komisjon) koosseisus Rein Laaneots
(eesistuja), Evelyn Hallika ja Tanel Kalmet vaatas labi kodumaise juriidilise isiku Eesti
Juustuliit MTU, aadress: Paneeli 2a, 11415 Tallinn, poolt esitatud kaebused, mille
objektideks on Patendiameti otsus 29.01.2010. a nr 7/M200800168 kollektiivkaubamargi
PIIMARASVAVOIE EHTNE TALUV@IE EESTIMAA PIIMAST + kuju ja Patendiameti otsus
29.01.2010. a nr 7/M200800169 kollektiivkaubamargi TALUV@IE Piimarasvavdie +
kuju osalise registreerimise kohta kaubaklassis 16 ja osalise registreerimisest keeldumise
kohta kaubaklassi 29 kaupade: piim ja piimatooted, sh v4i osas.

Kaebused esitas Eesti Juustuliit MTU juhatuse liige T6nu Raudsepp.

Kaebused esitati 29.03.2010. a ja registreeriti nr 1250 ja nr 1251 all. Komisjoni esimehe
resolutsiooniga 05.05.2010. a Ghendati Eesti Juustuliit MTU esitatud kaebuste nr 1250 ja
1251 nduded, kuna nendes sisalduvad nduded on omavahel seotud ja nende tihendamine
vastab menetlusbkonoomia pdhimdttega, ning madrati eelmenetlejaks komisjoni liige
Rein Laaneots.

Kaebuse esitaja ndue

Tuvastada séna TALUVOIE mittekaitstavus kollektiivkaubamarkide PIIMARASVAVOIE
EHTNE TALUVOIE EESTIMAA PIIMAST + kuju ja TALUVOIE Piimarasvavbie +
kuju registreerimist takistava kaubamargi nr 44364 koosseisus.

Tuhistada Patendiameti 29.01.2010. a otsused nr 7/M200800168 ja nr 7/M200800169
kollektiivkaubamarkide PIIMARASVAVOIE EHTNE TALUVOIE EESTIMAA PIIMAST +
kuju ja TALUV@IE Piimarasvavdie + kuju registreerimisest keeldumise kohta
kaubaklassis 29 kaupade: piim ja piimatooted sh v8i osas ning kohustada Patendiametit
jatkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Kaebusele on lisatud
maksekorraldus nr 33 ja kaebust péhjendavad dokumendid 10 lehekdiljel.

Kaebuse asjaolud ja menetluse kdik

Patendiamet on oma otsustega jatnud registreerimata  Kkollektiivkaubamargid
PIIMARASVAVOIE EHTNE TALUVOIE EESTIMAA PIIMAST + kuju ja TALUVOIE
Piimarasvavdie + kuju kaubaklassis 29 kaupade: piim ja piimatooted, sh vGi o0sas, tuues
mitteregistreerimist  tingiva asjaoluna valja, et registreerimise takistuseks on
kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) 810 Igl p2 ja §10 Ig2 (kolmanda isiku loa
puudumine tulenevalt varem registreeritud kaubamargist Taluvdie (registreering nr
44364).

Kaebaja leiab, et sarnasus konkureeriva kaubamérgi ja kollektiivkaubamarkide
mittekaitstavateks osadeks olevates sGnades taluvdie ei saa olla kollektiivkaubamarkide
registreerimise digusparaseks takistuseks.

Riigikohtu lahendist nr 3-2-1-1-09 p 11 tuleneb, et varasema registreeritud 0Giguse
Oiguskaitse ulatuse tle on vBimalik vaidlus vastuvéite vormis. Seega saab antud asjades
vOtta seisukoha vdimaliku konkureeriva kaubamargi Taluvdie ja sdna taluvdie
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Oiguskaitse voOimalikkuse ja selle tegeliku ulatuse osas. Apellatsioonikomisjon saab
tuvastada sona taluvOie mittekaitstava osana konkureeriva kaubamérgi koosseisus.
Asjaoludest ja vaidluse olemusest tulenevalt saab seda teha ka apellatsioonikomisjon kui
kohtueelne menetleja kaebuse kohustuslikus kohtueelses menetluses. Varasema
kaubamargi eraldi menetluses vaidlustamine ei ole vajalik.
Pelgalt varasema kaubamargi registreerimise faktiga ei ole arvestades KaMS § 38 Ig 3
sétestatut heselt madratletud s6na taluvdie olemuslik Kkaitstavus kaubamargina. Edasi
pdhjendab kaebaja, millest tuleneb maistlik arusaam séna mittekaitstavuse osas.
Kaebaja osundab sdnade taluvdi ja taluvdie dravahetamiseni sarnasusele. Nii Patendiameti
kui ka komisjoni varasem praktika on sdna taluvdi kasutamist kaubamérgi koosseisus
pidanud véimalikuks siis, kui see on kaubamargi mittekaitstav osa. Seega, kui kaubamargi
komponendi mittekaitstavus on ilmne, ei ndua seadusandlus selle mittekaitstavaks
markimist registreeringus (KaMS § 38 Ig 3).
Uhetaheline erinevus ei ole ilmselt piisav, et varasemate kaubamarkide mittekaitstavat ja
tdnaseks laialtlevinult kasutatavat s6na taluvdi sdnaga taluvdie segamini ei aetaks. Seega
ei saa sona taluvdie olla kaitstav, sest tarbijale ei saa see moodustada livéikese erinevuse
tottu tarbijale teadaolevast ja laialdaselt kasutatavast kaubamargina mittekaitstavast sénast
taluvdi erinevat uudset téhist voi mdistet, mis eristuks piisavalt selgelt.
Asjatundjate ringis on sdna taluvdie seevastu seostatud ka seesuguse toote Uldnimetusega,
mis omistati eelkdige piimarasvavdietele, millel on piimarasvasisaldus alla 80 % ning mille
osas Euroopa Liidu digusnormidest tulenevalt ei ole voimalik jatkata mudki tootenimetuse
vOi all. Kui késitleda s6na taluvBie tootenimetusena, siis ei oleks see kaubamargina
kaitstav tulenevalt KaMS §91g1p 3jap 6.
Teise kaubamargi mittekaitstav osa ei saa olla taotletavate kollektiivkaubamarkide
registreerimise takistuseks.
Vaidlustatud otsustes ei ole Patendiamet eelesitatuga arvestanud.
Kaebaja palub tuvastada sdna taluvdie mittekaitstavus kollektiivkaubamarkide
PIIMARASVAVOIE EHTNE TALUVOIE EESTIMAA PIIMAST + kuju ja TALUVOIE
Piimarasvavdie + kuju registreerimist takistava kaubamargi nr 44364 koosseisus ja tuhistada
Patendiameti otsused kollektiivkaubamérkide PIIMARASVAVOIE EHTNE TALUVOIE
EESTIMAA PIIMAST + kuju ja TALUVOIE Piimarasvavbie + kuju registreerimisest
keeldumise kohta kaubaklassis 29 kaupade: piim ja piimatooted sh v6i osas.
Lisad

1. Patendiameti 29.01.2010. a otsused nr 7/M200800168 ja 7/M200800169.

2. 14.06.2006. a VVdiderasvade tootjate imarlaua protokoll.

3. Riigildivu maksekorraldused.

Patendiameti seisukoht

Vastuseks komisjoni 07.05.2010. a teatele nr 1250/1251/k-2 esitas Patendiamet seisukohad
kaebuse 1250/1251 kohta, mille sisu on alljargnev.

Patendiamet on osalise registreerimise ja osaliselt registreerimisest keeldumise otsustes
leidnud, et varasem s6naline kollektiivkaubamark Taluvdie ja registreerimiseks esitatud
kaubamarkides PIIMARASVAVOIE EHTNE TALUVOIE EESTIMAA PIIMAST + kuju ja
TALUV@IE Piimarasvavsie + kuju sisalduv ihine domineeriv sdnaline osa muudab téhised
aravahetamiseni sarnasteks, sealhulgas assotsieeruvaks. Ldahtudes nimetatust ning
tulenevalt vorreldavate kaubamérkide samaliigilisusest asub Patendiamet pd&hjendatult
seisukohale, et on tdendoline vastandatud kaubamaérkide &ravahetamine tarbija poolt,
sealhulgas  registreerimiseks  esitatud kaubamérkide PIIMARASVAVOIE EHTNE
TALUVOIE EESTIMAA PIIMAST + kuju ja TALUV@IE Piimarasvavdie + kuju




assotsieerumine varasema sonalise kollektiivkaubamargiga Taluvdie. Kaubamaérkide
PIIMARASVAVOIE EHTNE TALUVOIE EESTIMAA PIIMAST + kuju ja TALUVOIE
Piimarasvavdie + kuju registreerimiseks klassis 29 puudub varasema sOnalise
kollektiivkaubamargi Taluvdie (reg nr 44364) omaniku kirjalik luba.

Kaebaja vditega, et sona taluvdie tuleb lugeda mittekaitstavaks, kuna sarnaneb sdnale
taluvoi, Patendiamet ei ndustu ja leiab, et see on pdhjendamata.

Patendiamet on osalise registreerimise ja osalise registreerimise keeldumise otsustes
selgitanud kaebajale, et sdna taluvdie ei ole tervikuna klassi 29 kaupade osas mittekaitstav
tahis. S6na taluvdie ei osuta otseselt kauba liigile, kuna eesliite talu- lisamisel on tekkinud
uudse tdhendusega liitsdna, mis tervikuna ei osutu kaupu voi selle omadusi kirjeldavaks.
Lisaks on sbnade taluvdie ja taluvoi eristusvdime hindamisel Uhetahelisest erinevusest
olulisema kaaluga asjaolu, et tegemist on erinevate mdistetega. Taluvdi puhul on tegemist
tuntud tooteliigiga, kuid sama ei saa vaita tdhise TaluvOie kohta. Ka ei muuda tahist
Taluvdie mittekaitstavaks pelgalt asjaolu, et vastav téhis sarnaneb sdnale taluvoi.
Erinevalt kaebaja vditele, et sOna taluvdie on asjatundjate ringis kaibel toote
uldnimetusena viitega vdiderasvade tootjate Umarlaua protokollile, ei ole Patendiamet
tuvastanud, et sona taluvdie oleks kaebajale kuuluvate kaubamarkide taotluste ekspertiisi
labimise hetkeks muutunud mittekaitstavaks téhiseks. Ka vOiderasvade tootjate Umarlaua
protokollist ei ilmne, et oleks ilmnenud sona taluvdie Uldnimetusena kasutamine
asjatundjate poolt. VVoiderasvade tootjate imarlaua protokollist ilmneb, et tooteliigina on
nimetatud vodiderasv, piimarasvavdie ja rasvaseguvOie, kuid sona taluvdie ei ole
tavapdarasena kasutusel ning seda ei k&sitleta konkreetse tooteliigina asjatundjate poolt.

Ka jadvad Patendiametile kaebaja seisukohad ning viited digusnormidele arusaamatuks.
Viide KaMS 8 38 Ig 3 ei ole asjakohane, kuna vastav sate ei reguleeri kaesoleval juhul
asjasse puutuvat digussuhet. Nimetatud normi rakendatakse uksnes kaubamérkide osas,
mis sisaldavad mittekaitstavaid elemente. Normi ei ole vOimalik rakendada tahisele, mis
koosneb (ksnes (hest sOnast. Kaesoleval juhul on varasem registrisse kantud
kollektiivkaubamérk Taluvdie (reg nr 44364) liksnes Uhest sdnast koosnev téhis, mille
registreerimise digusparasuse eraldi tuvastamine ei ole kdesoleva vaidluse objektiks.

Kui kaebaja leiab, et varasema kaubamargi registreerimise otsus ei ole absoluutset
Oiguskaitset valistavatest asjaoludest tulenevalt Giguspérane, siis tuleb kaebajal vaidlustada
varasem Oigus eraldi menetluses selleks ettendhtud KaMS §41 Ig2 ja 852 Ig 1 alusel.
Viited lahendile 3-2-1-1-09 tuleb jatta tdhelepanuta, sest selles otsuses kasitleb Riigikohus
registreerimiseks esitatud kaubamargi vastuolu varasemalt diguskaitse saanud geograafilise
téhisega.

Lahtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS 810 Ig1 p2 ja 810 Ig2 palub Patendiamet
komisjonil jatta kaebus rahuldamata.

Kaebaja I6plikud seisukohad
Komisjoni 21.10.2010. a saadetud kirjale nr 1250/1251/k-5 16plike seisukohtade esitamise
kohta kaebaja ei ole vastanud.

Patendiameti 16plik seisukoht

Patendiamet 21.02.2011. a esitatud I8plikus seisukohas jadb oma osalise keeldumisotsuse
ning varem esitatud seisukoha juurde ja leiab, et kaubamarkide PIIMARASVAVOIE EHTNE
TALUVOIE EESTIMAA PIIMAST + kuju ja TALUVOIE Piimarasvavdie + kuju osalise
registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsused on seaduslikud ning
pdhjendatud.




29.06.2011. a alustas komisjon kaesolevas asjas I6ppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud kaebaja ja Patendiameti seisukohtadega ning hinnanud esitatud
tdendeid kogumis, leiab jargmist.

Tulenevalt tédstusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 51 Ig-st 4 ja § 54" Ig-st
5 ei ole see, et kaebaja ei ole esitanud komisjonile kaebuse kohta I6plikke seisukohti,
kaesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Patendiamet on jatnud registreerimata kollektiivkaubamérgid PIIMARASVAVOIE EHTNE
TALUVOIE EESTIMAA PIIMAST + kuju ja TALUVOIE Piimarasvavsie + kuju
kaubaklassis 29 kaupade: piim ja piimatooted, sh vOi osas, tuues mitteregistreerimist
tingiva asjaoluna vélja, et registreerimise takistuseks on KaMS 8§ 10 lg1 p2ja §101g2
(kolmanda isiku loa puudumine tulenevalt varem registreeritud kaubamargist Taluvdie
(registreering nr 44364). KaMS 8§ 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis
on identne vOi sarnane varasema kaubamérgiga, mis on saanud Giguskaitse identsete voi
samaliigiliste kaupade vOi teenuste tahistamiseks, kui on tdendoline kaubamérkide
aravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine varasema
kaubamargiga.

Komisjon leiab, et varasemas sonalises kaubamargis (reg nr 44364) Taluvdie, mis on
registreeritud 19.06.2006 esitatud registreerimistaotluse alusel klassis 29 toidudlide ja
toidurasvade ning rasvaste vdileivakatete suhtes MTU Eesti Piimaliit nimele ja
registreerimiseks esitatud kaubamarkides PIIMARASVAVOIE EHTNE TALUVOIE
EESTIMAA PIIMAST + kuju ja TALUV@IE Piimarasvavsie + kuju sisalduv (ihine domineeriv
sOnaline osa taluvbie muudab tahised dravahetamiseni sarnasteks, sealhulgas
assotsieeruvateks. L&htudes eelnevast ning tulenevalt vorreldavate klassi 29 kaupade
sarnasusest ja osalisest identsusest asub komisjon seisukohale, et on tdendoline vastandatud
kaubamarkide &dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas registreerimiseks esitatud
kaubamarkide assotsieerumine varasema sonalise kollektiivkaubamargiga Taluvdie.
Tarbija, kohates tahist Taluvdie 29 kaubaklassi kaupadel, voib tdendoliselt eeldada, et
kaup périneb dhelt ja samalt ettevotjalt voi et selle omaduste eest vastutab ja
kvaliteedijarelevalvet teostab (ks ja sama isik.

Komisjon leiab, et kaebaja véide, et sdna taluvbie on muutunud mittekaitstavaks téhiseks
seoses tooteliigi nimena asjatundjate seas, ei ole kaebaja poolt millegagi tdendatud.
Komisjon leiab, et sdna taluvdie ei osuta otseselt kauba liigile, kuna eesliite talu- lisamisel
on tekkinud uudse tdhendusega liitsdna, mis tervikuna ei osutu kaupu voi selle omadusi
kirjeldavaks. Ka rohutab komisjon, et kaubamargina toimivat tahist Taluvdie ei muuda
mittekaitstavaks pelgalt ka see asjaolu, et vastav tahis sarnaneb sonale taluvdi. Sonadel voi
ja vOie on vaatamata foneetilisele, visuaalsele ja etimoloogilisele sarnasusele eesti keeles
erinev tahendus, mida tahelepanelik tarbija klassi 29 kaupade osas eeldatavalt arvestab.
Kaebaja vastupidine véide on tdendamata.

Seega esineb varasema kaubamaérgi (reg nr 44364) ja taotletud kaubamérkide vahel KaMS
8 10 Ig 1 p-s 2 kirjeldatud konflikt. KaMS 8 10 Ig 2 kohaselt KaMS § 10 Ig 1 p 2 satestatud
Oiguskaitset ~ vélistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema
kaubaméargiomaniku kirjalik luba.

Kaebuse kohaselt ei ole loa kiisimine varasemalt sdnalise kollektiivkaubamérgi Taluvdie
omanikult pdhjendatud, sest kollektiivkaubamérgi Taluvdie sbna taluvdie tuleks KaMS
8 38 Ig 3 kohaselt lugeda mittekaitstavaks. Komisjon leiab, et kaebaja arusaama kohaselt
kdnealust normi kohaldada ei saa, kuna see tooks kaasa varasema kaubamérgi omaniku
Oiguste ulatuse Ule otsustamise teda kaasamata, kahjustades seega ka tema digust diglasele
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menetlusele. Selles osas on antud kaebuse lahendamine erinev ka Riigikohtu lahendi 3-2-1-
1-09 objektiks olnud kassatsioonist. Ei ole samuti selge, kas varasema kaubamargi
mittekaitstavaks lugemine KaMS 8§ 38 Ig 3 alusel on Uldse vdimalik, kuna see séte ei
reguleeri kdesolevat digussuhet ja on kohaldatav kaubamérgiekspertiisis registreerimaks
esitatud kaubamaérkide ainudiguse ulatuse hindamisel.

Seni kuni kollektiivkaubamérk Taluvdie on registrisse kantud, kuulub kaubamérgi
Taluvdie omanikule ainudigus keelata teistel isikutel registreeritud sGnalise tahise
kasutamine. Kaebajal tuleb seega oma kaubamaérkide registreerimiseks esitada luba
vastandatud kaubamargi Taluvdie omanikult. Seega leiab komisjon, et registreerimiseks
esitatud kaubamarkidele ei saa diguskaitset vdimaldada ilma varasema kaubamaérgi
Taluvdie omaniku loata.

Eeltoodu alusel, juhindudes KaMS § 10 Ig 1 p 2 ja § 10 Ig 2 komisjon
otsustas
kaebust mitte rahuldada.

Kaebaja vOib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse
kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ei ole esitatud, joustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu
moodumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele.

AllKirjad:

R. Laaneots

E. Hallika

T. Kalmet



