MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1291-0
Tallinnas 22. septembril 2011. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kirli Ausmees ja
Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses labi VIEGA GmbH & CO, KG vaidlustusavalduse
rahvusvahelise kaubamérgi Fentera (rahvusvahelise registreeringu nr 1000811) registreerimise
kohta PANCHENKO VOLODIMIR GRIGOROVICH nimele klassides 17 ja 19.

Asjaolud

Toéostusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon voi apellatsioonikomisjon) laekus
01.11.2010 labi VIEGA GmbH & CO, KG (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus
rahvusvahelise kaubamérgi Fentera (rahvusvahelise registreeringu nr 1000811) registreerimise
kohta PANCHENKO VOLODIMIR GRIGOROVICH (edaspidi ka taotleja) nimele klassides
17 ja 19. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolinik Almar Sehver.

Vaidlustusavaldus voeti menetlusse nr 1291 all ja eelmenetlejaks méérati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvotlikult

Vaidlustaja VIEGA GmbH & Co. KG on alljargneva Eestis kehtiva Euroopa Uhenduse
kaubamargi omanikuks:

FONTERRA, registreering nr 005961149, taotluse esitamise kuupdev 01.06.2007,
registreeringu kuupédev 15.05.2008 klassi 6, 11, 17 ja 19 kuuluvate kaupade osas:

Klass 6: muruplatside ja piirkondade kutteinstallatsioonide torutihenduste metallist armatuurid
ja osad, &ra hoidmaks kitte- ja jahutusinstallatsioonide kilmumist pdrandatel, toostuslikel
piirkondadel, spordivéljakutel, seintel, katustel ja betooniarmatuuri jahutamiseks; seadistused
ja osad eelmainitud kaupadele, mis kuuluvad siia klassi.

Klass 11: Metallist mitmiku-sdlmede kujul veejaoturid Uksikute veekanalite jaoks muru
kitteseadmetes ja selleks et dra hoida valispiirkondade kilmumist ja pdrandate,
toostuspiirkondade, spordivaljakute, seinte, katustel ja betooniarmatuuri jahutus- ja
kltteseadmete jaoks; veetorude manused; manused ja osad eelmainitud kaupadele, mis
kuuluvad siia klassi; veejaotuskapid, nimelt metallist kapid veejaoturite paiknemiseks.

Klass 17: nurkade isolatsiooniribad, tekstuurpaneelid torude paigutamiseks Kkitte- ja
jahutusinstallatsioonide piirkondadel; manused ja osad eelmainitud kaupadele, mis kuuluvad
siia klassi; kdik kaubad plastmassist.

Klass 19: veetorud (mitte metallist); plastmassilised kandeplaadid (niisked ja kuivad seota
konstruktsioonid) toru paigutamiseks, manused ja osad, mis kuuluvad siia klassi.

Nimetatud registreeringu kohta on lisatud véljatrikk OHIM i kaubamarkide andmebaasist.

Kaubamargilehes nr 9/2010 avaldatust nahtub, et Patendiamet on otsustanud registreerida
alljargneva kaubamargi:
Fentera, registreeringu nr 1000811, registreeringu kuupdev 03.11.2008, klassi 17 ja 19
kuuluvate kaupade osas.
Klass 17: mittemetallist tugevdusmaterjalid torude jaoks, mittetekstiilseks kasutamiseks
plastikkiud, niiskuse isoleerimismaterjalid majadele; tihendid, heliisolatsiooni materjal,
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mittemetallist toru Ghendid, isolaatorid, isoleermaterjalid, kaabli isolatsioonid,
isolatsioonimaterjal kuumuse sailitamiseks, kummist vai plastmassist polstermaterjalid, pool-
toodeldud plastilised materjalid, kuumuse eraldumise vastased kompositsioonid, torutihendid,
elastsed mittemetallist torud.

Klass 19: mittemetallist ehitusotstarbelised tugevdusmaterjalid, mittemetallist ehituskarkassid,
mittemetallist ehitusmaterjalid, mittemetallist aknad, mittemetallist lukud, mittemetallist
aknaraamid, mittemetallist varavad, mittemetallist vOrestikud, mittemetallist uksed,
mittemetallist ustelengid, mittemetallist uksepaneelid, ehituspuit, pool-t6ddeldud puit,
porandapaneelid, mittemetallist kuivendustorud, mittemetallist aknaluugid, mittemetallist ja
mittetekstiilist vélisuste kardinad, mittemetallist vilkurid (ehitistele), mittemetallist karniisid,
mittemetallist plaadid (ehitistele), mittemetallist teisaldatavad konstruktsioonid, mittemetallist
materjalid (ehitistele), mittemetallist voodrid (ehitistele), katted (ehitise materjalid),
mittemetallist seinapaneelid, mittemetallist piirdeajad, mittemetallist ukselengid, mittemetallist
vormid (ehitisele), mittemetallist vormid karniisidele, mittemetallist ehitise paneelid,
mittemetallist posttarad, mittemetallist varikatused (ehitisele), mittemetallist p6&randad,
mittemetallist pindlauad, mittemetallist katted (ehitisele), mittemetallist katused, mittemetallist
aknatalad, mittemetallist talad, signaalpaneelid; mittekiirgavad ja mittemehaanilised,
mittemetallist, mittemetalsed seina voodrid (ehitisele), mittemetallist tiibaknad, mittemetallist
ventilatsioontorud ja konditsioneerimise installatsioonid, mittemetallist veetorud, mittemetallist
jaigad torud (ehitisele), mittemetallist survetorud.

Lisatud on nimetatud kaubamargi publikatsiooni koopia Kaubamargilehest (Ik 42) ning
valjatrikk Patendiameti andmebaasist.

Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus registreerida kaubamark Fentera omaniku
nimele on vair ning vastuolus kaubamérgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et
Patendiameti otsusega on rikutud tema 6igusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamérgi Fentera registreerimine on vastuolus kaubamaérgiseaduse § 10 Ig 1 p-ga 2, mille
kohaselt ei saa Giguskaitset kaubamérk, mis on identne v6i sarnane varasema kaubamargiga,
mis on saanud Oiguskaitse identsete vGi samaliigiliste kaupade v@i teenuste tahistamiseks, kui
on tdendoline kaubamérkide &ravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi
assotsieerumine varasema kaubamargiga.

Vaidlustaja leiab, et kaubamargiseaduse tdlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad
Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese N&ukogu direktiiviga 2008/95/EU 22. oktoobrist
2008 kaubamarke kasitlevate liikmesriikide digusaktide Ghtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses (C-251/95 Sabel BV v Puma AG, Rudolf
Dassler Sport, European Court reports 1997 page 1-06191) leidnud, et &ravahetamise
tdendosust peab hindama globaalselt, arvesse vottes kdiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi
asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamarkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse
sarnasuse (le peab tuginema kaubamérkide Uldmuljele, arvestades nende eristavaid ja
domineerivaid komponente.

Vaadeldavate kaubamarkide reproduktsioonid on alljargnevad:

Vaidlustaja kaubamark Omaniku kaubamark

Fonterra Fentera

Mdblemates kaubamarkides omavad visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja

domineerivat tahtsust nende kaubamarkide sonalised osad, kuna mdélemad kaubamargid on
sdnamargid.



Mérkide sarnasuse analliis pohineb tdsiasjal, et tarbija ei analtitsi kaubamérke detailselt, kuid
tarbija pdorab enam tahelepanu eristusvdimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada
tuleb ka seda, et tarbijatel puudub véimalus Gldjuhul marke Uheaegselt vaadelda ning nad
peavad usaldama oma mallu s66binud pilti varasemast margist. Meelde jaadb aga eelkdige
margi domineerivam ja eristusvOimelisem osa. Seetdttu on mérkide sarnasused (mallu talletuv
uhine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Vaadeldavate kaubamarkide puhul on kokkulangevad nende algusosad F- (1 taht), keskosa
-NTE- (3 téhte) ja l0puosad —RA (2 tdhe). Erinevused esinevad esindaja ja omaniku
kaubamargi alguses ja I0pus, sisuliselt erineb vaid kaks tahte. Vaidlustaja kaubamargi
algusosas on tdishddlik “O” ja Idpuosas topelt tiht “R”, samal ajal, kui omaniku margi
algusosas on samal kohal “E” ja topelt “R” asemel {iksik téht “R”. Arvestades seda, et omaniku
ja vaidlustaja kaubamarkide I8puosas esinev erinevus on Uksnes R tdhe arvus, omanikul
uhetéheline ja vaidlustaja kaubamargis samal kohal topelt R, siis sisuliselt erineb vaid (ks
taishaalik kaubamaérkide alguses.

Eesti keeles sdnadel otsene tdhendus puudub, seetbttu vaadeldavaid s6nu téhenduslikult
eristada ei ole voimalik.

Foneetiliselt on kaubamargid sarnased, vaidlustaja kaubamarki hadldatakse eesti keeles
[fonterra] ja taotleja kaubamarki [fentera].

Madlemas kaubamargis on 3 silpi ja kaubamargid silbitakse samuti sarnaselt FON-TER-RA vs
FEN-TE-RA. Vaidlustaja leiab, et réhk on s6nade teisel silbil.

Mdlemad kaubamargid algavad tahega F, erinevus esineb teises tdishadlikus O ja E, kattub
keskosa —NTER- ja l6pposa —RA. Vaidlustaja kaubamérgis on 8 haalikut, omaniku
kaubamargis 7 hé&alikut. Seega kokkulangevad héélikud moodustavad valdava enamuse
markidest. Erinevus mérkide teises tdishaalikus ei ole nii silmatorkav, kui esinev markide
sarnasus.

Sdnades esinevad erinevad haalikud O vs E on samas tdishaalikud, milledel puudub réhk ja
haaldamisel nad ei jaa kdvasti kdlama ning markide sarnasus suureneb veelgi. Oluline on, et
kokkulangevus moodustab suurema osa markidest ning erinevus on (ksnes margi teises
taishaalikus.

Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt kdlalt ja tlesehituselt on vaadeldavad kaubamargid sarnased.

Kaubamérgid on sarnased ka visuaalselt, seda eelkdige sbnade FONTERRA ja FENTERA
suure visuaalse sarnasuse tottu, kus identseks on s6nad algavad tahest F, kattub keskosa —
NTER- ja I6puosa -RA. Arvestades niivord suurt markide kokkulangevat osa on tdenéoline, et
see kaalub les markide teise taishdéliku ja keskmises osas esineva erinevuse. Oluline on ka, et
maérkide erinevused ei ole eriti silmatorkavad.

Vaidlustaja kaubamaérgis on 8 tahte ja omaniku kaubamargis 7 téhte — sellise pikkusega
kaubamarkide puhul ei ole tihetdheline erinevus mérkide pikkuses eriti silmatorkav ja ei mojuta
markide terviklikult sarnast tldmuljet.

Omaniku kaubamargi registreeringuga kaetud kaupade loetelu klassis 17 ja 19 on identne ja/v0i
sarnane vaidlustaja kaubamargi registreeringuga nr 005961149 klassis 6, 11, 17, 19.
Vaidlustaja kaubamargiga tahistatakse kdikvdimalikke torude konstruktsioone ja nende
paigaldamiseks vajalikke komponente vee-, kiitte- ja jahutussusteemidele.

Omaniku mark klassis 17 on seotud samuti torudega seotud kaupadega ning klassis 19
ehituskaupadega, mida tihtipeale kasutatakse koos vaidlustaja kaupadega. Mdlema
kaubamargiga hélmatud kaubad kujutavad endast ehituskaupu.



Madlema kaubamargiga téhistatakse ehitustooteid. Vaidlustaja ja omaniku kaubad on mdlemad
ehitustooted mida vdidakse tihtipeale kasutada samaaegselt — nditeks toa remontimisel
vaidlustaja kitteinstallatsioonid pdrandale ja omaniku poéranda paneelid. Seetdttu lisaks
loetelude kokkulangevusele on need kaubad ka reaalses turusituatsioonis teineteist tdiendavad
vOi asendavad.

Arvestades eeltoodud sarnasusi mérkide domineerivates ja eristavates elementides leiab
vaidlustaja, et esineb maérkimisvéadrne téendosus kaubamarkide FONTERRA ja FENTERA
aravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tdendosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad
kaubamérgid (otsese daravahetamise tdendosus) vOi seostab vaadeldavate kaubamarkide
omanikke (kaudse &ravahetamise tdendosus). Aravahetamise tdendosust suurendab veelgi
asjaolu, et tegemist on identsete kaupadega.

Lahtudes eeltoodust eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus/tarbijad vO6ib arvata, et
kdnealused kaubamargid ning nendega tahistatud kaubad périnevad samast ettevottest voi
majanduslikult seotud ettevotetelt. Seega vaadeldavate kaubamérkide FONTERRA ja
FENTERA vahel eksisteerib suur kaubamarkide &ravahetamise tdendosus.

Vaidlustaja on varasema FONTERRA kaubamérgi omanik kaubamérgiseaduse §111g 1 p 6
mdistes, mille kohaselt varasem kaubamirk on Uhenduse kaubamirgi mairuse alusel
registreeritud Uhenduse kaubamark, kui taotluse esitamise kuupéev, prioriteedikuupéev voi
Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupéev on varasem.

Eestis registreeritud kaubamargi FONTERRA (reg nr 005961149) taotluse esitamise kuupaev
on 01.06.2007, registreerimise kuupdev on 15.05.2008 on varasem omaniku FENTERA
registreeringu nr 1000811 registreerimise kuupdevast 03.11.2008.

Vaidlustusavalduses palutakse tuhistada Patendiameti otsus kaubamdargi  Fentera
(rahvusvahelise  registreeringu nr  1000811) registreerimise kohta PANCHENKO
VOLODIMIR GRIGOROVICH nimele Kklassides 17 ja 19 nimele ning kohustada
Patendiametit jatkama menetlust vastavaid asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:
1. VIEGA GmbH & Co. KG volikiri
2. Viljatrukk kaubamérgi FONTERRA reg nr 005961149 kohta;
3. Viljatrukk registreeringu nr 1000811 FENTERA kohta;
4. Koopia kaubamargi registreeringu nr 1000811 FENTERA publikatsioonist
Kaubamérgilehes 9/2010 (lk 42);

27.05.2011 esitas vaidlustaja oma I6plikud seisukohad, milles jai varem esitatud seisukohtade
juurde.

Taotleja ei ole oma kirjalike seisukohti ega I6plike seisukohti komisjonile esitanud.
Komisjon alustas I6ppmenetlust kdesolevas asjas 07.09.2011. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tdendeid kogumis,
leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.



Patendiamet on vastu votnud otsuse rahvusvahelise kaubamargi Fentera (rahvusvahelise
registreeringu  nr  1000811) registreerimise kohta PANCHENKO VOLODIMIR
GRIGOROVICH nimele klassides 17 ja 19. Vastav Patendiameti teade kaubamaérgi
registreerimise kohta avaldati 01.09.2010 Eesti Kaubamargilehes nr 9/2010.

Kaubamargiseaduse 8 11 Ig 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamark Uhenduse kaubamérgi
madruse alusel registreeritud Uhenduse kaubamark, kui taotluse esitamise kuupaev,
prioriteedikuupdev voi Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupaev on varasem.

Vaidlustaja. nimele on registreeritud jargmine Euroopa Uhenduse kaubamark:

FONTERRA, registreering nr 005961149, taotluse esitamise kuupdev 01.06.2007,
registreeringu kuupédev 15.05.2008 klassi 6, 11, 17 ja 19 kuuluvate kaupade osas:

Klass 6: muruplatside ja piirkondade kutteinstallatsioonide torutihenduste metallist armatuurid
ja osad, &ra hoidmaks kutte- ja jahutusinstallatsioonide kilmumist pdrandatel, toostuslikel
piirkondadel, spordivéljakutel, seintel, katustel ja betooniarmatuuri jahutamiseks; seadistused
ja osad eelmainitud kaupadele, mis kuuluvad siia klassi.

Klass 11: Metallist mitmiku-sdlmede kujul veejaoturid Uksikute veekanalite jaoks muru
kitteseadmetes ja selleks et dra hoida valispiirkondade kilmumist ja pdrandate,
toostuspiirkondade, spordivaljakute, seinte, katustel ja betooniarmatuuri jahutus- ja
kltteseadmete jaoks; veetorude manused; manused ja osad eelmainitud kaupadele, mis
kuuluvad siia klassi; veejaotuskapid, nimelt metallist kapid veejaoturite paiknemiseks.

Klass 17: nurkade isolatsiooniribad, tekstuur paneelid torude paigutamiseks kutte- ja
jahutusinstallatsioonide piirkondadel; manused ja osad eelmainitud kaupadele, mis kuuluvad
siia klassi; kdik kaubad plastmassist.

Klass 19: veetorud (mitte metallist); plastmassilised kandeplaadid (niisked ja kuivad seota
konstruktsioonid) toru paigutamiseks, manused ja osad, mis kuuluvad siia klassi.

Tulenevalt kaubamérgiseaduse § 11 Ig 1 p 6 kohaselt tuleb eelpool nimetatud vaidlustaja
kaubamarke lugeda varasemateks.

Vaidlustaja leiab, et rahvusvahelisele kaubamargile nr 1000811 Eestis Giguskaitse andmine on
vastuolus kaubamérgiseaduse 8 10 Ig 1 p-ga 2.

Kaubamérgiseaduse 8 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa Giguskaitset kaubamark, mis on identne voi
sarnane varasema kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete vdi samaliigiliste
kaupade vOi teenuste tahistamiseks, kui on tBendoline kaubamarkide &ravahetamine tarbija
poolt, sealhulgas kaubamérgi assotsieerumine varasema kaubamargiga.

Apellatsioonikomisjon ndustub vaidlustajaga, et kaubamargi Fentera registreerimine taotleja
nimele on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2. Vdrreldavad kaubamérgid on &ravahetamiseni
sarnased visuaalselt ja foneetiliselt koosnedes &ravahetamiseni sarnastest sdnalisest osast.
Vorreldavate kaubamarkidega kaetavad kaubad on samaliigilised. Vaidlustaja on téendanud ja
argumenteerinud, et vaidlusaluse kaubamargi Fentera registreerimisega taotleja nimele
klassides 17 ja 19 vdidakse segamini ajada vaidlustaja kaubamérgiga. Taotleja ei ole oma
seisukohti  kdesolevas vaidluses esitanud, mistottu ei ole teada, kas ta soovib
vaidlustusavaldusele vastu véita. Teadmata on taotleja v6imalikud argumendid koénealuses
vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud
Uhtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, Uldse soovib neile vastu vdita.
Kohtupraktikas on valjakujunenud, et juhul, kui avaldusele jatab vastaspool té&htaegselt
vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud vaited omaksvotnud (vt nt TSMS §



407 Ig 1 jt). Samuti on kohtupraktikas valjakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud
vaide ei vaja tdendamist, kui vastaspool votab selle omaks (vt nt TSMS § 231 Ig 2).

Komisjon ndustub vaidlustusavalduse vaidetega ning leiab, et véljakujunenud olukorras voib
nentida, et taotleja kaubamaérgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TOAS § 61 Ig-st 1, KaMS § 41 Ig 3 komisjon,
otsustas:

rahuldada vaidlustusavaldus, tihistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamargi
Fentera (rahvusvahelise registreeringu nr 1000811) registreerimise kohta PANCHENKO
VOLODIMIR GRIGOROVICH nimele klassides 17 ja 19 ning kohustada Patendiametit
jatkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata
vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, vdib esitada hagi teise menetlusosalise
vastu kaubamargi Giguskaitset vélistava asjaolu voi selle puudumise kindlakstegemiseks kolme
kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi
esitamisest.

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vota hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata vGi IGpetab
menetluse otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse joustumise hetkest,
kui kohtumaéarusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

K. Ausmees

E. Hallika



