MAJANDUS—- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 590-o0
Tallinnas, 27. martsil 2008. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus\88lisenberg (eesistuja), Tanel Kalmet
ning Kerli Tults, vaatas kirjalikus menetluses l&heerika Uhendriikide aritihingu Alberto-
Culver Company (2525 Armitage Avenue, Melrose Pailk, 60160-1163, US)
vaidlustusavalduse kaubamargi ,MOTION” (taotlus M200101286) registreerimise vastu
klassis 21.

Asjaolud ja menetluse kaik

01.07.2002 esitas Alberto-Culver Company (kedakinpdi alusel esindab patendivolinik
Urmas Kernu) to6stusomandi apellatsioonikomisjonileaidlustusavalduse, milles
vaidlustatakse kaubamargi ,MOTION” (taotlus nr M20Q286) registreerimine klassis 21
Ameerika Uhendriikide &ritihingu Colgate-Palmoliveor@pany (300 Park Avenue, New
York, NY 10022, US) nimele. Vaidlustusavaldus vaaiellatsioonikomisjonis menetlusse
numbri 590 all.

Alberto-Culver Company (edaspidi nimetatud ka ,Vasthja”) leiab, et kaubamargi
.MOTION" registreerimine on vastuolus kaubamargbese (KaMS — siin ja edaspidi on
viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamargiseal@udeii ei ole margitud teisiti) § 8 Ig 1
p-dega 4 ja 10. Vaidlustaja kasutab ning on mitset&ides tle maailma registreerinud
kaubamargi ,MOTIONS” eelkdige klassi 3 kaupade os$ées Eestis on vaidlustaja esitanud
taotluse (taotlus nr M200200476) kaubamargi ,MOT®Negistreerimiseks seoses klassi 3
kaupadega jpukse- ja nahahoolduspreparaadid’. Nahtuvalt Kaubamargilehest 5/2002 on
Patendiamet otsustanud registreerida kaubamargiTI@Q" Colgate-Palmolive Company
nimele seoses klassi 21 kaubagambaharjad’. Vaidlustaja leiab, et sellega rikutakse tema
digusi ning seadusega kaitstud huvisid. Osundad@43K8 8 Ig 1 p-le 4, margib vaidlustaja,
et ta on ulemaailmselt ja ka Eestis t66stusomaadsd Pariisi konventsiooni artiklibés
tdhenduses uldtuntud kaubamargi ,MOTIONS” omani&skl 3 kuuluvate kaupade osas.
Kaubamark ,MOTION” on praktiliselt identne vaidlagh kaubaméargiga ,MOTIONS”, seega
vOib kaubamarki ,MOTION” pidada vaidlustaja kaubagigjaljendiks. Kuigi antud asjas
vorreldavaid kaupu vdib pidada formaalselt eriligjeks, eksisteerib kosmeetikavahendite ja
hambaharjade vahel reaalne side — neid kasutatdksipeale koos (hambahari ja
hambapasta), miulakse samades poodides ning tihntakemdes osakondades ja samadel
lettidel. Intellektuaalomandi Giguste kaubandusksge lepingu (TRIPS lepingu) artikli 16
I6ikes 3 on ka satestatud, et Pariisi konventsicamikkel @is kehtib mutatis mutandis
kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnasedegandmille jaoks kaubamark on
registreeritud, tingimusel et selle kaubamargi kasine kaupade v6i teenuste puhul viitaks
seosele nende kaupade vOi teenuste ja registbekdumbamargi omaniku vahel, ning
tingimusel et selline kasutamine kahjustaks tdasélblregistreeritud kaubamargi omaniku
huve. Vaidlustaja leiab, et kaubamargi ,MOTION” k&mmine hambaharjade tahistamisel
viitaks seosele vaidlustajaga ning seelabi kahjustaidlustaja huve. Kirjalikku luba
kaubamargi ,MOTION” registreerimiseks vaidlustajalisitud ei ole.
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Vaidlustaja leiab ka, et kaubamargi ,MOTION” regestrimist on taotletud pahauskselt
KaMS 8 8 Ig 1 p 10 tdhenduses. Vaidlustaja ningg&@-Palmolive Company vahel on
sOlmitud kaubamarkide kooseksisteerimise lepindlenkiohaselt vaidlustaja on ndustunud
kaubamargi ,COLGATE MOTION” kasutamise ja registiegsega, kokkulepe ei anna
oigust kaubamargi ,MOTION” eraldi registreerimiseking kasutamiseks. Nimetatud
kokkuleppe eiramist vdib pidada pahauskseks kageks Colgate-Palmolive Company
poolt.

Vaidlustaja palub tunnistada Patendiameti otsusistregrida kaubaméark ,MOTION”
Colgate-Palmolive Company nimele téielikult seadastaseks ning teha Patendiametile
ettepanek teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud koopia kaubamalgOTIONS” registreerimistaotlusest
ning koopia kaubamargi ,MOTION" publikatsioonist laamargilehes 5/2002.

24.09.2004 palus apellatsioonikomisjon vaidlustagitada hiljemalt 27.12.2004 taiendavaid
tdendeid vaidlustusavalduses esitatud vaidete tainmseks. Nimetatud tahtajaks ega ka
hiliem vaidlustaja apellatsioonikomisjonile tderdiei esitanud.

10.11.2006 esitas Colgate-Palmolive Company (kedikifa alusel esindab patendivolinik
Villu Pavelts) vastuse vaidlustusavaldusele. Celdgalmolive Company (edaspidi nimetatud
ka ,vastustaja”) vaidlustaja ndudeid ei tunnistaasWistaja leiab, et vaidlustaja Eestis
registreerimiseks esitatud kaubamark ,MOTIONS” (misiesolevaks ajaks on ka
registreeritud — reg nr 37634) ei ole asjassepuutlinetatud kaubamaérgi registreerimise
taotlus on esitatud 03.04.2002, samas kui vastudtajibamargi ,MOTION” taotlus on
esitatud 30.07.2001. Kuna vastustaja Oigused ormbakaargile varasemad kui vaidlustaja
Oigused tema margile, on vaidlustaja viide temasdmhale kaubamaérgile asjakohatu.
Vastustaja ei ndustu, et kaubamargi ,MOTION” registimine on vastuolus KaMS § 8 Ig 1
p-ga 4. Vaidlustaja ei ole esitanud mitte Uhtegitamali, mis tdendaks tema téahise
»,MOTIONS” uldtuntust Eestis seisuga 30.07.2001 (smsetustaja kaubamargi registreerimise
taotluse esitamise kuupéev). Seega on vaidlustijadvtema kaubamargi tldtuntuse kohta
paljasdnalised ja vaarad. Vaidlustaja ei ole karatégnud, milliste konkreetsete kaupade osas
on tema kaubamark vaidetavalt Uldtuntuse saavutai@ehljuures kaupu jyukse- ja
nahahoolduspreparaadid” ning ,,hambaharjad” peab vastustaja selgelt eriliigilisteks.

Vastustaja ei ndustu ka, et kaubamargi ,MOTION”"is&gerimine on vastuolus KaMS § 8
lg1 p-ga 10. Vaidlustusavaldusest ei nahtu, meiisvastustaja kaubamargiga identsele
kaubamargile vaidlustaja tugineb, samuti puudubsugane informatsioon vastandatava
kaubamargi registreerimise ja/vli kasutamise kadistes riikides. Mdistetamatu ja ebadige
on vaidlustaja seisukoht vastustaja pahausksusta.kdaidlustaja ja vastustaja vahel on
tdepoolest sdlmitud kaubamaérkide kooseksisteeritaisieg, kuid see sdlmiti 08.04.2002, s.o
8 kuud peale kaubamargi ,MOTION" registreerimistasé esitamist (30.07.2001) ning kuu
aega peale nimetatud kaubamaérgi registreerimisesetegemist (07.03.2002). Seega ei saa
kooseksisteerimislepingule tuginedes réakida vegagahausksusest kaubamaérgitaotluse
esitamisel. Pooltevahelised lahkarvamused lepingirtiuste télgendamisel ei ole tingitud
Uhe voi teise poole pahausksusest ning see ei rt#a kdesoleva vaidluse eset. Pealegi
naitab lepingu sdlmimise fakt iseenesest, et poaktsepteerivad teineteise huvisid ega soovi
Uksteise kaubamargidigusi oma omandusse saadaeidiana kasutada. Vastustajal ei ole
ebaausaid kavatsusi vaidlustaja suhtes ning vasjéuvaited tema pahausksuse kohta on
alusetud.



Vastustaja taotleb vaidlustusavalduse taies ulatiegmildamata jatmist.

25.09.2007 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajadttepaneku esitada oma I6plikud
seisukohad seoses vaidlustusavaldusega hiliemdl02®07. Vaidlustaja I6plikke seisukohti
apellatsioonikomisjonile ei esitanud.

27.11.2007 tegi apellatsioonikomisjon vastustagttepaneku esitada omapoolsed [6plikud
seisukohad hiljemalt 28.12.2007. Oma 27.12.2007%atesi |6plikes seisukohtades jai
vastustaja varem esitatud seisukohtade ning nauadedg.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosalistésgleohtadega ning hinnanud esitatud
tdendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus @ipdihjendatud ja tuleb jatta rahuldamata.

Kéesolevas asjas on vaidlustatud kaubamark, mgks dPatendiamet tegi registreerimise
otsuse 07.03.2002. Alates 01.05.2004 kehtiva KaM® 8g 5 kohaselt kohaldatakse enne
2004. aasta 1. maid tehtud Patendiameti otsusdustathisel ja uue otsuse tegemisel
Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaulmamegistreerimisest keeldumise aluseid
ja lahtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivastetiusnormist. Seega kuulub kdesolevas
asjas kaubamargi registreerimisest keeldumise ealosas kohaldamisele kuni 30.04.2004
kehtinud kaubamargiseadus, selle seaduse 07.03k20@i2ud redaktsioonis.

Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS g Bp 4 satestas, et kaubamargina ei
registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubaméarggistreerimise taotluse saabumise
kuupaeval vdi prioriteedikuup&eval Eesti Vabariigi®ostusomandi kaitse Pariisi
konventsiooni artikli 6is tdhenduses Uldtuntud kaubamarke ja kaupade margait,
olenemata sellest, kas need on registreeritud vtie,nkui registreerimiseks puudub teise
isiku kirjalik luba.

Alberto-Culver Company vaidab, et on téostusomaaidtse Pariisi konventsiooni artiklbé
tahenduses Eestis Uldtuntud kaubaméargi ,MOTIONS apixy mille jaliend on Colgate-
Palmolive Company kaubaméark ,MOTION” (taotlus nr G@01286). Vaatamata
vorreldavate kaupadguukse- ja nahahoolduspreparaadid”’ ning ,hambaharjad” formaalsele
eriliigilisusele leiab vaidlustaja, et kaubamargQTION” kasutamine vastustaja poolt
viitaks seosele vaidlustajaga ning seelabi kahjustadlustaja huve (TRIPS lepingu art 16
I6ige 3). Kdigest sellest tulenevalt leiab vaidajat et kaubamargi ,MOTION”
registreerimine vastustaja nimele ei ole diguspiran

Vaidlustaja ei ole esitanud tUhtegi materjali kaubegn ,MOTIONS” vaidetava Uldtuntuse
tdendamiseks, seda vaatamata apellatsioonikomisgitépanekule esitada taiendavaid
tdendeid vaidlustusavalduses esitatud vaidete timmseks. Seega on vaidlustaja vaited tema
kaubamargi ldtuntuse kohta paljasbnalised ninghdémata. Sellest tulenevalt ei pea
apellatsioonikomisjon vajalikuks anda hinnangut, s kaesineda vdivad muud
vaidlustusavalduses osundatud KaMS § 8 Ig 1 p disPionventsiooni artikli 6is ja TRIPS
lepingu art 16 I6ike 3 kohaldamise eeldused, kwva@inulksi vaidlustaja kaubamaérgi
Uldtuntuse tdéendamata jatmine valistab vastustagab&méargi registreerimise vastuolu
nimetatud satetega.

Vaidlustaja leiab ka seda, et kaubamargi ,MOTIONYistreerimine on vastuolus KaMS 8
lg 1 p-ga 10.



KaMS 8§ 8 1g 1 p 10 satestas, et kaubamargina étregrita kaubamarke, mis on identsed
teises riigis registreeritud ja seal kasutusel alkaubamargiga, kui registreerimistaotlus on
esitatud pahauskselt.

Seejuures leiab vaidlustaja, et vastustaja pahasskdeneb nendevahelise kaubamarkide
kooseksisteerimise lepingu eiramisest. Kaubamarkiteoseksisteerimise lepingut
apellatsioonikomisjonile koos vaidlustusavaldusega hiljem esitatud ei ole. Vastustaja oma
seisukohtades kinnitab kaubamarkide kooseksistemrinepingu s6lmimist, réhutades aga
samas, et nimetatud leping on sOlmitud 08.04.2@@2ga ca 8 kuud peale kaubamargi
,MOTION" registreerimistaotluse esitamist (30.0704). Vaidlustaja sellele vastu vaielnud
ega nimetatud lepingu sdlmimise aega Umberlikkavamdmeid esitanud ei ole.
Apellatsioonikomisjon ndustub vastustajaga, et kandirgitaotluse esitamisest hilisem
kokkulepe ei kinnita taotleja pahausksust kaubait@#tuse esitamisel. Lisaks eeltoodule ei
ole vaidlustaja selgitanud, millistel pdhjusteletol pidada kaubamérke ,MOTIONS” ning
,MOTION" identseteks ega esitanud t6endeid selldt&ap mis riigis vOi riikides tema
kaubamark registreeritud ja kasutusel on. Seelditib apellatsioonikomisjon, et kaubamargi
.MOTION?" registreerimine ei ole vastuolus ka KaMB8g 1 p-ga 10.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes té6stusomaiggiskorralduse aluste seaduse §-st 61,
kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS 8§ 8 Ig 1 p-dest 413 to0stusomandi kaitse Pariisi
konventsiooni artiklist Bis, TRIPS lepingu art 16 I16ikest &pellatsioonikomisjon
otsustas:
jatta vaidlustusavaldus rahuldamata.
Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes sooviblapelonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise téttu, voib esitkaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse
peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apetiatikomisjoni otsuse avaldamisest
arvates. Kohus vaatab kaebuse labi hagita menstluse
Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahalgglatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel tagietluse korras, vdib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamargi 6Oiguskaitset ta@iis asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsiooniisjoni otsuse avaldamisest arvates.
Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jdustub apmtionikomisjoni otsus kolme kuu
moddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele

Allkirjad:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

K. Tults



