MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS N 641-0 01.02.2005

Apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kerli Tults ning Sulev
Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses 1dbi vélismaise juriidilise isiku Raisio Benecol Oy
aadress: Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI poolt esitatud kaebuse, milles vaidlustatakse
Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamdrgi nr 709455 BENEO + kuju Eestis
registreerimise kohta klassides 5, 29, 30 ja 31.

Kaebus (mida alates 01.05.2004.a. tuleb kéisitleda vaidlustusavaldusena) esitati
29.12.2002. a ja registreeriti nr 641 all. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni
litkkmele R. Laaneots’ale.

Vaidlustusavalduse esitas Raisio Benecol Oy esindajana patendivolinik T. Pungas (reg nr
005, OU Synest, pk 977, 13402 Tallinn).

Vaidlustusavalduse esitaja noue

Vaidlustusavalduses taotletakse tiihistada Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline
kaubamirk BENEO + kuju nr 709455 Eestis klassides 5, 29, 30 ja 31, ja paluda
Patendiametil teha uus otsus.

Vaidlustusavalduse sisu koos viidetega toenditele esitatuna 29.12.2002. a

Oma otsusega registreerida rahvusvaheline kaubamark nr 709455 BENEO + kuju (lisa 2)
RAFFINERIE = TIRLEMONTOISE S.A., EN  NEERLANDAIS  TIENSE
SUIKERRAFFINADERIJ N.V. nimele on Patendiamet rikkunud kaubamirgiseaduse
(KaMS - siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamérgiseadusele,
kui ei ole mérgitud teisiti) § 8 Ig 1 p 2 ndudeid, mille kohaselt ei registreerita kaubamaérke,
mis on identsed vOi &dravahetamiseni sarnased vOi assotsieeruvad teise isiku nimele
samaliigiliste kaupade voOi teenuste tdhistamiseks registreeritud voOi registreerimiseks
esitatud varasema kaubamadrgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.
Vaidlustusavalduse esitaja esindaja vdidab, et kaubamirk BENEO + kuju assotsieerub
firmale Raisio Benecol Oy kuuluva sonaline kaubamirgiga BENECOL (reg nr 27265,
prioriteet 29.03.1996. a). Nimetatud kaubamérkide vordlus nditab ilmselt tdhelihendi
BENEO assotsieerumist BENECOL’iga, sest mdlemas sonas on vdrdne arv silpe,
molemas sOnas on kaks esimest domineerivat silpi, mdlema sdna kolmandas silbis
domineerib tdishiilik o, mdlemad sdnad on tehissdnad ning mdlema sona oluline algosa
BENE- on hésti meeldejddv ja omab semantilist aspekti. Mdlemat kaubamairki kasutatakse
samaliigiliste kaupade markeerimiseks. Et keskmise tarbija ndgemismailu pole absoluutne,
siis vaieldamatult on médrgi BENEO + kuju omanik ldhtunud soovist siirata osa mérgi
BENECOL menust oma margile, suurendades sel teel teenimatult kaubamérgi BENEO +
kuju populaarsust. Sel pdhjusel ei saa kaubamirki BENEO + kuju registreerida ka klassis
31, kuivord KaMS § 8 1g 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamérke, mis on identsed voi
dravahetamiseni sarnased vOi assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade voi
teenuste  tdhistamiseks registreeritud vOi  registreerimiseks esitatud = varasema
kaubamargiga, kui see vOib tarbija eksitamise tagajérjel kaasa tuua teise isiku kaubamérgi
maine drakasutamise voi eristavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku
kirjalik luba. Tarbija voib ekslikult arvata, et mirgiga BENEO + kuju markeeritud
toiduained omavad samuti kolesterooli sisaldust vihendavat toimet, mis on juba tarbija
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eksitamine. Léhtudes toodud argumentidest leiab vaidlustusavalduse esitaja, et kaubamark
BENEO + Kkuju assotsieerub varasema kaubamirgiga BENECOL.

Tuginedes KaMS § 13 1g2 ja § 8 Ig 1 p 2 ja 3 palub vaidlustusavalduse esindaja tiihistada
Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamirk nr 709455 BENEO + Kkuju
ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus uuesti ldbi vaadata ja teha uus
otsus.

Tdenditena on apellatsioonikomisjonile esitatud viljavotted Patendiameti otsusest (lisa 1)
ja Patendiameti andmebaasist (lisa 2) ning registreerimistunnistuse nr 27265 koopia (lisa
3).

Vaidlustusavalduse arutamist alustati vaidlustusavalduse esitaja esindaja juuresolekul
apellatsioonikomisjoni istungil 22.05.2003. a. Sellel istungil jdi vaidlustusavalduse esitaja
oma seisukohtade juurde. Apellatsioonikomisjon otsustas vaidlustusavalduse arutamise
edasi liikkata, kuna pidas vajalikuks nduda vaidlustusavalduse esitajalt tdiendavaid tdendeid
oma véidete kinnitamiseks.

Kuivord vaidlustusavalduse esitaja isegi viga pika aja moddumisel ei esitanud tdiendavaid
toendeid voi seisukohti, andis apellatsioonikomisjon 03.11.2004. a vaidlustusavalduse
esitajale iihekuulise tdhtaja 10plike seisukohtade esitamiseks. Vaidlustusavalduse esitaja
esitas oma Ioplikud seisukohad 06.12.2004. a.

Vaidlustusavalduse esitaja poolt 06.12.2004. a apellatsioonikomisjonile esitatud kirja
sisu (Ioplikud seisukohad)

Oma kirjas kinnitab vaidlustusavalduse esitaja, et jddb vaidlustusavalduses esitatud
seisukohtade juurde. Lisaks margitakse kirjas, et BENECOL margariini turustatakse pea
koigis Euroopa Liidu litkmesriikides ning samuti laialdaselt muudel maailma ndudlikel
turgudel (USA, Argentiina, Louna-Aafrika) (lisa 1). Eestis miiliakse BENECOL tooteid
Stockmanni kaubamajas selle avamisest alates. Tootel on oma ostjaskond, kes hindab
tervislikku toitumist ja teadlikku suhtumist toiduainete valikul.

Lisas 2 on esitatud nimekiri riikidest, kus kaubamirk on registreeritud/registreerimiseks
esitatud. Samas viidab vaidlustusavalduse esitaja, et hetkeseisuga on registreeringuid
rohkem, kui lisatud materjalis ndidatud.

Vaidlustatud rahvusvahelise kaubamirgi omaniku seisukoht

Kaubamirgi BENEO + kuju omanik RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A., EN
NEERLANDAIS TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ N.V. ei ole pidanud otstarbekaks
osaleda kédesolevas menetluses, s.0 ei ole midranud téhtajaks endale esindajat ega esitanud
oma arvamust vaidlustusavalduse kohta.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega, leiab, et
vaidlustusavaldust ei saa rahuldada.

Otsuse pohjendus:

Alates 01.05.2004. a kehtiva tddstusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 65
lg 2 ning samast kuupédevast kehtiva uue KaMS § 72 1g 5 kohaselt tuleb kdesoleva otsuse
tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti
otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamirgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni
30.04.2004. a kehtinud kaubamérgiseaduses sitestatud aluseid). Seega tuleb kéesolevas
asjas hinnata, kas kaubamérgile BENEO + Kkuju diguskaitse andmine on vastuolus kuni
30.04.2004. a kehtinud KaMS § 8 Ig 1 p 2 ja 3.



KaMS § 8 Ig 1 p 2 kohaselt kaubamérgina ei registreerita kaubamaérke, mis on identsed voi
dravahetamiseni sarnased voi assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade voi
teenuste  tdhistamiseks registreeritud vOi  registreerimiseks esitatud varasema
kaubamirgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Antud juhul leiab
vaidlustusavalduse esitaja, et kaubamirgid BENEO + Kkuju ja BENECOL on
assotsieeruvad ning kaubamérkidega tihistatavad kaubad on (osaliselt) samaliigilised.
Vorrelnud vaidlustatud kaubamirkide reproduktsioone (KaMS §5 Ig8 kohaselt
registreeritud kaubamadrgi diguskaitse ulatuse madramisel vOetakse aluseks kaubamirgi
reproduktsioon) ja analiiiisinud vaidlustusavalduse esitaja seisukohti ning asjas esitatud
materjale (vaidlustusavalduse esitaja poolt apellatsioonikomisjonile esitatud lisad 1, 2 ja 3
ning tdiendava kirja lisad 1 ja 2), on apellatsioonikomisjon seisukohal, et vorreldavate
kaubamaérkide assotsieeruvus ei ole pdhjendatud (tdiendavas kirjas ei ole esitatud ka iihtki
toendit selle kohta, mida ndudis apellatsioonikomisjon 22.05.2003.a. istungil).
Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et vaidlustusavalduse esitaja kirjalikud selgitused ja
vaited on pelgalt deklaratiivsed, toendamata ja ei vasta tegelikele asjaoludele.

Euroopa Liidu Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikomisjoni esimehe Stefano
Sandri esitatud definitsiooni kohaselt on tegemist assotsieerumisega siis, kui

a) iildsus vahetab vorreldavad tdhised &ra (otsene assotsieerumine);

b) iildsus seostab vorreldavate tdhiste omanikke ja vahetab need dra (kaudne
assotsieerumine) voi

c) lildsus peab tdhist kaubamaérgiga sarnaseks ning téhis meenutab kaubamarki, ehkki neid
segi ei aeta (tdendoline assotsieerumine).

Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et vdrreldavaid tdhiseid BENEO + kuju ja
BENECOL ci saa pidada assotsieeruvateks.

Apellatsioonikomisjon leiab, et kédesoleval juhul on kaubaméirkide sonaliste osade
kahetéheline erinevus igati piisav selleks, et neid mirke kirjapildis ja kdnes eristada.
Lisaks tuleb tdheldada, et kaubamirk BENEO + kuju on erinevalt vaidlustusavalduse
esitaja kaubamirgist esitatud veel ka spetsiaalselt kujundatud kirjas ning sisaldab graafilisi
elemente, mis veelgi enam vihendab vdimalust pidada kaubaméirke assotsieeruvateks.
Tulenevalt iilaltoodust ei ole kaubamirgid BENEO + kuju ja BENECOL tervikuna
assotsieeruvad. Tarbija ei seosta neid kaubamairke iihe ja sama tootjaga ning ei eelda seega
ka sarnasust kvaliteedis. Kaubamirgid ei tekita omavahel ei otsest, kaudset ega ka
tdendolist assotsieerumist. Seega, vaatamata asjaolule, et osad vorreldavad kaubad on
tdepoolest samaliigilised, ei ole kaubamirgi BENEO + kuju registreerimine vastuolus
KaMS § 81g 1 p 2.

KaMS §8 lgl1 p3 kohaselt ei registreerita kaubamirke, mis on identsed voi
dravahetamiseni sarnased vO0i assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade voi
teenuste  tdhistamiseks registreeritud vOi  registreerimiseks  esitatud varasema
kaubamérgiga, kui see voib tarbija eksitamise tagajirjel kaasa tuua teise isiku kaubamirgi
maine drakasutamise vOi eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku
kirjalik luba.

Kuna apellatsioonikomisjon leidis, et kaubamirkide BENEO + kuju ja BENECOL vahel
puudub assotsieeruvus, siis ainuiiksi sellest asjaolust tulenevalt ei ole kaubamirgi BENEO
+ kuju registreerimine vastuolus ka KaMS § 8 1g 1 p 3.

Apellatsioonikomisjon mirgib, et vaidlustusavalduse esitaja pole esitanud iihtki tdendit,
millest ndhtuks tarbija eksitamise tagajirjel BENECOL kaubamérgi maine drakasutamine
ja/voi eristatavuse kahjustamine. Vastuseks apellatsioonikomisjoni poolt esitatud ndudele
toendusdokumentide esitamise kohta on vaidlustusavalduse esitaja esitanud ainult andmed



BENECOL toodete turustamise kohta maailma eri riikides (mille hulgas ei ole mérgitud
Eestit) seisuga 08.11.2004. a ning nimekirja riikidest, kus kaubamirk BENECOL on
registreeritud voi taotlemisel (06.12.2004. a kirja lisad 1 ja 2). Tuleb téheldada, et materjal
BENECOL toodete turustamise kohta kujutab endast pohimotteliselt iiksnes A4-formaadis
paberilehtesid, mille igalihe pédises on riigi nimetus, millele jidrgnevad fotod
tootepakenditest. Tdhelepanuvddrne on ka see, et nimekiri kaubamaérgitaotlustest ja —
registreeringutest eri riikides késitleb Raision Tehtaat Oy Ab-nimelise driiihingu
kaubamaérgitaotlusi ja -registreeringuid. Ei ole selgitatud, mil moel omab selline nimekiri
seost vaidlustusavalduse esitajaga. Ilmselgelt ei tdenda nimetatud materjalid BENECOL
kaubamirgi maine drakasutamist vdi eristavuse kahjustamist kaubamirgi BENEO + kuju
poolt.

Seega apellatsioonikomisjon leidis, et kaubamédrgi BENEO + kuju registreerimine ei ole
vastuolus KaMS § 8 Ig 1 p 3.

Eeltoodu alusel, juhindudes TOAS §-dest 59 ja 61, kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 8
lg 1 p-dest 2 ja 3, apellatsioonikomisjon
otsustas:

jatta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise tottu, vOib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni
otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sétestatud korras kolme kuu
jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus
kaubamérgi kaitstavuse kiisimuses ja kes soovib jdtkata vaidlust hagimenetluse korras,
voib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni
otsus joustunuks ja see kuulub tditmisele.

Allkirjad:
R. Laaneots
K. Tults

S. Sulsenberg



