MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 665 -0
Tallinnas, 11. juulil 2005.a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Priit Lello ja
Kerli Tults, sekretdr Margus Tahepdld’i juuresolekul ja vaidlustusavalduse esitaja esindaja
patendivolinik Urmas Kauler’i ning taotleja esindajate vandeadvokaat Viive Kaur’i ja OU
Nantecom juhatuse litkme Tonu Rehemaa osavotul vaatas 02. juunil 2005.a. suulisel
istungil 1dbi  vélismaise juriidilise isiku Societe des Produits Nestle S.A.
vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse Patendiameti otsus kaubamirgi BONO (taotlus nr
M200200492) registreerimise kohta klassides 29 ja 30 OU Nantecom nimele.

Vaidlustusavaldus esitati 28.mértsil 2003.a. ja registreeriti nr 665 all. Vaidlustusavaldus
anti ettevalmistamiseks komisjoni litkkmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitas Societe des Produits Nestle S.A. nimel patendivolinik Jiiri
Kéosaar, AS Kéosaar ja Co Tdhe 94, 50107 Tartu. Vaidlustusavalduses taotleti tiihistada
Patendiameti otsus kaubamdrgi BONO (taotlus nr M200200492) registreerimise kohta
klassides 29 ja 30 OU Nantecom nimele kaubamirgiseaduse § 8 1g 1 p 2 alusel.

Vaidlustusavalduse sisu, kaebuse esitaja taotlus ja esitatud téendid kokkuvotlikult:

19.mérsti 2003.a. otsusega nr M200200492 registreeris Patendiamet kaubamérgi BONO
(taotlus nr M200200492) klassides 29 ja 30 OU Nantecom nimele.

Société des Produits Nestlé S.A.-le (edaspidi nimetatud ‘“kaebaja”) kuulub Eestis
registreeritud kaubamidrk BONA, reg. nr. 07858, klassis 5 - meditsiinilised dieetained,
lastetoidud (lisa 1).

Patendiamet otsustas registreerida OU Nantecom nimele hilisema kaubamirgi, mis on
avaldatud Kaubamairgilehes 2/2003: BONO, taotluse number M200200492; klass 29 -
liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud
puwvili ja koogivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid;, munad, piim ja piimatooted;
toiduolid ja toidurasvad, friikartulid; klass 30 - kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk,
saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja
maiustused, jddtis;, mesi, siirup, pdrm kiipsetuspulbrid; sool, sinep; dddikas,
viirtsikastmed, viirtsid; jdd (lisa 2).

Patendiameti otsus kaubamérgi BONO registreerimise kohta on vidir ning vastuolus
kaubamairgiseadusega. Kaubamaérgiseaduse (KaMS) § 8 1g 1 p 2 kohaselt ei registreerita
kaubamérgina muuhulgas kaubamirke, mis on dravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad
teise isiku nimele samaliigiliste kaupade tdhistamiseks registreeritud varasema
kaubamairgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlustusavalduse esitaja ei ole andnud ndusolekut kolmandale isikule kaubamérgi
BONO registreerimiseks.

Vaidlustatav kaubaméirk BONO on dravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv registreeritud
kaubamirgiga BONA, samuti on kaubamargitaotluses nr M200200492 nimetatud kaubad
samaliigilised registreeritud kaubamairgis nr 07858 nimetatud kaupadega.
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Kaubamérgid BONA ning BONO on visuaalselt, semantiliselt ja foneetiliselt
dravahetamiseni sarnased. Mdlemad kaubamérgid koosnevad kahesilbilistest sdnadest bo-
na ja bo-no ning nende sdnade esimesed silbid on identsed. Sonade teise silbi puhul
eksisteerib vaid tlihetdheline erinevus. WIPO kisiraamatu jirgi on sarnase vOi identse
algusega sonade puhul assotsiatsioonide tekkimise oht suurem, kui sarnase 10puga sonade
puhul. Kaubamairkide dravahetamiseni sarnasuse ning assotsieerumise hindamisel on
oluline tavatarbijal tekkiv esmamulje (lisa 3). Kaubamédrkide BONO ning BONA puhul
kinnistub esmamuljena tavatarbija millu nende méarkide véga sarnane hiildus ja kirjapilt.
Samuti tuleb arvestada seda, et sonad BONO ja BONA tekitavad teadvuses identse
semantilise assotsiatsiooni, s.0 mdlemad sonad jidtavad mulje iihest ja samast sdnast selle
vahega, et esimene viitab meessoole ja teine naissoole. Seega tuleb hilisem kaubamérk
BONO lugeda é&ravahetamiseni sarnaseks ja assotsieeruvaks varasema kaubamirgiga
BONA.
Kaubad, mille suhtes mérgi BONO registreerimist taotletakse, on samaliigilised
kaupadega, mille tdhistamiseks on registreeritud kaubamirk BONA.
Lastetoidud on tihti analoogse koostisega ning toodetud sama ettevotte poolt, kui
tdiskasvanutele mdeldud toidud, tihti on vdga raske mdiiratleda, kas tegemist on
tdiskasvanutele voi lastele orienteeritud tootega (lisa 4). Samuti on mainitud tooted
poodides tihti miitigil samades osakondades.
Kuigi vaidlustatavas kaubamairgitaotluses ei ole sonaselgelt vilja toodud dieettoidukaupu/
-aineid, ei muuda see vaatlusaluseid kaupu eriliigilisteks, kuna kaubaklassidesse 29 ja 30
kuuluvad ka dieetkaubad (lisa 5). Samuti on iildiselt teada, et toidukauplustes miiliakse
dieetkaupu paralleelselt no “tavaliste” toidukaupadega.
Teadaolevalt tohivad paljud erivajadustega tarbijad (diabeetikud) tervislikel pdhjustel
tarbida tliksnes vastavaid eritoiduaineid (dieetkaupu) (lisa 6). Kuna kaebaja kaubamérk
BONA on kaitstud mitmesuguste dieetainete tdhistamiseks, siis tarbija, ndhes
samaliigilistel kaupadel ddrmiselt sarnast kaubamérki BONO, voib tdiesti moistetavalt,
kuid ekslikult arvata, et tegemist on samuti dieetkaupadega. Seega juhul, kui kolmas isik
ka ei peaks kaubamirgiga BONO tédhistama dieetkaupu, voivad tarbija eksitusse sattumise
tagajirjed olla isegi tdosisemad ning erivajadustega tarbijate tervisele ohtlikumad. Sama
kehtib ka lastetoitude osas — ka lastetoidud vdivad olla valmistatud just laste flisioloogilisi
isedrasusi arvestades, s.t nn “tdiskasvanutele mdeldud toit” voib kahjustada laste tervist ja
arengut erinevalt toidust, mis on kiill liigilt sama, aga suunatud konkreetselt lastele.
Olukord, s.o eksitusse sattumise tdendosus, vOiks ehk olla teistsugune, kui vaatlusalused
kaubamirgid oleksid teineteisest oluliselt erinevad, mida ei saa aga kuidagi viita
kdesoleval juhul.
Vaidlustusavalduses taotletakse patendiameti otsuse tiihistamist.
Vaidlustusavaldusele oli lisatud:
1. Viljavote riiklikust kaubamargiregistrist
2. Viljavote kauba- ja teenindusmaérgi registreerimise taotluste ja nende

menetluse andmekogust
3. Viljavote WIPO Training Manual'ist koos tdlkega
4. Viljavotted internetist
5. Viljavotted elektroonilisest kaubamirkide andmebaasist koos tolkega
6. Viljavote Voorsonade Leksikonist ja ENEKE-st

30.aprillil 2004.a. esitas OU Nantecom esindaja vandeadvokaat Viive Kaur
kaubamairgitaotleja kirjaliku seisukoha. Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ja on
seisukohal, et Patendiameti otsus on seaduslik. Vastuviited on jargmised:



Vaidlustusavalduse esitaja on Patendiameti otsuse vaidlustanud juhindudes KaMS § 8 Ig 1
p 2, viditnud et vaidlustatav kaubamérk BONO on dravahetamiseni sarnane ja assotsieerub
vaidlustusavalduse esitaja nimele registreeritud kaubamérgiga BONA.

Vaidlus puudub selles et vaidlustusavalduse esitaja on kaubamirgi BONA omanik, olles
saanud kaubamairgile diguskaitse klassis 5.

Vaidlus on selles, kas konealused kaubamirgid on é&ravahetamiseni sarnased ning
assotsieeruvad ning kas nendega tdhistatakse samaliigilisi kaupu.

1. Taotleja on seisukohal, et vaidlusalused kaubamirgid ei ole dravahetamiseni
sarnased ega assotsieeruvad.

Vaidlustusavalduse esitaja on lisanud kaebusele viljavotte viljaandest WIPO Training
Manual ning véidab tuginedes selles margitule, et identse algusega sdnade puhul on
assotsiatsioonide tekkimise oht suurem kui sarnase sonaga 16pu puhul.

Vaidlustusavalduse esitaja on aga WIPO késiraamatu lk. 55 punkti 6.2.2.2. tsiteerinud ja
tolkinud valikuliselt, jéttes tdhelepanuta sealsamas deldu, et kaubamérkide segiajamise oht
on suurem sama voOi sarnase algusega pikemate sdonede puhul, kui seda on liithikeste sdnade
puhul.

Vaidlusalused sonad BONO ja BONA on vaieldamatult lithikesed sonad ning ainuiiksi
nende iihisele algusele tuginemine ei tdenda nende &ravahetamiseni sarnasust ega
assotsieeruvust tarbija jaoks.

Arutelu vaidlusaluste kaubamédrkide mees- vOi naissoosse kuuluvuses ei pea taotleja
asjakohaseks ega arvestatavaks. Lisaks nimetatule on vaidlustatud kaubamérgi osas
esitatud rahvusvaheline taotlus, milline vaidlustusavalduse esitaja véidet edasi arendades
annab vOimaluse rddkida teatud juhtudel ja keelte puhul ka kesksoost ja selle tunnustest,
viies kdesoleva vaidluse 10ppkokkuvottes mottetuseni.

2. Taotleja on seisukohal, et vaidlusaluste kaubamérkidega ei tdhistata samaliigilisi
kaupu.

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamirk on kaitstud klassis 5 — meditsiinilised dieetained,
lastetoidud; vaidlusalune kaubamirk klassides 29 ning 30.

Kéesolev vaidlus oleks olnud kaupade samaliigilisuse aspekti silmas pidades ehk
asjakohane juhul, kui kaubamdrk BONA oleks olnud jétkuvalt kaitstud klassides 29 ja 30,
nii nagu ta seda oli kuni 26. 02. 2002.a. (Omanik Karl Fazer Ab; klass 29 — piimatooted,
konservid, klass 30 — teraviljatooted, pulbrilised tooted).

Rahvusvahelise kaupade ja teenuste klassifikatsiooni klassi 5 paigutatud meditsiinilised
dieetained ja lastetoidud on spetsiifilised kaubad ning nende tarbijate tdhelepanu on
keskmise tarbijaga vorreldes tunduvalt kdrgem ja nende poolt kaupade tarbimine igas
mottes korgema teadlikkusega.

3. Taotleja ei ndustu seisukohaga, et lastetoidud on tihti analoogse koostisega kui
tdiskasvanutele mdeldud toidud. Asjaolu, et laps tarbib sama toitu mis tdiskasvanu, ei anna
alust toidukauba lastetoiduks nimetamisele.

Toiduseaduse § 14 sitestab eritoidu madiste jargmiselt — eritoiduna késitatakse toitu, mis on
moeldud seedeprotsessi voi ainevahetuse korvalekallete voi fiisioloogilise seisundi tottu
tavapidrasest erinevate toitumisvajadustega inimestele ning mis on seetdttu valmistatud
eritechnoloogiat kasutades voi millel on tavatoidust erinev koostis. Eritoiduks loetakse ka
imiku- ja véikelapsetoit. Toiduseaduse § 14 lg 2 kohaselt peab eritoit olema nduetekohane
ja selgelt eristatav tavatoidust.

Toiduseaduse § 14 15ike 5 ja 38 ldike 5 alusel kinnitas Vabariigi Valitsus oma médrusega
29. 12. 1999.a. nr 436 jargmised korrad:



1) “Eritoitude koostis- ja kvaliteedinduete ning eritoitude valmistamiseks kasutatavate
ainete ja eritoitude kéitlemise suhtes esitatavate noduete ning eritoitude
mérgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinduded ja kord “ (edaspidi Kord I);

2) “Imiku piimasegu ja jdtkupiimasegu koostis- ja kvaliteedinduded ning nende
valmistamiseks kasutatavate ainete ja kiditlemise suhtes esitatavad nduded ning
méirgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinduded ja kord” (edaspidi Kord II);

3) “Imiku- ja véikelapsetoitude koostis- ja kvaliteedinduded ning nende
valmistamiseks kasutatavate ainete ja kditlemise suhtes esitatavad nduded ning
margistamise ja muul viisil teabe edastamise erinduded ja kord” (Kord III).

Korra I p. 2 kohaselt on eritoit ettendhtud

1) teatud tavapdrasest erinevate toitumisvajadustega inimestele, kes
seedeprotsessi vOi ainevahetuse korvalekallete voi fiisioloogilise seisundi
tottu vajavad toitu, milles on {ihe vdi mitme koostisaine sisaldus kindlaks
méiiratud (kdesolevas vaidluses “meditsiinilised dieetaine) vt. Korra I p 6 ja
kaebuse lisa 6;

2) imikule (kuni 12-kuu vanused lapsed) ja véikelapsele (1 kuni 3 aasta
vanused lapsed) (kdesolevas vaidluses “lastetoidud”).Vt. ka kaebusele
lisatud lisa — lastetoidud; lisa nr 6 — moos - mdrgitud kaupa ei ole alust
lugeda spetsiifiliseks lastetoiduks.

Tarbijakaitseseaduse § 6 lg 2 kohaselt on ndutav, et tarbijale miitidav kaup peab olema
varustatud eestikeelse teabega, sealhulgas markeeringu voi kasutamisjuhendiga vastavalt
kohustuslikele nduetele. Tarbijakaitseseaduse § 7 p 2 sétestab, et kauba miilimisel voi
nende pakkumisel tarbijale peab miiiija jargima {ildisi kaubandustegevuse hdid kombeid ja
tavasid ning muu hulgas andma ka vajalikku ja tdest eestikeelset teavet pakutava kauba
omaduste, hinna, paritolu, kasutamistingimuste jms. kohta.
Korra I p 4 kohaselt peab eritoidu nimetuses olema ka viide eritoidu eriomadustele voi
imiku- ja viikelapse puhul kasutamise eesmaérgile.
Korra II punktid 53 — 59 sétestavad imiku piimasegu ja jétkupiimasegu mairgistamise
erinduded ning Korra III punktid 40 - 43 imiku- ja vdikelapsetoidu mérgistamise ja muul
viisil teabe edastamise erinduded.
Taotleja ei pidanud vastuses mairgistuste erinduete Tlksikasjalikumat késitlemist
otstarbekaks ja vajalikuks. Taotleja arvates kinnitab eeltoodu seda, et meditsiinilised
dieettoidud ja lastetoidud on véga spetsiifilised kaubad ega ole samaliigilised klassides 29
(liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud
puuvili ja kodgivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted;
toidudli ja toidurasvad; friikartulid) ja 30 (kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago,
kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused,
jaédtis; mesi, siirup; porm, kiipsetuspulbrid; sool, sinep; dddikas, viirtsikastmed; viirtsid;
jéd) margitud kaupadega .

4. Taotleja vaidleb vastu ka selles, et dieettoidud ja lastetoidud on tihti kauplustes
segi nn “tavaliste” toidukaupadega.
Vaidlustusavalduse esitaja ei ole oma sellekohast vdidet millegagi tdendanud. Isegi juhul,
kui véita, et voib esineda juhtumeid, mil vdikestes kauplustes on dieettoidud ja lastetoidud
tihel riiulil nn tavatoidukaupadega, siis ka sellisel juhul on nad {iksteisest selgelt eristatud
ja mirgistatud. Uldjuhtudel on aga eriliigilised kaubad tavapiraselt viljapandud iiksteisest
selgelt eristatutena.

5. Tulenevalt asjaolust, et kaubamérkidega BONO ja BONA tahistatakse eriliigilisi
kaupu ning nimetatud mirgid ei ole dravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad, puudub



ka vajadus kaebajalt kirjaliku ndusoleku kiisimiseks ja saamiseks kaubamirgile BONO
klassides 29 ja 30 diguskaitse andmiseks.

Seisukohtadele oli lisatud Patendibiiroo Kéosaar & Co kiri 03. 12. 2002.a. koos
lisaga.

0S.jaanuaril 2005.a. esitas vaidlustusavalduse esitaja oma vastuvéited kaubamérgitaotleja
seisukohtade kohta. Vaidlusavalduse esitaja jii oma seisukohtade juurde, et vorreldavad
kaubamirgid on &ravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tédhistatud
kaubad on samaliigilised, patendiameti otsus on véir ja kaubaméirgiseadusega vastuolus.
Vaidlustusavalduse esitaja lisas viljavotted WIPO Manual’ist ja sdnaraamatutest.

12.jaanuaril 2005.a. andis apellatsioonikomisjon menetlusosalistele aega kuni 14.
veebruarini 2005.a. oma loplike seisukohtade esitamiseks.

28.jaanuaril 2005.a. esitas oma loplikud seisukohad vaidlustusavalduse esitaja
esindaja patendivolinik Jiiri Kéosaar, kes jdi varem esitatud viidete juurde ning vottis oma
viited lithidalt kokku alljargnevalt:

Kaubamirgid on dravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad. Keskmine tarbija ei pane
esmapilgul tdhele erinevusi kahe kaubamirgi vahel, mida ta voiks mérgata juhul, kui ta
kaubamairki ja selle all pakutavat toodet tdhelepanelikumalt uuriks. Seega esmamulje, mille
ta saab, on otsustav.

Vorreldavad kaubamirgid on identse algusega, erinedes iiksteisest vaid lihe tdhe vorra,
rohk on modlema sdna héddldamisel esisilbil bo- ja sdnade teise silbi ldppu ei hédédldata
selgelt vdlja. Sellest tulenevalt on vorreldavad kaubamérgid dravahetamiseni sarnased ja
assotsieeruvad.

Kaubamaérkidega tdhistatavad kaubad on samaliigilised. Vastavalt WIPO késiraamatu lk.
53, punktile 6.2.1 tuleb kaupade samaliigilisuse tuvastamisel vélja selgitada, kas tarbija
eeldaks, et kaubad périnevad samast allikast. Koik késitletavad kaubad on toidukaubad, on
tavapérane, et imikutele moeldud toitu miitiakse koos tdiskasvanutele mdeldud toiduga
ning nad valmistatakse iihe ja sama tootja poolt. Ka meditsiinilisi dieetaineid (niiteks
diabeetikutele voi laktoosi suhtes intolerantsetele inimestele mdeldud kaupu) turustatakse
koos klassidesse 29 ja 30 kuuluvate kaupadega samades miiiigikohtades ja tihti on nad
valmistatud sama tootja poolt. Sellest tulenevalt on kaubad samaliigilised.

Kuna vorreldavad kaubamérgid on &ravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning
nendega téhistatud kaubad on samaliigilised, siis sellest tulenevalt on Patendiameti otsus
kaubamirgi BONO registreerimise kohta viér ja vastuolus kaubamérgiseadusega ning
kuulub tiithistamisele.

14.veebruaril 2005.a. esitas oma 16plikud seisukohad OU Nantecom seaduslik esindaja
juhatuse esimees Tonu Rehema.

Taotleja jai 30. aprillil 2004.a. esitatud vastuviidete juurde. Tulenevalt vaidlustusavalduse
esitaja 05.jaanuari 2005.a. vastusest markis taotleja jargmist:

1. Vaidlustusavalduse esitaja vdide konealuste kaubamairkide assotsieeruvusest ja
dravahetamiseni sarnasusest on jdtkuvalt tdendamata ja paljasonaline. Vaidlustusavalduse
esitaja margib, et keskmine tarbija ei tunne esmapilgul dra erinevusi kahe kaubamérgi
vahel, kuid tihtegi nimetatud véidet kinnitavat tdendit ta menetluse kdigus esitanud ei ole.
Seega jadb kisitletav véide vaid selle esitanud isiku puhtalt subjektiivseks arvamuseks.

2. Taotleja ndustub vaidlustusavalduse esitajaga selles osas, et taotleja poolt
vastuses viidatud toiduseadus ja korrad kui digusaktid ei mdjuta tarbijate tdahelepanu ja
teadlikkust. Taotleja ei ole vastupidist ka kunagi viitnud. Viljavotted oigusaktidest on



esitatud tulenevalt vajadusest selgitada meditsiiniliste dieetainete ja lastetoitude mdisteid,
mis vaieldamatult on nii tootjate kui ka tarbijate poolt samaselt tdlgendatavad.
Vaidlustusavalduse esitaja vidide, et ainuiiksi 1dhtudes tildmdistest ,.toit” on alust rddkida
konealuste kaupade samaliigilisusest, on siigavalt meelevaldne ja mitte millegagi
pohjendatud.

3. Taotleja ei ndustu viitega, et vaidlusaluste ja kdesolevaga vorreldavate kaupade
puhul tavasituatsioonis tarbija ei uuri ega korvuta kaubamérke, vaid teeb otsuse esmamulje
alusel. Meditsiiniliste dieetainete ja lastetoitude puhul on tegemist spetsiifiliste kaupadega
ning neid tarbivad informeeritud erivajadustega tarbijad, kes ei tee oma otsuseid
esmamulje alusel. Segiaetavus ja assotsieerumine on kategooriad, mida tuleb hinnata
lahtudes tarbijast ja mitte teise kaubamérgiomaniku subjektiivsest ja tdendamata
hinnangust.

4. Taotleja andmetel ei ole kaubamirki BONA Eesti Vabariigi territooriumil
viimase 4-5 aasta jooksul kasutatud. Seetdttu ei ole taotlejal ka voimalik esitada tdendavat
materjali selles, et kaubamidrgiga BONA téhistatud kaubad on kauplustes paigutatud koos
teiste lastetoitudega eraldi riiulitele ja sektsioonidesse. Mis puutub vaidlustusavalduse
esitaja vaitesse, et taotleja ei ole tdendanud fakti, et lastetoidud ja tavatoidud on iiksteisest
selgelt eristatud ja maérgistatud, siis on nimetatud asjaolu {iildiselt teadaolev ja eristatuse
ning mérgistatuse jargmine ka tarbijakaitseorganite poolt pidevalt kontrollitav ja seega ka
praktikas tagatud. Nii haldus- kui tsiviilprotsessi normidest tulenevalt ei ole vaja tdendada
asjaolu, mida saab lugeda iildiselt teadaolevaks. Sama pdhimdte kehtib ka vaidluste
kohtuvilisel menetlemisel.

5. Vaidlustusavalduse esitaja vastusest ndhtub, et tema arvates ei oma mingit
tdhendust asjaolu, et kaubamiark BONA on saanud Odiguskaitse kahe kaubaliigi suhtes
klassis 5 ning et kaubamérgi BONO taotlus on esitatud hoopis klassides 29 ja 30. Taotleja
on oma seisukoha selles osas andnud.

6. Ilma, et see omaks tdhendust ja mdju vaidlustusavalduse sisulisele lahendusele,
soovib taotleja eraldi varem esitatust ja tilaltoodust teha viite patendivoliniku seaduse § 5
l16ikele 3, mille kohaselt ei voi patendivolinik osutada digusteenust isikule, kelle huvid on
vastuolus teise isiku huvidega, kellele sama patendivolinik samas asjas digusteenust osutab
vOi on osutanud.

Patendibiiroo Kéosaar & Co osutas taotlejale aastatel 2002-2003 digusteenust seonduvalt
kaubamirgi BONO registreerimisega. Taotleja moonab, et patendibiiroo 10petas taotleja
esindamise 27. 02. 2003.a. pohjusel, et ta on esindanud vdi esindab isikut, kelle huvid on
vastuolus taotleja huvidega. Vaieldamatult on patendivoliniku kutse-eetikaga vastuolus aga
tdnases vaidluses teise isiku esindamine. Kutse-eetika pohimotte kohaselt oleks
patendibiiroo pidanud loobuma ka teise isiku esindamisest tdnases vaidluses, sest
patendibiiroo oli samas asjas juba osutanud digusteenust taotlejale.
Siinkohal ei oma ka tdhendust asjaolu, et vaidlustusavalduse esitajat esindab
patendivolinik hr Jiri Kéosaar ja taotlejale osutas digusabi patendivolinik hr Aivo Arula,
sest molemad patendivolinikud osutavad digusabi Patendibiiroo Kdosaar & Co nimel ja
struktuuris.
Taotlejale jdéb arusaamatuks ka asjaolu, et digusabi osutav patendivolinik esitas 2002.
aastal taotlejale seisukoha, et probleemi voib tekitada varem registreeritud kaubaméirk
BONA (klassid 29 ja 30) ja seda juhul kui kaubamairgi kehtivust on pikendatud
(0iguskaitse 1oppes 26. 02. 2002.a.). Kaubamérgi BONA Giguskaitse klassis 5 takistuseks
patendivoliniku arvates ei olnud. K&esolevaga menetletav vaidlustusavaldus lédhtub aga
risti vastupidisest seisukohast.
Loplikele seisukohtadele lisati :

1. e-maili véljatriikkk 27. 02. 2002.a. (Aivo Arula) — 2 eks



2. e-maili véljatriikk 06. 05. 2002 — 2 eks
3. Patendibiiroo Kdosaar & Co kiri 27. 02. 2003 nr 4504/K7158 — 2 eks

11. mai 2005.a. apellatsioonikomisjoni esimehe resolutsiooniga alustati 1dppmenetlust
vaidlustusavalduse nr 665 (kaubaméark BONO) asjas suulises menetluses ja mairati istungi
toimumise aeg.

02.juuni 2005.a. apellatsioonikomisjoni istungil leidis vaidlustusavalduse avalduse
esitaja uus esindaja patendivolinik Urmas Kauler (Patendibiiroo Turvaja) , et avaldus on
pohjendatud. Patendivolinik asus seisukohale, et alates Ol.maist 2004.a. joustunud
kaubamargiseaduse § 13 kohaselt ei saa vandeadvokaat Viive Kaur olla taotleja esindajaks
apellatsioonikomisjoni istungil. Esindajaks saab olla iiksnes patendivolinik.

OU Nantecomi esindaja vandeadvokaat Viive Kaur leidis, et uue KaMS § 13 on vastuolus
pohiseadusega ning seega ta vOib olla taotleja esindajaks. Vaidlustusavaldus ei ole
pohjendatud ja ei kuulu rahuldamisele.

OU Nantecom seaduslik esindaja Tonu Rehema rdhutas, et kdik vandeadvokaadi poolt
viljendatud seisukohad on iihtlasi ka OU Nantecomi seisukohad. Tonu Rehema seletas,
OU-I Nantecom oli raske leida endale patendivolinikust esindajat peale seda, kui Kaosaar
& Co Patendibiiroo loobus OU Nantecomi esindamisest. Kolm suuremat patendibiirood
nagu Lasvet, Turvaja ja Kédosaar & Ko olid vaidlustusavalduse esitaja esindajateks. Huvide
konflikti olemasolule viitasid AAA Patendibiiroo ja teised.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud esitatud vaidlustusavalduse ja muude seletustega
ning hinnanud téendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

1. Kéesolevas asjas tuleb kdigepealt vélja selgitada vaidluse liiki ja kasutatavat
terminoloogiat.

Societe des Produits Nestle S.A. 28.mértsil 2003.a. esitatud dokument, milles ta vaidlustab
kaubamiargi BONO registreerimist, on nimetatud kaebuseks.

01.mail 2004.a. joustus uus kaubamairgiseaduse redaktsioon (edaspidi “uus KaMS”), mille
§ 72 1g 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja
uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamargi
registreerimisest keeldumise aluseid ja ldhtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast
menetlusnormist.

01.mail 2004.a. joustus toostusomandi diguskorralduse aluste seadus (edaspidi TOAS).
Uue KaMS § 41 1g 2 ja TOAS §-de 43 — 45 ja § 50 lg 2 mdttes on kaebuse néol tegemist
vaidlustusavaldusega, Societe des Produits Nestle S.A (edaspidi Nestle) tuleb késitleda
vaidlustusavalduse esitajana ja OU-t Nantecom kaubamirgi taotleja vdi omanikuna.

2. Jérgmisena analiiisib komisjon kiisimust, kas advokaat saab olla komisjonis
menetlusosalise esindajaks.

Vanas KaMS-i kohaselt apellatsioonikomisjonis ei olnud esindusdigus piiratud —
menetlusosalist voisid esindada nii patendivolinikud, advokaadid ja muud isikud.



Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Jiiri Kédosaar. Taotleja esindajaks oli enne
TOAS’i jdustumist ja on kiesoleval ajal vandeadvokaat Viive Kaur.
Apellatsioonikomisjoni istungil esindas vaidlustusavalduse esitajat patendivolinik Urmas
Kauler, Patendibiiroo Turvaja. Vandeadvokaat Viive Kauri volitused algasid vana KaMS
kehtivuse ajal ning tema volitused kehtivad tédnaseni, neid Idpetatud ei ole.

Arvates 0l.maist 2004.a. joustunud kaubamérgiseaduse (edaspidi uus KaMS) § 13
,Esindaja kaubamirgi diguskaitsealaste toimingute tegemisel” sétestab:

(1)  Kaubamdirgialaseid toiminguid  Patendiametis ja  téostusomandi
apellatsioonikomisjonis (edaspidi apellatsioonikomisjon) teeb asjast huvitatud isik
isiklikult voi tema poolt vahetult volitatud patendivolinik, kellele on patendivoliniku
seaduse (RT I 2001, 27, 151; 93, 565, 2002, 53, 336, 2003, 88, 594) kohaselt antud
patendivoliniku kutse tegutsemiseks kaubamdrkide valdkonnas. Asjast huvitatud isik voi
patendivolinik voib suulisel menetlemisel Patendiametis voi apellatsioonikomisjonis
kaasata oma kulul tolgi voi esindamise oiguseta nouandja.

(2) Isik, kellel ei ole elukohta, asukohta voi tegutsevat kaubandus- voi
toostusettevotet Eestis, peab volitama oma esindajaks patendivoliniku kaubamdrgialaste
toimingute tegemiseks Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis, vilja arvatud taotluse
esitamine.

(3) Kui kaubamdrgialaseid toiminguid Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis
teevad mitu isikut tihiselt, voivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku voi mddrata
enda hulgast esindaja (edaspidi iihine esindaja), kelle elu- voi asukoht voi tegutsev
kaubandus- voi tédstusettevéte on Eestis. Uhisel esindajal on digus sooritada taotlejate
nimel koiki taotluse menetlemisega seotud toiminguid, vdilja arvatud taotluse
voorandamine.

Vaidlustatud kaubamérgi taotleja on Eestis asuv ja tegutsev kaubandus- ja to0stusettevote.
Seega kiesoleval juhul on asjassepuutuv site KaMS § 13 1g 1.

Komisjon on seisukohal, et KaMS § 13 Ig-s 1 sitestatud piirang ei ole kooskdlas
Pohiseadusega. Kuna kiesolevas vaidluses § 13 1diked 2 ja 3 ei ole asjassepuutuvad, siis
nende sétete pohiseadusele vastavust komisjon ei kontrolli.

Kaubamirgisseaduse ulatuslikku muutmist alustati 14.juunil 2001.a. (eelndu (810 SE).
Seaduse eelndus oli § 13 sitestatud alljargnevalt:

“§ 13. Esindaja kaubamiirgi oiguskaitse alaste toimingute tegemisel

(1) Kaubamdrgi oiguskaitse alaseid toiminguid teeb asjasthuvitatud isik voi tema
poolt volitatud patendivolinik.

(2) Isik, kellel ei ole Eestis elukohta voi kes ei ole Eesti registreeritud ettevotja,
peab kaubamdrgi oiguskaitse alaste toimingute tegemiseks volitama patendivoliniku.
Taotluse voib see isik esitada isiklikult.

(3) Kui mitu isikut tegutsevad kaubamdrgi oiguskaitse alaste toimingute tegemisel
tihiselt, peavad nad volitama endi hulgast isiku, kellel on Eestis elukoht voi kellel on Eestis
registreeritud ettevotja (edaspidi tihine esindaja) voi patendivoliniku. Taotluse voivad
tihiselt tegutsevad isikud esitada isiklikult”.

PShimotteliselt kordas eelndu § 13 vana KaMS §- 1 9 sisu (eriti 1dikes 2 toodud
pOhimotted).



Uus kaubamirgiseadus voeti vastu 22.mail 2002.a. (sh § 13 muutmata kujul) ning § 74
kohaselt pidi seadus joustuma 2003.aasta 1.jaanuaril. 16. detsembri 2003.a. seadusega
muudeti uue KaMS § 74 ning uus KaMS pidi joustuma 1.mail 2004.a. Uue KaMS
muudatused voeti vastu 10.mértsil 2004.a. toostusomandi Oiguskaitset reguleerivate
seaduste ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadusega.

Eeltoodud sétete vordlusest jéreldub, et uue KaMS-i kehtestamisest alates piiratakse
apellatsioonikomisjonis to0stusomandi eseme omaniku ja/voi taotleja esindamise digust.
Vana KaMS-i kohaselt ei olnud apellatsioonikomisjonis esindusdigusele kitsendusi seatud
— menetlusosalist vdisid esindada nii patendivolinikud, advokaadid ja muud isikud.
Léahtuvalt uue KaMS § 13 Ig- st 1 ei saa vandeadvokaat ega muu isik, v.a. patendivolinik,
olla apellatsioonikomisjonis taotleja esindajaks. Kuna kiesolevas asjas ei ole lepinguliseks
esindajaks muu isik, siis ei kontrolli komisjoni muu isiku vdimalikku lepingulist
esindusdigust.

Uue KaMS § 13 muudatused algatati 19.novembril 2003.a. (eelndu 195 SE). Seaduse
eelndu juurde esitatud Vabariigi Valitsuse seletuses § 13 muutmise vajadust ja
patendivolinikele apellatsioonikomisjonis eristaatuse andmist mingil moel ei pdhjendata.
Nimetatud eelndu oli Riigikogus arutusel 10.12.2003.a., 25.02.2004 ja 10.03.2004.a.
Arutelu kdigus ei ole § 13 muutmise temaatikat sisuliselt arutatud ega analiilisitud.
Seaduseelndu seletuskirjast ja Riigikogu stenogrammidest ei ole voimalik leida
pohjendusi, miks alates 01. maist 2004 piiratakse advokaadi, kui vaieldamatult
oigusteadmisi omava isiku digust olla esindajaks apellatsioonikomisjonis ja mis asjaoludel
tuleb esindajana eelistada patendivolinikku.

Sama seadusega muudeti TOAS’i mdned sitted.

TOAS § 38 Ig 1 kohaselt on apellatsioonikomisjon kohtueelne sdltumatu organ. 10.mirtsi
2004.a. Toostusomandi diguskaitset reguleerivate seaduste ja nendega seonduvate seaduste
muutmise seadusega muudeti § 38 1dige 2 ja sOnastati jargmiselt: ,, Taotleja Oigus
Patendiameti otsuse peale kohtule kaebus esitada ei ole piiratud”.

Seega on isikul digus valida, kas ta vaidlustab Patendiameti otsuse apellatsioonikomisjonis
voi poordub oma rikutud diguste ja/voi piiratud vabaduste kaitseks kohtusse.

10.mértsi 2004.a. seaduse muudatusest tulenevalt on kujunenud vastuoluline olukord, kus
Patendiameti otsuse vaidlustamisel apellatsioonikomisjonis saab esindajaks olla iiksnes
patendivolinik, samas kui Patendiameti otsuse vaidlustamisel kohtus ei ole advokaadi voi
muu isiku esindusdigused piiratud (védlja arvatud TsMS §-des 84 ja 85 sitestatud
tingimused).

Arvates 1.jaanuarist 2006.a. joustuva Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) §
218 1g 1 p 1, p 2 ja p 3 kohaselt saab lepinguliseks esindajaks kohtus olla advokaat, samuti
isik, kes on tditnud digusteaduse akadeemilise dppe riiklikult tunnustatud dppekava ning
muu isik, kelle digus olla lepinguline esindaja tuleneb seadusest. Seejuures § 218 Ig 3
kohaselt Riigikohtus saab menetlustoiminguid teha tiksnes advokaadi vahendusel.

25.veebruaril 2004.a. algatatud Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja tditemenetluse
seadustiku rakendamise seaduse eelndu (273 SE, seadus voeti Riigikogus vastu 15.juunil
2005.a. ja kuulutati Vabariigi Presidendi poolt vilja 04.juulil 2005.a.) § 83 p 1 kohaselt



alates 01 jaanuarist 2006.a. muudetakse TOAS § 38 lg 2 ning apellatsioonikomisjon
muutub kohustuslikuks kohtueelseks organiks.

TsMS ja TMS RS jargi laiendatakse patendivoliniku digusi kohtus ning patendivolinikul
lubatakse esineda Riigikohtus koos vandeadvokaadiga, iiksi patendivolinik ei saa
Riigikohtus esineda.

TsMS ja TMS RS eelndu § 21 seletuses (kohaldatav koigi todstusomandialaste seaduste
muudatuste suhtes) selgitab Vabariigi Valitsus: ,, Praktikas on toendoliselt koige
efektiivsem molema - nii patendivoliniku kui ka advokaadi osavott menetlusest. Lisaks on
praegune sonastus ka mitmeti moistetav - iihe tolgenduse kohaselt voiks moista, et peale
patendivoliniku ei saa keegi teine antud kiisimuses kohtus esindajaks olla. Selline
tolgendus ei saa olla oige - isikul peab olema voimalus esindajaks votta ka advokaat”.

Eeltoodu niitab seadusandja tahet harmoniseerida todstusomandialaste vaidluste
lahendamise protsessi, kohaldada kohustuslikku kohtueelset menetlust ning ldhendada
vandeadvokaatide ja patendivolinike seisundit vaidluste menetlemisel.

Pohiseaduse § 11 kohaselt: , Oigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskélas
pohiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus tihiskonnas vajalikud ega
tohi moonutada piiratavate oiguste ja vabaduste olemust”. Pdhiseaduse § 12 kohaselt:
,, Koik on seaduse ees vordsed”.

Nagu Riigikohtu otsustes on korduvalt selgitatud, peab Pohiseaduse § 11 kohaselt
pohidiguste riive olema demokraatlikus {ihiskonnas vajalik ega tohi moonutada piiratavate
Oiguste olemust. Riigikohus on korduvalt leidnud, et pohidiguse riivet saab pidada
Oigustatuks vaid siis, kui on jdrgitud proportsionaalsuse pohimétet (vt Riigikohtu otsust
asjas nr 3-4-1-7-01, jt). Seega peab riik kaaluma, kas kasutusele voetud abindud on seatud
eesmarki silmas pidades moddukad. KaMS § 13 Ig 1 sétestatud piirangute vajadust ei ole
seadusandja kaalunud.

Komisjoni arvates ei ole KaMS § 13 Ig 1 sétestatud piirang demokraatlikus iihiskonnas
vajalik ega mdddukas ning seega ebaproportsionaalne.

Proportsionaalsuse printsiibi kohaselt peavad rakendatavad abindud vastama taotletavale
eesmirgile. Voib eeldada, et ndue esindaja kasutamisel teostada kaubamérgialaste
toimingud vahetult volitatud patendivoliniku vahendusel, on kantud eesmérgist tagada
toostusomandialaste vaidluste efektiivne lahendamine (seeldbi, et vaidlusega tegelevad
toOstusomandiala asjatundjad), tagada toOstusomandi vallas osutatava teenuse korge
kvaliteet ja kaubamirgi eseme omanike ning taotlejate diguste kaitse, kuna asjatundmatu
esindamisega voivad kaasneda isiku digustele ddrmiselt negatiivsed tagajirjed. Seetdttu on
eelnimetatud eesmérkide saavutamiseks kvalifikatsioonindude kehtestamine iseenesest
pohjendatud.

Vaieldamatult on patendivolinikud té6stusomandi ala spetsialistid, kuid sellest ei saa teha
jareldust, et vastava teenuse kvaliteeti oleks vOimalik tagada ainult todstusomandialaste
toimingute teostamiseks Oigustatud isikute ringi niivord intensiivse piiramise kaudu ja
taotletava eesmargi saavutamiseks ei vOiks olla vihemkitsendavaid meetmeid.
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Patendivoliniku seaduse § 2 lg 1 kohaselt on patendivolinik isik, kes osutab digusteenust
toostusomandi alal. Seejuures patendivoliniku seaduse § 14 1lg 1 ei kehtesta
patendivolinikule nduet omada Gdigusharidust. Advokatuuriseaduse § 23 1g 1 p 3 kohaselt
saab advokaadiks olla isik, kes on tditnud akadeemilise dppe digusteaduse akrediteeritud
Oppekava. Ilma digushariduseta patendivolinik osutab digusteenust, toetudes liksnes oma
kogemustele (s.h. t66 kdigus saadud teadmistele ja tdienddppele); advokaat aga toetub
lisaks oma kogemustele (s.h. t66 kidigus saadud teadmistele ja tdienddppele) ka
akadeemilise dppe Oigusteaduse akrediteeritud Oppekava jargi saadud haridusele.

Menetlusosaline OU Nantecom on soovinud, et teda esindaks vandeadvokaat Viive Kaur,
kelle volitused algasid vana KaMS kehtivuse ajal ning tema volitused kehtivad ténaseni,
neid Iopetatud ei ole.

Nagu eelviidatud Advokatuuri seaduse § 23 Ig 1 punktist 3 tuleneb, saab advokaadiks olla
ainult isik, kes on ldbinud akadeemilise Oppe Oigusteaduse akrediteeritud Oppekava.
Advokaatide suhtes kehtib lisaks mitmeastmeline eksamisiisteem (vtnt § 24 1g 1, § 25 Ig 1,
§261g1ja§311gl,jj), perioodilise tdiendusdppe kohustus ja advokatuuri organite kaudu
teostatav kutsetegevuse jirelevalve. Apellatsioonikomisjon leiab, et seeldbi on tagatud
asjatundliku, kvaliteetse ja usaldusvéddrse Oigusteenuse osutamine, ning seda ka
toostusomandi  Oiguskaitse vallas. Neil kaalutlustel asub apellatsioonikomisjon
seisukohale, et KaMS § 13 Ig-s 1 sétestatud tingimus, mille kohaselt saab t60stusomandi
apellatsioonikomisjonis vahetuks esindajaks olla ainult patendivolinik, on iileméérane ja
ebaproportsionaalne, kuna menetluse efektiivsus, isikute diguste kaitse ja kvaliteetse
teenuse osutamine on saavutatav ka siis, kui esindajaks on advokaat.

Vaidlus apellatsioonikomisjonis v3ib olla {iheks etapiks ja vaidlus voib jatkuda kohtus.
Komisjonis on vaidluse arutamise kdigus vaja kasutada Gigus- ja todstusomandialaseid
teadmisi. Vorreldes kohtuga ei nduta apellatsioonikomisjonis esindajalt mingeid erilisi
Oigus- vOi toostusomandialaseid teadmisi, mida ei peaks hiljem kohtus kasutama. Samu
teadmisi vajab esindaja isiku diguste kaitsmiseks ka kohtus. Kohtus ei ole patendivoliniku
esindajaks valimine kohustuslik. On igati loogiline, et oma diguste kaitseks valib isik
endale esindaja, kellel on tema arvates piisavad Oigusalased teadmised ja kes saab teda
esindada alates apellatsioonikomisjonist kuni vaidluse vdimaliku 10ppemiseni Riigikohtus.
Ei ole mingil moel selge, mis eesmirki silmas pidades kehtestati uue KaMS § 13 15ikes 1
sdtestatud piirang.

Kiesolevas asjas piirangu ebaproportsionaalsust niditab muuhulgas ka see, et OU
Nantecomi esindajaks oli vaidlustusavalduse esitaja Patendibiiroo K#osaar & Co. OU
Nantecom kaubamirgi taotluse menetlemisel ei ndinud patendivolinik Aivo Arula
probleeme seoses kidesolevas asjas vorreldava kaubamirgiga BONA (vt 27.septembri
2002.a. e- kiri). Patendivolinik juhtis tihelepanu samades klassides 29 ja 30 OY Karl Fazer
Ab registreeritud kaubamaérgile BONA, reg nr 76134 SU, mille kehtivus pidi 1dppema
26.veebruaril 2002.a. Kéesoleval ajal nimetatud kaubamirki kaubamirkide registris ei
esine. Huvide konfliktide olemasolu tottu Idpetas Patendibiiroo Kidosaar & Co
patendivolinik Aivo Arula 27.veebruaril 2003.a OU Nantecom esindamise ning soovitas
poorduda AAA Patendibiiroo poole (patendivolinik Urmas Kernu); huvide konflikti
olemasolust Nestle’ga ei ole teatatud. Kéesolevas asjas vaidlustusavalduse esitaja
kaubamérk BONA, reg nr 07858, kuulus algselt samuti Oy Karl Fazer Ab- le, ning alates
17.10.1996.a. kaubamirgi omanikuks on Nestle. Nagu on ndha materjalidest, hakkas
Patendibiiroo Kéosaar & Co Nestle’t esindama hiljemalt 09.jaanuaril 2002.a. Seejuures on
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esitatud materjalidest néha, et 2002.a. tegeles Patendibiliroo Kdosaar & Co vaidlustatud
kaubamirgi BONO registreerimisega WIPO registris. Samuti on materjalidest niha, et
Nestle esindamisega on seotud kaks Eesti suuremat patendibiirood - Turvaja ja Lasvet.
Komisjoni istungil selgitas OU Nantecom seaduslik esindaja Tdnu Rehema, et osaiihingul
oli raskusi patendivoliniku leidmisega, sest koik, kelle poole ta podrdus (k.a patendivolinik
Urmas Kernu) viitsid huvide konflikti olemasolu. Kujunenud olukorras peab
apellatsioonikomisjon #irmiselt tdenioliseks, et OU-1 Nantecom vdis tekkida raskusi
endale sobiva patendivolinikust esindaja leidmisega.

Apellatsioonikomisjoni arvates on rikutud isiku digust valida endale esindaja, KaMS § 13
lg 1 sétestatud piirang ei ole pohjendatud ega demokraatlikus tihiskonnas vajalik, rikutud
on vordse kohtlemise ja proportsionaalsuse pohimdtet. KaMS § 13 Ig 1 on vastuolus
Pohiseaduse § 11 ja 12.

Komisjon on sdltumatu oOigusemdistmise funktsioone tditev organ, mis lahendab
toostusomandialaseid vaidlusi. Pohiseaduse § 3 , Euroopa inimdiguste konventsiooni
Artikli 6 ja TOAK § 39 1g 2 méttes lahendab apellatsioonikomisjon vaidlusi Pdhiseaduse
ja sellega kooskodlas olevate seaduste alusel. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et
KaMSs § 13 Ig-s 1 sdtestatud piirang ei ole mdddukas ja demokraatlikus iihiskonnas vajalik,
millest tulenevalt jétab apellatsioonikomisjon KaMS § 13 Ig 1 kohaldamata.

Apellatsioonikomisjon modnab, et KaMS §-s 13 sitestatud piirangud voivad lisaks
eeltoodule rikkuda Pohiseaduse §-s 19 sitestatud digust vabale eneseteostusele ja §-s 29
sdtestatud digust vabalt valida elukutset. Samuti modnab komisjon § 13 Ig 1 viimase lause:
“Asjast  huvitatud  isik  voi  patendivolinik  voib  suulisel  menetlemisel
....... apellatsioonikomisjonis kaasata oma kulul tolgi voi esindamise oiguseta
nouandja” segasust.

Komisjon mddnab, et oleks otstarbekohane tuua TOAS’sse siite nende isikute kohta, kes ei
saa olla komisjonis esindajaks (nt analoogiliselt kehtiva TsMS § 88, mis on kohandatud
vastavalt kohtueelse menetluse eesmarkidele).

3. Vaidlustusavalduse rahuldamata jatmise pohjendus

Vaidlustusavalduse esitaja sonaline kaubamirk BONA, reg number 07858, taotlus on
esitatud 31.03.1993.a. ning registreeritud 07.02.1994 NSVL kaubamirgi prioriteediga
arvates 26.07.1984 76556 SU klassis 5: meditsiinilised dieetained, lastetoidud.

OU Nantecom sdnaline kaubamirk BONO, reg taotluse number M200200492, on esitatud
05.04.2002

klassis 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja
keedetud puuvili ja koogivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja
piimatooted; toidudlid ja toidurasvad, friikartulid;

klassis 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud
teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jddtis;, mesi, siirup; pdrm
kiipsetuspulbrid; sool, sinep, dddikas, viirtsikasmed, viirtsid; jdd.

Vaidlustusavalduse esitaja vaidlustas BONO kaubamaérgi registreerimise pdhjendusel, et
vaidlustatud kaubamérk on dravahetamiseni sarnane ja assotsieerub varasema
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kaubamairgiga. Kaubamirgid tdhistavad samaliigilisi kaupu ja hilisema kaubamérgi
registreerimiseks ei ole vaidlustusavalduse esitaja andnud kirjalikku luba.

Vana KaMS § 8 Ig 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamérke, mis on identsed voi
dravahetamiseni sarnased voi assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigilise kaupade voi
teenuste  tdhistamiseks registreeritud vOi  registreerimiseks esitatud = varasema
kaubamairgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Enne kui asuda hindama, kas vdrreldavad kaubamirgid on dravahetamiseni sarnased voi
assotsieeruvad, tuleb vilja selgitada, kas kaubamirkidega tihistatakse samaliigilisi kaupu.
Kui tegemist ei ole samaliigiliste kaupade, siis kaubamérkide voimalik dravahetamiseni
sarnasus voOi assotsieeritavus ning kirjaliku ndusoleku puudumine ei ole enam oluline.

Vaidlust ei ole selles, et registreeringus toodud loetelus on kaubad, mitte teenused.

Komisjon ei ndustu vaidlustusavalduse esitaja vididetega, et vorreldavad kaubamérgid
tédhistavad samaliigilisi kaupu.

Vana KaMS § 5 1g 9 kohaselt registreeritud kaubamérgi diguskaitse ulatus kaupade suhtes
maiiratakse kaupade loeteluga. Registreeringus maérgitud kaupade loetelu voib piirata,
kaupade loetelu laiendamine on keelatud. Vana KaMS § 4 Ig 2 kohaselt liigitatakse kaubad
mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni
Nizza kokkuleppe alusel vastuvdetud kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni
alusel.

Klassi 5 pédised nditavad sellesse klassi kuuluvate kaupade ja teenuste pohiliike:
Farmaatsia-, veterinaaria- ja hiigieenitarbed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud,
plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajdiljendivaha;
desinfektsioonivahendid; kahjuritorjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.

Nagu kaupade loetelust ndhtub, on teistest kaupadest semikooloniga eristatud (liigendatud)
meditsiinilised dieetained, lastetoidud. Klassifikatsiooni laiendatud loetelus on rohutatud
kaupade meditsiinilist iseloomu.

Klassi 29 péised: Liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud
ja keedetud puuvili ja koogivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid;, munad, piim ja
piimatooted, toiduolid ja toidurasvad

Klassi 30 pédised: Kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja
muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jddtis; mesi, siirup, pdrm,
kiipsetuspulbrid; sool, sinep, dddikas, viirtsikastmed; viirtsid; jdd

Pohimotteliselt on oOige vaidlustusavalduse esitaja seisukoht, et samaliigilised kaubad
voivad esineda erinevates klassides. Sellele vaatamata leiab apellatsioonikomisjon siiski, et
erinevates klassides olevate kaupade samaliigiliseks pidamiseks ei saa vaidlustusavalduse
esitaja kaubamargi loetelu pohjendamatult laiendada. Kaupade samaliigilisus kujuneb vilja
teatud kaupade liikumise kaudu turul.

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamdrk BONA omab prioriteeti alates 26.juulist 1984.a.

(NSVL prioriteet) ning see kaubamirk on varasem kaubamirk tihise BONO suhtes vana
KaMS § 8 Ig 1 p 2 mdttes. Vana KaMS § 4 Ig 1 kohaselt kaubamérk on téhis, mida

13



fiiisiline voi juriidiline isik kasutab voi kavatseb kasutada majandus- ja éritegevuses oma
kaupade vOi teenuste eristamiseks teiste fiilisiliste voi juriidiliste isikute samaliigilistest
kaupadest ja teenustest. Vaidlustatud kaubamaérgi suhtes on Nestle’ile kuuluva kaubamirgi
néol tegemist vana kaubamérgiga ning lahtuvalt KaMS § 18 ja § 19 on Nestle kohustatud
oma kaubamaérki kasutama ning vajadusel mittekasutamise mdjuvaid pohjusi tdendama,
kaubamérgi kasutamise kavatsus ei pruugi olla piisav. Kiesolev vaidlus ei ole kiill
suunatud kaubamirgi kasutamisega seotud oOiguste ja kohustuste mddramisele, kuid
voimalikud tdendid kaubamirkide faktilise kasutamise asjaolude kohta annaks
apellatsioonikomisjonile voimaluse hinnata, kas vorreldavad kaubamaérgid tdhistavad samu
kaupu voi kasutamise kdigus on kaubad tarbija jaoks muutunud samaliigilisteks.

PShjendamata on vaidlustusavalduse esitaja viited, et OU Nantecom kaubamirgiga BONO
tdhistatakse dieetaineid ja lastetoitu. OU Nantecom kaubamirk tihistab iildise iseloomuga
kaupu, nende kaupade erilisi omadusi ei ole rohutatud ega selgitatud. Vaidlustusavalduse
esitaja piiras oma kaubamirgi kasutamist teatatud loeteluga. Klass 5 kogu klassi ulatuses
ning vaidlustusavalduse esitaja kaubamérgi loetelu on réhutatult meditsiinilise iseloomuga.
Meditsiinilise iseloomuga kaupadel on reeglina viljakujunenud teatud tarbijaskond ning
meditsiinilised dieettoiduained ja lastetoit on eritoit, mille tdhistamiseks on kehtestatud
erilised nouded.

Eritoidu mdiste oli toodud 09.veebruaril 1995.a. vastuvoetud ja kuni 01.01.2000.a.
kehtinud toiduseaduse § 3 punktis 6. Selle kohaselt on eritoit (funktsionaalne toit) toit,
millel on tervise seisukohalt esiletoodud ning kdrgendatud toime inimesele ja mis on ette
ndhtud organismi teatud eriliste vajaduste rahuldamiseks.

Arvates 01.01.2000.a. on eritoidu mdiste toodud uue toiduseaduse §-s 14:

(1) Eritoiduna késitatakse toitu, mis on moeldud seedeprotsessi vOi ainevahetuse
korvalekallete voi fiisioloogilise seisundi tottu tavapdrasest erinevate toitumisvajadustega
inimestele ning mis on seetdottu valmistatud eritehnoloogiat kasutades voi millel on
tavatoidust erinev koostis. Eritoiduks loetakse ka imiku- ja vdikelapsetoit.

(1') Kui tavatoit on sobiv kiesoleva paragrahvi 13ikes 1 nimetatud inimestele ja
sellele soovitakse toidu kohta antavas teabes viidata, kohaldatakse sellise tavatoidu suhtes
eritoidu kohta kehtestatud ndudeid.

(2) Eritoit peab olema nduetekohane, selgelt eristatav tavatoidust ja kasutatav
deklareeritud eesmirgil.

(5") Sellise eritoidu esmakordsel turuleviimisel, mis on ette nihtud meditsiinilisel
ndidustusel kasutamiseks voi mille kohta ei ole kehtestatud ndudeid kdesoleva paragrahvi
16ike 5 alusel, peab turuleviija sellest teavitama Tervisekaitseinspektsiooni.

Apellatsioonikomisjoni menetluses ei ole esitatud tdendeid kaubamérgiga BONA
tédhistatud kaupade kasutamise kohta (sh eritoiduna) Eestis. Vaidlustatud kaubamérgi
BONO taotleja ei ole avaldanud soovi kasutada kaubamérgiga mérgistatud kaupu
eritoiduna. Vaidlustusavalduse esitaja esitatud viljavotted interneti lehekiilgedelt,
kaubamairkide registrist ning sdnaraamatutest ei kinnitata vorreldavate kaubamairkide puhul
kaupade samaliigilisust. WIPO Training Manual’i puhul on tegemist Opikuga, mitte
kohaldamisele kuuluva oigusaktiga. Komisjonil puuduvad tdendid, mis vdimaldaksid
pidada vorreldavate kaubamaérkidega tihistatavaid kaupu samaliigilisteks.

Kuna ei ole leidnud tdendamist, et vorreldavad kaubamirgid tdhistavad samaliigilisi
kaupu, siis ei ole ka alust vana KaMS § 8 g 1 p 2 kohaldamiseks. Seetdttu ei puutu asjasse
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vaidlustusavalduse esitaja vdited vorreldavate kaubamaérkide dravahetamiseni sarnasuse ja
assotsieerumise kohta ning kirjaliku ndusoleku puudumise kohta.

Eeltoodu alusel, juhindudes TOAS §-dest 59, 61, 64 vana KaMS § 8 Ig 1 p-st 2, uue
KaMS § 41 lg-st 5, apellatsioonikomisjon

otsustas:

1) jétta kohaldamata uue KaMS § 13 1g 1;

2) jatta vilismaise juriidilise isiku Societe des Produits Nestle S.A.
vaidlustusavaldus Patendiameti 20.detsembri 2002.a. otsuse tiihistamises
kaubamiirgi BONO (taotlus nr M200200492) registreerimise kohta klassides
29 ja 30 OU Nantecom nimele 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 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 kolme kuu moddumisel otsuse avaldamisest joustunuks ja see kuulub tiitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

K. Tults

P. Lello
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