MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 708-0

Tallinnas 01. aprillil 2010. a.

Toéostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja
Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses l&bi Eesti &rithingu Tallinna Piimatoostuse AS
(alates 2006 Tere AS) vaidlustusavalduse kaubamirgi “Farmi SULATATUD JUUST
RANNAPIIGA + kuju” (taotlus nr M200200619, taotluse esitamise kuupdev 26.04.2002)
registreerimise vastu klassis 29 AS Maag Piimatddstus (algne taotleja AS Rakvere Piim) nimele.

Asjaolud ja menetluse kaik

1) 01.09.2003 esitas Tallinna Piimatoostuse AS (hilisem Tere AS, edaspidi vaidlustaja; esindaja
patendivolinik Villu Pavelts) toostusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon)
kaebuse (tulenevalt 01.05.2004 joustunud toédstusomandi diguskorralduse aluste seadusest
edaspidi vaidlustusavaldus) kombineeritud kaubamérgi “Farmi SULATATUD JUUST
RANNAPIIGA + kuju” (edaspidi vaidlustatud kaubamérk) registreerimisele AS Rakvere Piim
(taotlus Ule lainud AS-ile Maag PiimatOostus, edaspidi taotleja) nimele klassis 29 (piim ja
piimatooted; juust ja juustutooted; vérske juust, sulatatud juust, tooted sulatatud juustust;
toidudlid ja -rasvad, vOi, margariin, rasvased voileivakatted), mille kohta oli avaldatud teade
Eesti Kaubamargilehes nr 7/2003.

Vaidlustatud kaubamark (kaubamargi registreerimine ei anna ainudigust karbi valiskuju, sénade
kombinatsiooni SULATATUD JUUST ning kogu ulejaanud Kirjeldava ja selgitava teksti
kasutamiseks, v.a sdnad FARMI ja RANNAPIIGA):

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamark on
vastuolus kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS; kui ei ole margitud teisiti, on mdeldud KaMS
kuni 30.04.2004 kehtinud redaktsiooni) § 8 Ig | p-ga 4 ning Pariisi konventsiooni artikliga 6bis
ning rikub tema 6igusi. Oma seisukohta pdhjendab vaidlustaja alljargnevaga.

Aadress: Telefon: Faks:
Harju 11 6 256 490 6 256 404
15072 Tallinn e-mail: toak@mkm.ee www.mkm.ee/apellatsioon



Vaidlustaja (6iguseellane) on sulatatud juustu MEREVAIK tootja ja turustaja ning uhtlasi
kaubamarkide nr 23844 "MEREVAIK” ja 25953 "Naise pea kujutis" omanik, mis mdlemad on
registreeritud klassis 29 (sulatatud juust) (vaidlustusavalduse lisa 2). Sulatatud juust
MEREVAIK on Eestis vaieldamatult (ks pikaajalisema ajalooga ning tuntumaid ja
tunnustatumaid piimatooteid, mida on jarjepidevalt middud juba alates 1966. aastast.
Noukogude ajal valmistati toodet Uksnes Parnu Piimakombinaadis. Vaidlustaja poolt toodetava
ja turustatava sulatatud juustu MEREVAIK pakend on valja tootatud vaidlustaja tellimisel
reklaamiblroo Division poolt (pakendi reproduktsioon on esitatud lisana 3). Eesti
Piimandusmuuseumi andmetel on pakendi vérvilahendused ja Gldkontseptsioon kasutusel juba
aastast 1974. Et sulatatud juust MEREVAIK on tarbijate hulgas jatkuvalt tuntud ja populaarne,
kinnitavad toote suured mulgimahud. Nimetatud muugimahtudest saab teha jarelduse, et
praktiliselt iga kohalik sulatatud juustu tarbija on kokku puutunud ja teab sulatatud juustu
MEREVAIK ja selle pakendit. Arvestades toote jarjepidevat ja pikaajalist turulolekut, pakendi
uldkontseptsiooni (st kujunduslike pdhielementide, proportsioonide ja varvilahenduste)
aastakiimneid muutumatuna pasimist ning toote mudgimahtusid on Tallinna Piimatodstuse AS
seisukohal, et sulatatud juustu MEREVAIK pakend on Eestis ldtuntud kaubamark. Sulatatud
juustu MEREVAIK mainekust ja tuntust ning kogu margitoote (brandi) dldtuntust ja véartust
kinnitab kaudselt ka asjaolu, et kaubamark MEREVAIK on panditud dle 130 miljoni krooni
suuruse laenu tagatisena Eesti Uhispangale (lisa 4). Ulemaailmse Intellektuaalse Omandi
Organisatsiooni (WIPQ) Uhisresolutsiooni Uldtuntud Markide Kaitse Kohta artikkel 2 Ig | (b) p
6 (aga ka uue KaMS § 7 Ig 3 p 4) kohaselt tuleb margi vééartust arvestada the asjaoluna
kaubamérgi uldtuntuse hindamisel. KaMS § 8 Ig | p-i 4 kohaselt ei registreerita teisele isikule
kuuluvaid, kaubamargi registreerimise taotluse saabumise kuupdeval vdi prioriteedikuupéeval
Eesti Vabariigis toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tahenduses Gldtuntud
kaubamaérke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud voi mitte,
kui registreerimiseks puudub teise isiku Kirjalik luba. Pariisi konventsiooni artikkel 6bis Ig |
kohaselt on Liidu liikmesriigid kohustatud asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi likkama voi
kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamargi tarvitamise, kui mérk kujutab endast teise mérgi
taasesitust, jaljendit voi tblget, mis vdib pdhjustada tema &ravahetamist, kuivord registreerimis-
vOi kasutusriigi padev organ tunnistab, et mark on selles riigis Uldtuntud kui ké&esoleva
konventsiooni eesdigusi kasutava isiku mark ja seda tarvitatakse samasuguste vOi samaste
toodete jaoks. Pariisi konventsiooni artikli 6bis Ig | eesmargiks on véltida sellise kaubamargi
registreerimine ja kasutamine, mida vdidakse segamini ajada teise, juba Uldtuntud
kaubamargiga, ehkki seda uldtuntud kaubamarki ei ole registreeritud voi ei ole veel joutud
registreerida, mis muidu oleks tavalises korras takistuseks rikkuva margi registreerimisele voi
kasutamisele. Vastava satte t6lgendus on antud WIPO véljaande "Guide to the Application of
the Paris Convention for the Protection of Industrial Property” Ik 90 (lisa 5) ja seda silmas
pidades tuleb hinnata asjaolusid, mis v@ivad pdhjustada tarbijate poolse k&nealuste markide
segaminiajamise. Kinnitust on leidnud nii Patendiameti praktikas kui ka teoorias (WIPO
juhendmaterjal "Introduction to the trademark law and practice, The basic concepts™), et
markide segiajamise vOimaluse Ule otsustamisel tuleb neid hinnata visuaalsest, foneetilisest ja
semantilisest aspektist. Samuti tuleb hinnata markide kontseptuaalset sarnasust (maérkide
ulesehitust). Oluline on rdhutada, et sealjuures vOib sarnasus tiksnes Uhes nimetatud aspektis
ules kaaluda erinevused tlejaanud aspektides. Nii on 6eldud &sjaviidatud WIPO juhendmaterjali
punktis 6.2.2.4: Neljas tahtis asjaolu on, et segiajamine v0ib tuleneda téhise sarnasusest
kirjapildis, haalduses ja tdhenduses, ning sarnasus Uhes eelnimetatud valdkonnas on piisav
Oiguste rikkumiseks juhul, kui see eksitab Uldsust. Ka Patendiamet on oma kirjavahetuses
valjendanud seisukohta, et piisab Uhest sarnasuse aspektist, et pidada kaubaméarke
aravahetamiseni sarnasteks (lisad 6 ja 7).

Antud juhul esinevad nii visuaalne kui kontseptuaalne sarnasus. Uldtuntud kaubamérgi
“Merevaigu pakend” iseloomulikeks tunnusteks on sinise-kollase-valge varvilahenduse
k&sutamine ning naise pea kujutis. Ummarguse pakendi kaane taust on sinine, millel kollasega
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kujutatud naise pea, selle all valgete suurtdhtedega tekst MEREVAIK ning kollaste ja valgete
Kirjatdhtedega tekst “sulatatud juust” vastavalt eesti ja vene keeles. Tekstist allpool on valgel
nelinurksel taustal toote ribakood. Kaane serval asetseb toodet kirjeldav tekst. Pakendi kiilgedel
on sinised ristkulikud, millel kollasega naise pea kujutis ja selle all valgega toote nimetus.
Ristkulikute vahel on valgel taustal véikses Kirjas info tootja kohta. Vaidlustatud kaubamérk
sisaldab eneses hulgaliselt Uhisjooni, mis muudavad selle pakendi dravahetamiseni (eksitavalt)
sarnaseks sulatatud juustu MEREVAIK pakendiga (tldtuntud kaubamérgiga). Vaidlustatava
margi ja 0Oldtuntud kaubamargi eksitav sarnasus tulenebki pakendi Uldmulje ja
kontseptsioonilahenduse jaljendamisest, mis ilmneb pakendite sarnastest vérvilahendustest,
sarnastest kujunduslikest pohielementidest ning nende paigutusest ja proportsioonidest. Nii on
sarnaselt sulatatud juustu MEREVAIK pakendi kujunduse ja ulesehitusega vaidlustatud
kaubamargi koosseisus kasutatud domineerivat sinise-kollase-valge vérvilahendust ning naise
pea kujutist. Ka pakendi teksti (s6nade sulatatud juust ja RANNAPIIGA) vérvidena on
kasutatud samu vérve (sinist ja kollast), mida on kasutatud toote MEREVAIK pakendil. Ka
sellel pakendil on tekstist allpool valge nelinurkne taust toote ribakoodi tarbeks. Visuaalset ja
kontseptuaalset sarnasust réhutavad ka pakendi kiljed, millel samades mddtmetes ristkulikud,
millel naise pea kujutis ja selle all toote nimetus. Kasutatud on tépselt samu véarve, mis
"Merevaigu pakendi” kilgedel. Ristkilikute vahele on valgele taustale paigutatud info tootja
kohta. VVOttes arvesse, et "Merevaigu pakend" on tarbijale tuttav ning, et sulatatud juustu n&ol on
tegemist tavalise tarbekaubaga, mille ostuotsuse tegemisel palju ei kaaluta ega sliveneta pakendi
uksikelementide uurimisse, on antud juhul olulisim just esmane tGldmulje. Konealuste pakendite
kdrvutamisel ilmneb selgelt Ghetaoline Ulesehitus. Kuna kontseptuaalne sarnasus on ilmne ja
uhisjooni sedavord palju, siis tuleb pidada vaidlustatud kaubamérki vaidlustajale kuuluva
uldtuntud kaubamargi "Merevaigu pakend" jéljendiks, mille kasutamine v6ib pdhjustada
eksitust tarbijates, kes voivad pidada taotleja toodet RANNAPIIGA périnevaks samast allikast,
kus toodetakse sulatatud juustu MEREVAIK. Ehkki taotleja pakendil esineb ka kaubamark
"Farmi" ning naiste peade kujutised on erinevad, jadb pakendite samane Ulesehitus, kirjade
sarnane suurus ning paigutus ja sarnaste varvilahenduste kasutamine siiski domineerivamaks.
Need erinevused ei muuda sarnase tldmulje tekitamisel mé&ravat pakendite kontseptuaalset
sarnasust ning ei valista aravahetamise vBimalust. Nimelt on piimatoodete téhistamisel sdna
"Farmi™ killaltki vaikese eristusvdimega téhis, kuna piimatoodete kui péllumajandussaaduste ja
farmide vahel on otsene seos. Ariregistris on registreeritud hulgaliselt ettevétjaid, kelle nimes
sisaldub sdna FARM, mist6ttu seda sdna vdib piimatoodete osas pidada lausa tavaparaseks
tahiseks, mis ei suurenda olulisel maaral vaidlustatava kaubamargi v8imet eristuda tldtuntud
kaubamargist "Merevaigu pakend”. Pakendite ja/vdi kaubamérgiomanike segiajamisele aitab
kaasa ka asjaolu, et naise pea kujutis on sulatatud juustu MEREVAIK tahistamisel olnud
kasutusel vdga pikka aega ning tarbijad on sellega hésti tuttavad. Sulatatud juustu osas naise pea
kujutise kasutamine aga ei ole levinud, see tdhendab et Eesti turul ei ole varasemalt kusagil
mujal peale "Merevaigu pakendi” kasutanud stiliseeritud naise pea kujutist sulatatud juustu
tahistamiseks. Sellest tulenevalt seostub stiliseeritud naise pea kujutis sulatatud juustu puhul
alati tootega MEREVAIK. Seega ei suuda ei téhise "Farmi" ega ka naise pea kujutise, ehkki
erineva, kasutamine muuta hilisemat kaubamérki oluliselt eristatavamaks varasemast uldtuntud
kaubamargist ning valistada Uldsuse eksitamise vdimalust. KaMS 8 4 Ig | kohaselt on
kaubamark tahis, mida ks isik kasutab vOi kavatseb kasutada majandus- ja &ritegevuses oma
kaupade vOi teenuste eristamiseks teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Eespool
esitatud mérkide vordlev analtits kinnitab, et need margid on sarnased eelkdige kontseptuaalselt
ning samuti visuaalselt. Seega, arvestades samuti keskmise tarbija tdéhelepanuvdimet ning kuna
mérke ei saa pidada Uksteisest piisavalt erinevateks, ei toimi ka kaubamérgi pdhifunktsioon
eristada the isiku (AS-i Rakvere Piim) kaupu teise isiku (Tallinna Piimattdstuse AS) kaupadest.

Uldtuntud kaubamarki "Merevaigu pakend" kasutatakse sulatatud juustu tihistamisel. Hoolimata
vaidlustatava kaubamérgi kaupade loetelus toodud paljudest kaupadest, ei ole kahtlust, et
taotleja kasutab oma kaubamarki tksnes sulatatud juustu tarbeks. Sellest annab tunnistust tekst
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"sulatatud juust" kaubamargi koosseisus ja turusituatsioon. Seega kasutatakse vaadeldavaid
kaubamarke samasuguste toodete jaoks.

Arvestades koike eeltoodut ning kuna vaidlustatava kaubamérgi registreerimiseks ei ole
vaidlustaja andnud taotlejale kirjalikku luba, siis juhindudes KaMS § 13 Ig-st 2 ja tuginedes § 8
Ig I p-le 4 ning Pariisi konventsiooni artikli 6bis Ig-le I, palub vaidlustaja tihistada Patendiameti
otsus vaidlustatud kaubamargi klassis 29 registreerimise kohta taotleja nimele ning teha
Patendiametile ettepanek vastu votta uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. valjavote Eesti Kaubamargilehest nr 7/2003 1k 9; 2. véljatriikid Patendiameti kaubamarkide
andmebaasist kaubamairkide "Merevaik™ 238444 ja “naise pea kujutis” 25953 kohta (m&lemad
kI 29 - sulatatud juust); 3. sulatatud juustu MEREVAIK pakendi reproduktsioon
(perspektiivvaates); 4. véljavote kauba- ja teenindusmarkide registrist reg nr 238444 pandiga
koormamise kohta vaartuses 130364600.40 kr; 5. valjavote WIPO véljaandest "Guide to the
Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property", 1k 90; 6. véljavote
WIPO juhendmaterjalist "Introduction to the trademark law and practice, The basic concepts”,
Ik 56; 7. koopia Patendiameti kirjast 06.11.1997 nr 7/9310099. 16.10.2003 esitas vaidlustaja
esindaja volikirja.

Vaidlustusavaldus v@eti 14.05.2004 komisjoni menetlusse nr 708 all; eelmenetlejaks komisjonis
maarati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) Taotleja 31.01.2005 saabunud seisukohas vaidlustusavalduse kohta (esindaja patendivolinik
Urmas Kauler) margitakse, et 26.04.2002 esitas taotleja kaubamaérgitaotluse nr M200200619
ruumilise kaubamargi "FARMI SULATATUD JUUST RANNAPIIGA + kuju”, st vaidlustatud
kaubamaérgi registreerimiseks klassis 29. Patendiameti 15.05.2003 otsusega nr 7/M200200619
registreeriti vaidlustatud kaubamark taotleja nimele klassis 29 jargmiste kaupade suhtes: piim ja
piimatooted; juust ja juustutooted; vérske juust, sulatatud juust, tooted sulatatud juustust;
toidudlid ja -rasvad, vdi, margariin, rasvased vdileivakatted (lisa 1). Patendiamet tegi nimetatud
otsuse juhindudes KaMS § 12 Ig 6°, mille kohaselt kaubamark registreeritakse piiranguga juhul,
kui Patendiamet méarab kaubamérgi mdne osa kaubamérgi mittekaitstavaks osaks KaMS § 7 Ig
3 alusel. Kaubamirgi mittekaitstavateks osadeks on maéaratud karbi véliskuju, sonade
kombinatsioon SULATATUD JUUST ning kogu Ulejdédnud Kirjeldav ja selgitav tekst, vélja
arvatud sonad FARMI ja RANNAPIIGA. Eeltooduga on madratud ruumilise kaubamérgi
diguskaitse ulatus ning kaubamérgi eristavad tunnused.

Lisaks eeltoodule omab taotleja klassis 29 ainudigust 19.02.2003 registreeritud sdnamérgile:
"RANNAPIIGA" (reg nr 37442, prioriteet 18.02.2002 - lisa 2), 01.07.2003 registreeritud
kombineeritud kaubamargile "/RANNAPIIGA + kuju™ (reg nr 37867, prioriteet 19.04.2002 - lisa
3), kujutismargile "naise pea kuju" (reg nr 37868, prioriteet 22.04.2002 - lisa 4), sbnamargile
"FARMI” (reg nr 32482, prioriteet 10,12.1998 - lisa 5) ja kombineeritud mérgile "Farmi + kuju"
(reg nr 35940, prioriteet 23.03.2001 - lisa 6).

KaMS 8§ 8 Ig | p 4 kohaselt kaubamérgina ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamargi
registreerimise taotluse saabumise kuupéeval voi prioriteedikuupdeval Eesti Vabariigis
toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art 6bis tdhenduses uldtuntud kaubamarke ja
kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud vOi mitte, kui
registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. To6stusomandi Kkaitse Pariisi konventsiooni
art 6bis nahtub, et liidu litkmesriigid kohustuvad ex officio v6i asjast huvitatud isiku taotlusel
tagasi likkama voi kehtetuks tunnistama ja keelama, kaubamargi tarvitamise, kui mark kujutab
endast teise margi taasesitust, jaljendit voi tdlget, mis voib pdhjustada tema dravahetamist,
kuivord registreerimis- vOi kasutusriigi pddev organ tunnistab, et mérk on selles riigis tldtuntud
kui konventsiooni eesdigusi kasutava isiku mérk ja seda tarvitatakse samasuguste vOi sarnaste
toodete jaoks. Nagu nahtub nimetatud satetest, on nende sisuks kaitsta Giguskaitse saanud
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uldtuntud kaubamdrgi omaniku ainudigust kaubaméargile, kusjuures sellise diguskaitse
olemasolu on vajalik tdendada.

Vaidlustaja on seisukohal, et sulatatud juustu MEREVAIK pakend on Eestis dldtuntud
kaubamark. Vaidlustaja poolt esitatud téendid ei kinnita kaubamérgi "Merevaigu pakend"
uldtuntust Eestis seisuga 26.04.2002. VaéljavOte Eesti Vabariigi riiklikust kauba- ja
teenindusmarkide registrist (esitatud vaidlustusavalduse lisas 4) kasitleb tksnes ja ainult
registreeritud sonalist kaubamérki MEREVAIK ning selle pandiga tagatud ndude suurust ei saa
samastada sulatatud juustu MEREVAIK pakendi vaartusega. KaMS ei satesta, milliste
tingimuste olemasolu on vajalik kaubamérgi tldtuntuks tunnistamiseks ega madra kindlaks
tdendeid, mis kinnitavad kaubamargi Gldtuntust. Kuid kui isik vaidlustab Patendiameti otsust
pohjendusel, et rikutud on KaMS 8§ 8 Ig | p 4 ja Pariisi konventsioon art 6bis, siis see rikkumine
ei saa olla oletuslik, vaid ilmne ja tdendatud.

Vaidlustatud Patendiameti otsuse tthistamiseks Pariisi konventsiooni art 6bis alusel on vajalik
kdigi sattes toodud tingimuste Uheaegne olemasolu, mist6ttu Uhegi alljargneva tingimuse
puudumine vélistab selle satte rakendamise: keelatav kaubamérk peab kujutama endast teise
isiku tldtuntud kaubamérgi taasesitust, jaljendit voi tdlget voi keelatava kaubamargi oluline osa
kujutab endast teise isiku Uldtuntud kaubamaérgi taasesitust voOi jaljendit; selline taasesitus,
jaljend voi tdlge vBib pbhjustada dravahetamist teise isiku Gldtuntud kaubamaérgiga; teise isiku
kaubaméark on Eesti Vabariigis pddeva organi poolt nduetekohaselt Gldtuntuks tunnistatud;
keelatavat kaubamérki ja teise isiku tuldtuntud kaubamarki kasutatakse samasuguste vdi samaste
toodete jaoks.

Patendiamet ei ole sulatatud juustu MEREVAIK pakendit Eestis ex officio 0ldtuntuks
tunnistanud Juba ainuiiksi see annab esmase asjaoluna tunnistust sellest, et vaidlustusavalduse
esitaja kaubamérk "Merevaigu pakend™ ei olegi Eestis tldtuntud. Teise isiku kaubamark, mis on
Eestis tldtuntud, ei oleks jaanud kaubamargitaotluse nr M200200619 ekspertiisis mérkamata.
Nouetekohaselt tunnistatud Gldtuntuse puudumine valistab iseenesest Pariisi konventsiooni
artikli 6bis rakendumise.

Isegi kui sulatatud juustu MEREVAIK pakendit peaks olema vdimalik tunnistada Gldtuntud
kaubamargiks, on téitmata veel teisigi tingimusi. Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses
viidanud vaidlustatud kaubamargi sarnasusele sulatatud juustu MEREVAIK pakendiga, kuid
samas ei ole ta tdendanud, et see pdhjustaks konealuste kaubamérkide &ravahetamist.
Vaidlustaja ei ole tdendanud, et tahist "Merevaigu pakend" kasutatakse vaidlustatud
kaubamérgiga samasuguste vOi sarnaste toodete tdhistamiseks. Vaidlustaja taotleb vaidlustatud
kaubamargi registreerimise otsuse tihistamist kdikide margitud kaupade suhtes klassis 29, kuid
oma tahise uldtuntuse méaratlemisel ta on viidanud ainult spetsiifilisele turule, mis koosneb
sulatatud juustu tarbijaskonnast. Seega ei kattu vaidlustaja poolt tahise vaidetav Uldtuntuse
ulatus Patendiameti 15.05.2003 otsuses nr 7/M200200619 esitatud kaupade loeteluga.

Vaidlustatud kaubamérk ei ole d&ravahetamiseni sarnane sulatatud juustu MEREVAIK
pakendiga. Nagu vaidlustaja ise 0Oigesti véidab, on vaidlustatud kaubamargi koosseisus
kasutatud naise pea kujutis erinev sulatatud juustul MEREVAIK Kkujutatust (reg nr 25953).
Taiesti téhelepanuta on vaidlustaja jatnud sdna RANNAPIIGA domineeriva esinemise
vaidlustatud kaubamérgi koosseisus ning asjaolu, et kaubamark sisaldab Uksnes ja ainult
taotlejale omaseid tunnuseid, sealhulgas valge pakendi kaane taust, mida Umbritseb enamuses lai
kollane kaar. Vaidlustatud kaubamargi olulisemateks ja domineerivateks tunnusteks on taotleja
nimele registreeritud kaubamargid reg nr 35940 "Farmi + kuju”, reg nr 37442 "RANNAPIIGA",
reg nr 37868 "naise pea kuju" ja reg nr 37867 "sulatatud juust RANNAPIIGA + kuju" (taotleja
seisukoha lisad 2-6). Nimetatud kaubamaérgid on registreeritud taotleja nimele must-valgena.
Tulenevalt KaMS § 6 Ig 2 on must-valgena registreeritud kaubamérk 6iguslikult kaitstud mis
tahes varvikombinatsioonis. Kaubamargi reg nr 37867 "sulatatud juust RANNAPIIGA + kuju”
Oiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes on sama kui vaidlustatud kaubamargi puhul.
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Registreeringutest nr 35940 "Farmi + kuju" ja nr 37442 "RANNAPIIGA" tulenev diguskaitse
ulatus kaupade ja teenuste suhtes on laiem vdrreldes vaidlustatud kaubamargiga. Kaubamérk
"Farmi" vOeti kasutusele AS Rakvere Piim poolt 1999 veebruaris (lisad 7 ja 8). Sellest ajast
kasutatakse sonalist ja kombineeritud kaubamarki "Farmi* kdikidel AS Rakvere Piim toodetel
(lisa 9). Nagu kinnitavad Konjunktuuriinstituudi uuringud, on Eesti firma toodanguseeria
"Farmi™ véga hasti tuntud pea igas piima ja piimatoodete sektoris (lisa 10 Ik 54). Eriti tldtuntud
on AS Rakvere Piim tootenime "Farmi" kandvad juustud, kus tarbija teadlikkus ulatub selles
osas 90,2%-ni vastanutest (lisa 11, 1k 31, tabel 4.13). Toidukaupade ostueelistustelt on "Farmi"
uks kindlatest tarbija lemmikutest jogurtitoodete, kohupiimatoodete ja juustutoodete osas. AS
Rakvere Piim sonalise kaubamérgi "Farmi” ja kombineeritud kaubamérgi "Farmi + kuju"
uldtuntus  ndhtub  Eesti  Pdllumajandusministeeriumi  tellimusel  teostatud  Eesti
Konjunktuuriinstituudi 2002-2003 aasta uuringutest toidukaupade ostueelistuste kohta (lisa 10),
Eesti juustuturu olukorra ja arenguperspektiivide (lisa 11) ning piimaturu tlevaate kohta (lisa
12) Eestis 2002. aastal. Seega on ebalige vaidlustaja véide, et s6na "Farmi” on vaikese
eristusvdimega tahis.

Arvestades muuhulgas taotleja sonalise kaubamaérgi "Farmi" ja kombineeritud kaubamargi
"Farmi + Kkuju" tuntusega, mdistab tavatarbija kaubamargiga "Farmi"” tahistatud toiduainete
tootesarja all Uksnes taotleja toodangut, mist6ttu vaidlustatud kaubamargi registreerimine
kaubaklassis 29 ei loo ohtu, et tarbijad satuvad eksitusse kaubamargiga "FARMI SULATATUD
JUUST RANNAPIIGA + kuju" tahistatud toote paritolu suhtes ega teki segaminiajamise
vOimalust toote valmistaja osas. Vaidlustatud kaubamaérgil on kujutatud taotleja registreeritud
simboolika, kaubamérgid, arinimi ning andmed tootja péritolu kohta, seega ei ole téenéoline, et
tarbija, ostes kauplusest vdi muust mudgikohast nende tunnustega piima- ja juustutooteid arvaks
need olevat vaidlustaja omad. Eeltoodut kinnitab ka turusituatsioon. Vaidlustatud kaubamérk on
olnud kasutusel 2002. aastast alates ning siiani on tarbija raskusteta eristanud selle kaubamargi
sulatatud juustu MEREVAIK pakendist.

Naise vOi naise pea kujutis on Patendiameti kaubamarkide andmebaasi véljatriikkidest nahtuvalt
juustude téhistamiseks kaubamargina registreeritud ja kasutusel mitmete erinevate isikute poolt
ning seega ei ole naise pea kujutise ndol tegemist mingi erilise tahisega kaubamérgi koosseisus.
Siinkoha toome ndited alljargnevatest registreeritud kaubamaérkidest: reg nr 12428
"MILKMAID BRAND + kuju" (lisa 13); reg nr 21838 "naise pea kuju™ (lisa 14); reg nr 20480
"WVIOLA + kuju" (lisa 15); reg nr 25958 "SAARE JUUST + kuju" (lisa 16); reg nr 30084
"RAMA HARMONIA + kuju" (lisa 17); reg nr 33799 "RAMA + kuju" (lisa 18); reg nr 34317
"EESTI JUUST + kuju” (lisa 19); reg nr 34919 "RAMA + kuju" (lisa 20); reg nr 36098 "EESTI
JUUST LIGHT + kuju" (lisa 21); reg nr 37867 "RANNAPIIGA + kuju" (lisa 22); reg nr 37868
"naise pea kuju" (lisa 23). Lisaks on Patendiametis menetluses jargmised kaubamaérgi
registreerimise taotlused: nr 9901528 "POLTSAMAA JUUST + kuju" (lisa 24); nr M200001348
"POLTSAMAA EESTI JUUST + kuju" (lisa 25); nr M200001858 "POLTSAMAA EESTI
JUUST + kuju" (lisa 26); nr M200200573 "POLTSAMAA KULDNE KERA + kuju" (lisa 27);
nr M200201340 "VAIKE POLTSAMAA EESTI JUUST + kuju" (lisa 28); nr M200301513
"SULATATUD EESTI JUUST + kuju™ (lisa 29); nr M200301514 "SULATATUD EESTI
JUUST LIGHT + kuju" (lisa 30); nr M200301897 "VANDRA EESTI JUUST + kuju" (lisa 31);
nr M200301898 "VANDRA EESTI JUUST LIGHT + kuju" (lisa 32); nr M200400101
"KULDNE + kuju" (lisa 33).

Vaidlustaja poolt esitatud tdendites esineb hulgaliselt puudusi. Nii on enamus tdendeid esitatud
ilma kohustusliku eestikeelse tolketa, samuti ei ole vaidlustaja arvestanud ajalise faktoriga, s.0
sellega, et tema kaubamargi vaidetav Uldtuntus peab olema tdendatud seisuga 26.04.2002.
Samuti ei ole WIPO juhendmaterjalid juriidiliselt joult vorreldav Eestis kehtiva KaMS ega
Pariisi konventsiooniga. Arakiri Patendiameti 06.11.1997 teatest kasitleb 06.11.1997 kehtinud
KaMS 87 1g1p2jag§8Iglpl kohaldamist (mitte Gldtuntust) ning kaubamarki, millel puudub
igasugune seos vaidlustatud kaubamaérgiga, mist6ttu nimetatud Patendiameti teade tuleb jatta
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tdhelepanuta. Neil asjaoludel on vaidlustaja tuginemine oma vaidete esitamisel KaMS § 8 Ig | p
4 ja Pariisi konventsioon art 6bis alusetu. Komisjonile vaidlustusavalduse esitamise aluseks on
vaidlustusavalduse esitaja Oiguste rikkumine v&i vabaduste piiramine. Oiguspérane otsus
kaubamargi registreerimise kohta ei riku ega saagi rikkuda vaidlustusavalduse esitaja digusi ega
piirata tema vabadusi. Eeltoodud pohjendustel on Patendiameti 21.11.2003 otsus nr
7/M200200619 vastavuses KaMS-ga ning selle tihistamiseks ei ole alust, mist6ttu palub taotleja
jatta vaidlustusavaldus nr 708 téielikult rahuldamata ja Patendiameti 15.05.2003 otsus nr
7/M200200619 muutmata.

Seisukohale on lisatud: 1. Patendiameti 15.05.2003.a. otsus nr 7/M200200619; 2. kaubamargi
registreering nr 37442 "RANNAPIIGA"; 3. kaubamargi registreering nr 37867 "RANNAPIIGA
+ kuju"; 4. kaubamérgi registreering nr 37868 "naise pea kuju"; 5. kaubamaérgi registreering nr
32482 "FARMI"; 6. kaubamargi registreering nr 35940 "Farmi + kuju"; 7. valjatrikk veebilehelt
www.farmi.ee firma AS Rakvere Piim ajaloost; 8. valjatrikk Postimehe 05.02.1999 artiklist
"JogurtisGber saab peagi maitsta teraviljajogurtit™; 9. véljatrikk veebilehelt www.farmi.ee
"Farmi" tootesarja kuuluvatest toodetest; 10. véljavdte EKI uuringu “Elanike
toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused soltuvalt kaupade paritolust” aruandest,
2003; 11. véljavote EKI uuringu "Eesti juustuturu olukord ja arenguperspektiivid" aruandest,
2002; 12. véljavote EKI uuringu "Eesti 2002. aasta piimaturu tlevaade™ aruandest, 2003; 13.-23.
loetletud varasemate kaubamargiregistreeringute ja 24.-33. loetletud kaubamérgitaotluste kohta
valjavotted.

3) 05.05.2005 saabus komisjoni vaidlustaja vastusseisukoht, milles ei ndustuta taotleja
seisukohtadega, jaades vaidlustusavalduses esitatu juurde ning réhutades alljargnevat.

Taotleja on oma vastuses leidnud: "Patendiamet ei ole sulatatud juustu MEREVAIK pakendit
Eestis ex officio tldtuntuks tunnistanud. Juba ainuliksi see annab esmase asjaoluna tunnistust
sellest, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamark '‘Merevaigu pakend' ei olegi Eestis tldtuntud.”
Kaubamérgi Gldtuntuse tunnistamine on kahtlusteta menetluslik toiming. Nagu taotleja ise on
oma vastuses Oigesti viidanud, kohaldatakse KaMS § 72 1g 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid
Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise
ajal kehtinud kaubamargi registreerimisest keeldumise aluseid ja lahtutakse asja uue
menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega tuleb kéesolevas asjas lahtuda kaubamark
'‘Merevaigu pakend' Uldtuntuse tunnistamisel k&esoleval ajal kehtivast kaubamargiseadusest.
Kehtiva KaMS § 7 Ig 2 kohaselt tunnistab Patendiamet kaubamérgi Uldtuntust ainult seoses selle
vOi muu kaubamargi registreerimise menetlusega. Sama paragrahvi Ig 5 kohaselt ei oma
kaubamargi tldtuntuse tunnistamine digusjoudu hilisemates vaidlustes. Asjaolu, et Patendiamet
ei ole piisavalt tdhelepanelikult viinud l&bi vaidlustatud kaubamérgi ekspertiisi, ei saa kuidagi
vahendada varasema diguse omaniku voimalusi oma Gigusi kaitsta, s.0. oma digustele tuginedes
Patendiameti ebadiget otsust komisjonis vaidlustada. Kooskdlas kehtiva KaMS 8 7 Ig 2
satestatuga loeb komisjon kaubamargi Gldtuntuks seoses Patendiameti otsuse peale esitatud
kaebuse vOi kaubamadrgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamisega. Analoogne
regulatsioon kehtis ka enne 01.05.2004 j6us olnud kaubamargiseaduse kohaselt. Seega on vaar
taotleja seisukoht sellest, et kaubamiark Merevaigu pakend” ei ole lildtuntud, kuna Patendiamet
ei ole nimetatud tahist Gldtuntuks tunnistanud. Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses
tuginenud kaubamargi Uldtuntusele ning kooskdlas kehtiva KaMS § 7 Ig 2 sétestatuga otsustab
komisjon, kas nimetatud tahist saab lugeda Gldtuntuks voi mitte.

Vaidlustaja palub asja materjalide juurde votta tdiendavad tdendid kaubamarki 'Merevaigu
pakend' Gldtuntuse tdendamiseks. Esitatud on Eesti Piimandusmuuseumi poolt 15.09.2003
valjastatud Kiri nr 1-5 koos lisadega, millest ndhtuvalt on kaubaméirki “Merevaigu pakend”
kasutatud juba alates 1974. aastast, so vaidlustatava kaubamérgi avalduse esitamise kuupdevaks
juba 28 aastat. Taiendavalt on esitatud Tallinna Piimatodstuse AS-i 02.09.2003 tdend
kaubamérgiga "Merevaigu pakend” tédhistatud toote sulatatud juust miiligimahtudest aastatel
1999-2002. Nimetatud toodet on turustatud kogu Eesti territooriumil (alates supermarketitest
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kuni viéikeste kiilapoodideni) tdhistatuna vaid kaubamérgiga "Merevaigu pakend”. Nimetatud
dokumendi kohaselt on aastatel 1999-2002 turustatud kokku 11 628 020 tahisega té&histatud
toodet. 31.03.2000 rahvaloenduse andmetel oli Eestis kokku 582 089 leibkonda. Seega ostis iga
leibkond aastatel 1999-2002 keskmiselt 20 t&hisega 'Merevaigu pakend' téhistatud toodet.
Nimetatu nditab iiheselt, et kaubamirk “Merevaigu pakend” on Eesti tarbijate hulgas juba
aastaid véga hésti tuntud, tooteid ostetakse pidevalt, nimetatud tahise ndgemisel tekib tarbijatel
koheselt digustatud ootus tahistatud kauba kindla kvaliteedi ning tootja osas. Toodust nahtuvalt
on alusetu ka taotleja kahtlus, et kaubamirk "Merevaigu pakend” ei olnud kuupideval 26.04.2002
Eestis dldtuntud. Oma vastuses taotleja ise ka moonab, et nimetatud kaubamarki vdib olla
vOimalik lugeda uldtuntuks.

Taotleja viitab ka, et kaubamark MEREVAIK viirtust ei saa samastada kaubamérk "Merevaigu
pakend” védrtusega. Vaidlustaja ei ndustu siin taotlejaga. Kaubamédrk "MEREVAIK” on l4bi
pikaajalise kasutamise saavutanud samatéhenduslikkuse tihisega "Merevaigu pakend”, s.o. kui
piimatoodete osas radgitakse voi Kirjutatakse tootest nimega MEREVAIK, tekib tarbijal koheselt
selge assotsiatsioon vaidlustaja ja tema iildtuntud kaubamirgiga “Merevaigu pakend”.
Kaubamérki MEREVAIK on véga pikka aega kasutatud just sellises kujunduses. Kaubamargi
"MEREVAIK” véirtus tuleneb kogu tegelikult kasutatava tihise "Merevaigu pakend” tuntusest
kogumis (maine, kindel kvaliteet, maitseomadused jne) ega ole vaadeldav eraldiseisvana
tahistatavast tootest ega selle markeeringust. Vaidlustusavalduses esitatule tuginedes ning
eeltoodut arvesse vottes, jadb vaidlustaja oma taotluse juurde lugeda vastavalt kehtiva KaMS § 7
Ig-s 2 sitestatule kaubamérk “Merevaigu pakend” Eesti tarbijate hulgas seisuga 26.04.2002
uldtuntuks.

Vaidlustatud kaubaméark on &ravahetamiseni sarnane, sealhulgas assotsieeruv dldtuntud
kaubamirgiga “Merevaigu pakend”. Taotleja leiab, et vaidlustusavalduse esitaja on oma
vaidlustusavalduses viidanud vaidlustatud kaubamérgi sarnasusele sulatatud juustu MEREVAIK
pakendiga, kuid samas ei ole ta tdendanud, et see pdhjustaks konealuste kaubamarkide
aravahetamist. Vaidlustaja réhutab, et kaubamérkide &ravahetamise tGen&osust defineeritakse
riskina, et avalikkus v@ib uskuda, et kaubad voi teenused tulevad samalt ettevottelt voi temaga
majanduslikult seotud ettevotetelt (vt ka Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97
LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Nii Euroopa Kohtu kui ka Eesti
kaubamérgidiguse senine praktika on lahtunud printsiibist, et kaubamarkide &ravahetamise
tdenaosuse hindamisel tuleb arvesse votta kdiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist,
visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema Uldisele, tarbijal
tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti vdrreldavate kaubamarkide eristusvdimet ja
domineerivaid komponente. Keskmine tarbija tajub Gldjuhul kaubamarki tervikuna ega asu
analliiisima detaile (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL punkt 23),
seega tuleb kaubamarkide &ravahetamise t0endosuse hindamisel ldhtuda just konkreetsetest
taotletavate kaupade tarbijatest ning sellest, kuidas tarbijad vastandatavaid kaubamarke tajuvad.
Euroopa Kohus on o6elnud, et keskmise tarbija tdhelepanelikkuse aste sGltub otseselt
tahistatavate toodete voi teenuste kategooriast (LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 26).
Piimatooted on suhteliselt odavad ning need on suunatud igapdevasele tarbimisele. Seega ei
podra keskmine tarbija erilist téhelepanu piimatoodete téhistuse Uksikutele detailidele.
Vastupidi, kui tarbija tahab osta nditeks vaidlustaja sulatatud juustu, siis ta lahtub talle
meeldejadnud kaubamargi ,,Merevaigu pakend* iildisest kujutluspildist ning valib toote vastavalt
pakendi dldmuljele. Kuna vaidlustatud kaubamargi ldmulje on ulesehituslikult vdga sarnane
varasema iildtuntud kaubamairgi “Merevaigu pakend* tildmuljega, eksisteerib suur tdendosus, et
tarbija valib kilmletis kdrvuti seisvate toodete seast toote, mida ta ei soovinud.

Asjaolu, et vaidlustatud kaubamaérk sisaldab véidetavalt vaid taotlejale iseloomulikke tunnuseid,
ei ole ulaltoodust ndhtuvalt asjakohane. Vaidlustatud kaubamargi tGldmulje tervikuna toimib
tarbijate jaoks varasema tildtuntud kaubamairgi ,,Merevaigu pakend* jdljendina. Vaidlustaja ei
ndustu ka, et kbik naise pea kujutised vaidlustatud kaubamérgil on Gldtuntud kaubamargist
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erinevad. Vastupidi, vaidlustatud kaubamargi kilgedel kujutatud naise pea on tulenevalt
identsest paigutusest esmapilgul vdga sarnane iildtuntud kaubamérgi ,,Merevaigu pakend*
vastavale kaubamérgielemendile. Nagu juba vaidlustusavalduses viidatud, on vastandatavad
thised visuaalselt samasuguse (Ulesehitusega ning kasutatud on sarnaseid kontseptuaalseid
lahendusi (nii varvilahendus, kaubamaérgielementide paigutus kui ka naise kujutise kasutamine).
Kaubamérkide dravahetamise tOendosuse ulatuse maéaératleb Euroopa Kohtu arvates
kaubamérkide vdimalik assotsieerumine (SABEL, punkt 18). Nii Eesti haldus- kui ka
kohtupraktika ning Euroopa Kohtu praktika kohaselt eristatakse jargmiseid kaubamarkide
assotsieerumise vorme:

a) Uldsus vahetab vdrreldavad téhised ara (otsene aravahetamine);

b) Uldsus seostab vorreldavate tédhiste omanikke ja vahetab nad ara (kaudne assotsieerumine) ja
c) uldsus leiab, et vOrreldavad téhised on sarnased ning kujutlus Uhest téhisest meenutab teist
tahist kuigi neid t&hiseid omavahel ara ei vahetata (assotsieerumine ranges tahenduses).

Arvestades keskmise tarbija madalat tahelepanelikkuse astet piimatoodete osas (nagu ka muude
igapdevaseks tarbimiseks mdeldud odavate toiduainete osas) ning arvestades vastandatavate
tahiste identset Ulesehitust, eksisteerib kaesoleval juhul otsene oht, et tarbija usub, et
vaidlustatud kaubamadrgiga téhistatud tooted on toodetud vaidlustaja loal, s.o0. tarbija usub
ekslikult, et vaidlustaja tagab nimetatud toodetele kindla, hastituntud kvaliteedi. Seega seostab
tarbija omavahel vaidlustajat ning taotlejat ning vahetab nad nimetatud toodete osas omavahel
ara. Nii ei oma kédesolevas asjas ka tdhtsust taotlejale kuuluva kaubamaérgi ,,Farmi* voimalik
tuntus Eesti tarbijate hulgas ning ebadige on taotleja jareldus, et vaidlustatud kaubamargi
registreerimine klassi 29 kuuluvate kaupade osas ei loo tarbijate eksitamise ohtu. Paljasdnaline
on taotleja seisukoht, et siiani on tarbija raskusteta eristanud vaidlustatud kaubamargi sulatatud
juustu MEREVAIK pakendist.

Lisaks eeltoodule ei ole taotleja oma vastuses selgitanud, millisel viisil omab k&esolevas asjas
vastandatud kaubamérkide vordluse juures tahtsust nimetatud vastuses esitatud kaubamarkide
loetelu (taotleja vastuse lisad 13-33). Suhteliste kaubamargi registreerimisest keeldumise aluste
olemasolu kontrollimisel vorreldakse teatavasti taotletavat kaubamarki vastandatavate
kaubamarkidega vOi muude vastandatavate intellektuaalomandi Gigustega. K&esolevas asjas on
vaidlustatud kaubamirgile vastandatud varasem iildtuntud kaubamark ,,Merevaigu pakend* ning
registreeritud kaubamirgid ,,MEREVAIK* (nr 23844) ja ,Naise pea kujutis“ (nr 25953).
Taotleja vastuses esitatud kaubamaérkide loetelus nimetatud kaubamérgid ei oma mingit
puutumust k&esolevas asjas vastandatud kaubamarkide voOrdlusega, lisaks on nimetatud
kaubamargid uldmuljelt kéesolevas asjas vastandatud kaubamarkidest selgelt erinevad. Seega ei
tdenda nimetatud loetelu (htegi kdesolevas vaidluses olulist asjaolu, mist6ttu tuleb see jatta
tahelepanuta.

Taotleja leiab, et vaidlustaja ei ole tdendanud, et tdhist ,,Merevaigu pakend* kasutatakse
vaidlustatud kaubamargiga samasuguste vOi sarnaste toodete tahistamiseks. Kaupade loetelude
sarnasuste [samaliigilisuse] hindamisel tuleb arvesse votta kdik nende kaupadega seonduvad
asjakohased faktorid. Nimetatud faktoriteks on muuhulgas kaupade olemus, 18pp-tarbijate ring,
kasutamise meetodid, asjaolu, kas kaubad on turul omavahel konkureerivatel positsioonidel voi
Uksteist taiendavad (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, punkt
23). Uldtuntud kaubamirgiga ,,Merevaigu pakend* tihistatakse piimatoodet 'sulatatud juust'.
Vaidlustatud kaubamarki taotletakse jargmiste kaupade tahistamiseks: piim ja piimatooted; juust
ja juustutooted; varske juust, sulatatud juust, tooted sulatatud juustust; toidudlid ja -rasvad, voi,
margariin, rasvased voOileivakatted. Vorreldavad kaubad on olemuslikult igapdevaseks
tarbimiseks mdeldud piimatooted. Seega on nimetatud kaubad olemuselt samaliigilised, suures
osas on tegemist leivakatetega. Ka on sama kaupade |6pp-tarbijate ring. Nii sulatatud juustu kui
varsket juustu, void vdi margariini tarbib kahtlusteta kogu Eesti tarbijaskond. Kaubad on turul
omavahel voistlevatel positsioonidel, neid mudiakse 1&bi samade turustuskanalite ning kauplustes
asuvad nimetatud kaubad sageli samades kulmlettides, olles paigutatud kdrvuti. Tegemist on
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piimatoodetega, tooted on samaliigilised. Toodust nédhtuvalt on ebadige taotleja vaide, et
vaidlustusavalduse esitaja Gldtuntud kaubamargi kaupade loetelu ei kattu vaidlustatud téhise
kaupade loeteluga.

Taotleja véidab, et vaidlustusavaldusele lisatud tdendites esineb hulgaliselt puudusi. Taotleja ei
selgita oma nimetatud vaidet, vaid leiab, lisatud tdendite Oigusjoud ei ole vorreldav ei
kaubamargiseaduse ega Pariisi konventsiooniga. Lisaks leiab taotleja, et lisatud ei ole téendite
tolkeid. Tdendoliselt on taotleja silmas pidanud vaidlustusavalduse lisa nr 5, mille sdna-sdnaline
tdlge sisaldub vaidlustusavalduse tekstis lehekiljel nr 3. Selguse mottes esitab vaidlustaja
vastava tOlke ka eraldiseisva dokumendina. Tuginedes vaidlustusavalduses esitatule ning
arvestades ka kBike eelpool toodut, ja&b vaidlustaja oma vaidlustusavalduse juurde.

Seisukohale on lisatud &rakiri Eesti Piimandusmuuseumi 15.09.2003 kirjast nr 1-5; &rakiri
Tallinna Piimatdostuse AS-i 02.09.2003 tdendist; valjatrikk Eesti Statistikaameti andmebaasist;
vaidlustusavalduse lisa nr 5 tdlge.

4) Vaidlustaja 25.08.2005 18plikes seisukohtades jaddakse varem avaldatud seisukohtade ja
nduete juurde.

5) Taotleja 26.09.2005 18plikes seisukohtades jadadakse varem avaldatud seisukohtade juurde,
leides muuhulgas, et ei eksisteeri olulisi tingimusi Pariisi konventsiooni art 6bis kohaldamiseks
ja Patendiameti otsuse tuhistamiseks. 31.01.2005 esitatud taotleja seisukohtade lisadena on
toodud arvukalt Patendiameti kaubamadrkide andmebaasi valjatrikke, millistest né&htub, et
juustude tahistamiseks on naise vdi naise pea kujutis kaubamérgina registreeritud ja kasutusel
mitmete erinevate isikute poolt, mistottu ei ole tdene vaidlustaja véide, et sulatatud juustu osas
naise pea kujutise kosutamine ei ole levinud ning et, nimetatud asjaolu suurendab olulisel
madral vaidlustatava kaubamargi vOimet eristuda uldtuntud kaubamaérgist "Merevaiku pakend",
st. kuna naise pea kujutis on piima- ja juustutoodete tahistamiseks laialdaselt k&sutusel ei seostu
see tarbijal ainult vaidlustaja toodanguga, veel vdahem he konkreetse tootega. Patendiamet ei
ole vaidlustaja poolt vastandatud kaubamarki Eestis ex officio Uldtuntuks tunnistanud.
Puuduvad tbendid, mis v@imaldaksid sulatatud juustu MEREVAIK pakendit nagu see on
esitatud vaidlustusavalduse lisas 3, Eestis tldtuntuks tunnistada.

Vaidlustaja on oma seisukohtadele lisanud Eesti Piimandusmuuseumi kirja, millega vaidlustaja
tahab naidata, et tahist "MEREVAIK + kuju" késutatakse sulatatud juustu turustamisel juba
alates 1974. aastast, antud asjaolu ei ole taotleja kahtluse alla seadnud kordagi. Nimetatud kirjas
on ara toodud erinevatel aegadel kasutusel olnud sulatatud juustu "MEREVAIK" etikettide
kujundused. Nagu Eesti Piimandusmuuseumi Kkirja teisel lehel toodud sulatatud juust
MEREVAIK etikettide kujunduslikke elementide analliisimisel selgub, on ainuke element mis
on jaanud kdoikidel etikettidel muutumatuks l&bi aastate, sonaline osa MEREVAIK, mis on ka
kaubamargina registreeritud (reg nr 23844). Samas ei nahtu Eesti Piimandusmuuseumi Kirjast, et
sulatatud juustu MEREVAIK pakend nagu see on esitatud vaidlustusavalduse lisas 3, on Eestis
uldtuntud kaubamérk.

Véljavote Eesti Vabariigi riiklikust kauba- ja teenindusmérkide registrist (esitatud
vaidlustusavalduse lisas 4) Kkasitleb (ksnes ja ainult registreeritud sonalist kaubamarki
~MEREVAIK* ning selle pandiga tagatud ndude suurust ei saa samastada sulatatud juustu
MEREVAIK pakendi (esitatud vaidlustusavalduse lisas 3) véaartusega.

Tulenevalt vaidlustaja poolt seisukohtades toodust, on nii Euroopa Kohtu kui ka Eesti
kaubamargidiguse senine praktika lahtunud printsiibist, et kaubamérkide &ravahetamise
tdendosuse hindamisel tuleb arvesse votta kdiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist,
visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema uldisele, tarbijal
tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti vorreldavate kaubamarkide eristusvdimelisi ja
domineerivaid komponente.
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Kaubamarkide vordlemisel selgub, et vaidlustatud kaubamérk ei ole dravahetamiseni sarnane
vaidlustaja poolt vastandatud kaubamérgiga. Nagu vaidlustusavalduse esitaja ise 0Oigesti
kinnitab, on vaidlustatud kaubamargi koosseisus kasutatud naise pea kujutis erinev sulatatud
juustu MEREVAIK pakendil kujutatust. Téiesti tdhelepanuta on vaidlustusavalduse esitaja
jatnud sdna RANNAPIIGA domineeriva esinemise vaidlustatud kaubamargi koosseisus ning
asjaolu, et kaubamark sisaldab tksnes ja ainult taotlejale omaseid tunnuseid, sealhulgas valge
pakendi kaane taust, mida umbritseb enamuses lai kollane k&&r (nimetatud tunnused vaidlustaja
MEREVAIK pakendil puuduvad).

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud AS Tallinna Piimatoostuse Kkiri sulatatud juust
"MEREVAIK" mulgimahtude kohta. Ka antud tdendit ei saa vaidlustusavalduse esitaja tahise
vOimaliku dldtuntuse Ule otsustamisel arvestada, kuna sellest ei nédhtu, kas tabelis toodud
kogused on muddud Eesti Vabariigi territooriumil v8i on tegemist eksporditud kauba kogustega
ning kas nimetatud kogused on muudud pakendis nagu see on esitatud vaidlustusavalduse lisas
3. Seetbttu on ka hipoteetiline vaidlustaja seisukoht, et aastatel 1999-2000 ostis iga Eesti
leibkond keskmiselt 20 t&hisega "Merevaigupakend" t&histatud toodet.

Kuivord vaidlustatud kaubamark koosneb eelnevalt taotleja kaubamérgina registreeritud
kujunditest ja sdnadest ning nende kombinatsioonidest ning arvestades, et vaidlustaja ei ole
taotleja OGigusi nimetatud tahiste kasutamiseks vaidlustanud, on ilmne, et vaidlustatud
kaubamark, mis koosneb registreeritud kaubamérkidest "FARMI" (reg nr 32482), "Farmi +
kuju" (reg nr 35940), "RANNAPIIGA" (reg nr 37442), "naise pea kuju" (reg nr 37868) ja
"sulatatud juust RANNAPIIGA + kuju™ (reg nr 37867), ei kujuta endast vaidlustaja poolt
vastandatud tahise jéaljendit ega pdhjusta sellega dravahetamist. Viimast kinnitab ka asjaolu, et
vaidlustatud kaubamérk on reaalselt kasutatav ning taotlejale ei ole teada thtegi juhtumit, kus
see kaubamérk oleks pdhjustanud aravahetamist vaidlustaja kaubamérkidega.

6) Peale 10plike seisukohtade komisjonile laekumist 27.09.2005 esitas vaidlustaja esindaja
komisjonile teate, mille kohaselt vaidlustaja on esindajale teatanud, et vaidlustatud kaubamargi
omanik AS Rakvere Piim on nendega kontakti vOtnud lahendamaks antud konflikt
pooltevahelise kokkuleppe teel. Seoses llaltooduga palus vaidlustaja esindaja v@imaluse korral
antud vaidlustusavalduse osas I6ppmenetlust lahiajal mitte alustada, andmaks pooltele aega
kokkuleppele joudmiseks. Jargnenud aja jooksul ei ole komisjoni informeeritud kokkuleppe
saavutamise kohta.

04.03.2010 alustas komisjon asjas 708 16ppmenetlust.
Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetlusosaliste seisukohti ja esitatud tbendeid, asub jargnevatele
seisukohtadele.

1) Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse KaMS 8 8 Ig 1 p 4 ja Pariisi konventsiooni artikli
6bis alusel, leides, et vaidlustatud kaubamargiga rikutakse tema digusi.

KaMS § 8 Ig 1 p 4 kohaselt kaubamaérgina ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamaérgi
registreerimise taotluse saabumise kuupéeval vOi prioriteedikuupdeval Eesti Vabariigis
toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tdhenduses dldtuntud kaubamérke ja
kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud vOi mitte, Kui
registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlust ei ole selles, et puudub vaidlustaja luba vaidlustatud kaubamargi registreerimiseks.
Komisjon peab seega kindlaks tegema, kas vaidlustatud kaubamaérgi registreerimise taotluse
esitamise  kuupdeval 26.04.2002 oli vaidlustaja poolt kasutatav kolmemddtmeline
kaubamark/kaubamarkeering sulatatud juustu pakend Merevaik Pariisi konventsiooni
tdhenduses dldtuntud; ning kas vaidlustatud kaubamérk kujutab endast selle véidetavalt
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uldtuntud kaubamarki. Viimase kriteeriumi osas tuleb péoérduda Pariisi konventsioonis antud
tdpsema maaratluse poole.

Pariisi konventsiooni artikkel 6bis Ig 1 kohaselt Liidu liikmesriigid kohustuvad ex officio, kui
antud riigi seadused seda lubavad, vdi asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi likkama vdi
kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamargi tarvitamise, kui mérk kujutab endast teise mérgi
taasesitust, jaljendit voi tblget, mis vdib pdhjustada tema &ravahetamist, kuivord registreerimis-
vOi kasutusriigi padev organ tunnistab, et mark on selles riigis tldtuntud kui ké&esoleva
konventsiooni eesdigusi kasutava isiku mérk ja seda tarvitatakse samasuguste vOi sarnaste
toodete jaoks. Kaesolev sate laieneb ka juhtudele, kus margi oluline osa kujutab endast
niisuguse Uldtuntud margi taasesitust voi jaljendit, mis vdib pdhjustada aravahetamist teise
margiga.

Seega peab komisjon kindlaks tegema, kas vaidlustatud kaubamérk v@i vaidlustaud margi
oluline osa kujutab endast véidetavalt tldtuntud kaubamérgi taasesitust, jaljendit voi tolget, mis
vOib pdhjustada tema dravahetamist; kas registreerimisriigi padev organ tunnistab, et mark on
selles riigis uldtuntud kui kaesoleva konventsiooni eesdigusi kasutava isiku mark; ning kas
vaidlustatud marki tarvitatakse samasuguste v0i sarnaste toodete jaoks, kui vastandatud marki.
Uhe asjaolu tuvastamata jatmine teeb vdimatuks vaidlustusavalduse rahuldamise.

2) Vaidlustaja on iihtlasi kaubamirkide nr 23844 "MEREVAIK” ja 25953 "Naise pea kujutis"
omanik, mis mdlemad on registreeritud klassis 29.

Vaidlustaja on markinud, et sulatatud juustu osas naise pea kujutise kasutamine ei ole levinud,
see tahendab et Eesti turul ei ole varasemalt kusagil mujal peale "Merevaigu pakendi" kasutanud
stiliseeritud naise pea kujutist sulatatud juustu taéhistamiseks. Vaidlustaja on ise olnud
seisukohal, et piimatooted, sh juust on samaliigilised kaubad sulatatud juustuga. Nagu taotleja
on arvukate naidetega (seisukoha lisad 13-33) t6endanud, on naise pea kujutis enne taotluse
esitamist olnud paljude piimatoodetel, sh juustul kasutatud kaubamérkide elemendiks.
Teadaolevalt ei ole vaidlustaja nimetatud kaubamérke oma kaubamargile nr 25953 tuginedes
vaidlustanud. Seega tuleb ka naise pea kujutise osas asuda seisukohale, et tegemist on
piimatoodetel levinud tahisega. Kujutiste elementide (négude, soengute, silmavarvi jne)
erinevust ei saa seejuures pidada tdsiseltvoetavaks erinevuseks.

Arvestades sulatatud juustu kui konsistentsilt isna amorfse toote iseloomu, ei saa pidada
plastkarpi iseenesest seda liiki kauba puhul eristusvdimeliseks tahiseks. KaMS § 7 Ig 1 p 5
kohaselt kaubamaérgina ei registreerita tahiseid, mis koosnevad (iksnes kujust, mis tuleneb kauba
olemusest voi mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks vOi mis annab kaubale
olemusliku vaartuse; sellise tahise kasutamisel kaubamargi koosseisus loetakse see tahis
kaubamérgi mittekaitstavaks osaks. Samuti on véidetavalt Gldtuntud pakendi mitmed elemendid
nagu triipkoodid, koostis jne kaubamérgi mittekaitstavad osad.

Vaidlustatud kaubamargi registreerimise otsust tehes on Patendiamet maédranud, et kaubamargi
registreerimine ei anna ainudigust karbi valiskuju, sdnade kombinatsiooni SULATATUD
JUUST ning kogu ulejadénud kirjeldava ja selgitava teksti kasutamiseks, v.a sonad FARMI ja
RANNAPIIGA. Eeltoodut arvestades tuleb eeldada, et ka vastandatud, vaidetavalt Gldtuntud
kaubamargi juures on karbi valiskuju ning sellel asuv kirjeldav ja selgitav tekst eristusvdimetu
ega moodusta osa vaidlustaja véidetava ainudiguse esemest. Ka vastandatud kaubaméargil
kujutatud naise pea, selle laia leviku t6ttu, ning algupédraselt ndukogudeaegsest standardist
yantar' tolkimise teel tuletatud téhis ,,Merevaik on {lisna ndrga eristusvdimega tdhised
vaatamata sellele, et need on vaidlustaja ainudiguse esemed eraldi kaubamérkidena nr 23844 ja
25953.

3) Komisjon, hinnates vaidlustaja esitatud téendit nr 3 (vaidlustusavalduse lisas), millel on
kujutatud perspektiivvaates vaidlustaja véidetavalt Gldtuntud kolmemddtmeline kaubamark
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»Merevaigu pakend* analoogilise nurga alt, kui on vaidlustatud kaubamérgi reproduktsioonil,
moonab, et vorreldavate kolmemddtmeliste tahiste vahel on mitmeid sarnasusi.

Ometi leiab komisjon, et vaidlustatud kaubamark ei kujuta endast tervikuna vaidetavalt
uldtuntud kaubamargi taasesitust, jaljendit voi tdlget, mis vdib pbhjustada tema dravahetamist.
KaMS § 8 1g 1 p 4 sonu kasutades ei ole vaidlustatud kaubamérk vaidlustaja kaubamark.

Kuigi, nagu néhtub Venemaa praktikast, kus sulatatud juust on pakitud risttahuka kujuliselt
fooliumpakendisse (http://easteuropepack.com/monument-to-processed-cheese.html) voi Lati
praktikast, kus sulatatud  juust  on pakendatud kas kandilisse karpi
(http://www.izpardosanas.lv/partika/edieni/kausetais-siers-34dzintars34-434/)  vdi  Uhekaupa
lehtedena kilesse, ei ole vaidlustaja poolt kasutatud silinderjas karp muutumatu véi ebaoluliselt
muutunud kujundusega aastast 1974 siiski tahis, mis oleks muutunud eristusvéimeliseks. KaMS
8 7 ldike 2 kohaselt ei saa ka kasutamise tagajérjel uldtuntuks saanud kaubamérgi puhul kauba
olemusest tulenev pakendi kuju kujutada endast kaubamarki. Vastavas IGikes ei viidata
paragrahvi 18ike 1 punktile 5.

Asjaolu, et pank on aktsepteerinud kaubamaérki ,,Merevaik pandi esemeks (vaidlustusavalduse
lisa 4) vaga suure ndude tagatisena, kinnitab, et see tahis on omandanud kasutamise tulemusena
nimelt vaidlustaja ja tema Giguseellaste poolt tugeva eristusvdime ja kdrge véartuse, kuid seda
vadrtust ei saa laiendada véidetavalt 0ldtuntud kolmemddtmelisele kaubamaérgile, mis
tahistatava kauba olemusest tingituse tottu ei saa olla kaubamdark kaubamargiseaduse
tdhenduses.

Kuigi esitatud tdendite kohaselt on vaidlustaja tootel ,,Merevaik™ pikk ajalugu ja vaga suur
tarbijaskond, ei saa ka neid andmeid laiendada vaidetavalt Gldtuntud kolmemd&dtmelisele
kaubamargile, mis téhistatava kauba olemusest tingituse tottu ei saa olla kaubamark
kaubamargiseaduse tdhenduses.

Seega, kuigi vaidlustaja tdendil nr 3 kujutatud kolmemodtmeline ,,Merevaigu® pakend ja
vaidlustatud kaubamark on sarnased, on komisjon seisukohal, et see, mis nendes objektides on
sarnast, ei ole kaubamark, st tahis, mida uks isik kasutab oma kauba eristamiseks teise isiku
samaliigilisest kaubast. Uksnes asjaolu, et isikud kasutavad amorfse toote pakendamiseks
silinderjaid karpe teatud sarnaste elementidega, ei muuda neid karpe sarnasteks
kaubamarkideks.

4) Vorreldes vaidlustatud kaubamargi ja vastandatud véidetavalt tldtuntud kaubamargi tksikuid
sarnaseid tunnuseid, leiab komisjon, et (ksnes naise pea kasutamine ning teatud sarnased
elemendid pakendite kujunduses ei muuda vdrreldavaid tahiseid nii sarnaseks, et Uhte saaks
lugeda teise taasesituseks voi jaljendiks. Vaidlustatud kaubamargil on kasutatud domineerival
kohal varasema é&rinime eristuvat elementi ja kaubamérki ,,Farmi®, mis vaidlustaja tdhisel
puudub; samuti sisaldab vaidlustatud tdhis eristusvdimelist tdhist ,,Rannapiiga®. Teatavasti on
sOnaliste elementide osa kaubaméarkide meeldejatmisel suurem, kui kujunduslikel elementidel,
nagu varvilahendus vai naise pea kujutised.

Arvestades eristusvOoimeliste tdhiste ,Farmi® ja ,Rannapiiga® olemasolu vaidlustatud
kaubamargil ning tahist ,,Merevaik* vastandatud viidetavalt tildtuntud kaubamargil, ei saa neid
elemente pidada sarnaseks ei foneetiliselt, semantiliselt ega visuaalselt.

Vorreldavate t&histe erinevust kinnitab ka nende pikaajaline korvuti eksisteerimise turul ning ka
see, et vaidlustaja ei ole teadaolevalt astunud samme vaidlustatud kaubamaérgi kasutamise
keelamiseks.

5) Kuna vaidlustatud kaubamark ei ole sarnane vastandatud vaidetavalt Gldtuntud pakendiga, ei
ole vbimalik analtlsida eksitamise tBendosust. Samuti ei ole vajalik hinnata vastandatud
kaubamargi uldtuntust ega kaupade sarnasust.
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Arvestades eeltoodut ning juhindudes todstusomandi Giguskorralduse aluste seaduse 8-st 61,
KaMS kehtiva redaktsiooni § 72 Ig-st 5, KaMS § 7 Ig 1 p-st 5 ja Ig-test 2-3 ning § 8 g 1 p-st 4,
Pariisi konventsiooni artikli 6bis 18ikest 1, komisjon

otsustas:

vaidlustusavaldust mitte rahuldada

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata
vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, vdib esitada hagi teise menetlusosalise
vastu kaubamaérgi Giguskaitset valistava 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 méédumisel otsuse avaldamisest ja
kuulub taitmisele.

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

Allkirjad:

T. Kalmet

R. Laaneots

S. Sulsenberg
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