MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 867-0
Tallinnas, 30. novembril 2006. a.
T66stusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Priit Lello
ning Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses ldbi Sveitsi dritthingu Julius Sdmann Ltd.
vaidlustusavalduse seoses kaubamargile “FRESHway + kuju” (rahvusvaheline reg nr 820397)

Oiguskaitse andmisega klassides 3 ja 5.

Asjaolud ja menetluse kiik

14.03.2005 esitas Sveitsi #riiihing Julius Simann Ltd. (keda volikirja alusel esindab
patendivolinik Almar Sehver) toostusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse,
milles vaidlustatakse Bulgaaria driithingu “Victory-2000” EOOD  rahvusvahelisele
kaubamirgile “FRESHway + kuju” (RV reg nr 820397) Eestis diguskaitse andmine klassides
3 ja 5. Vaidlustusavaldus voeti apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 867 all.

Julius Sdmann Ltd. (edaspidi nimetatud ka “vaidlustaja”) leiab, et kaubamérgile “FRESHway
+ kuju” diguskaitse andmine on vastuolus kaubamaérgiseaduse (KaMS) § 10 1g 1 p-ga 2.
Vaidlustaja on Eestis jargmiste kaubaméirkide omanikuks: klassides 1, 2, 3 ja 5
“WUNDERBAUM + kuju” (reg nr 13322; prioriteediga 20.11.1991) ning klassis 5 “puu
kujutis” (RV reg nr 798981; prioriteediga 18.09.2002). Vaidlustaja leiab, et kaubamirk
“FRESHway + kuju” on sarnane tema varasemate kaubamirkidega “WUNDERBAUM +
kuju” ja “puu kujutis”. Vaidlustaja leiab, et tema kaubaméirkide kdige domineerivamaks
elemendiks on puu kujutis. Kaubamaérgiregistreeringul nr 13322 on see visuaalselt kdige
suurema osa kaubamirgist enda alla haarav element ning domineerib selgelt sdnalise osa
“WUNDERBAUM?” (tolkes “imepuu”) iile. Kaubamargiregistreering nr 798981 aga {iksnes
puu kujutisest koosnebki. Vaidlustaja “puu kujutise” olulisteks tunnusteks on dratuntav kuuse
kujutis, kuuse jalg ning selle all asetsev ristkiilik. Ristkiilikul asetsevat pinda kasutab
vaidlustaja oma toodete 10hnaomaduste kirjeldamiseks. “Victory-2000” EOOD (edaspidi
nimetatud ka ‘“vastustaja”) kaubamérgil on samuti kuuske meenutav puu kujutis, mis on
vaidlustaja kuuse kujutisega dravahetamiseni sarnane. Sealjuures sdona “FRESH” (tdlkes
“varske”) viitab kaudselt vastustaja kauba virskendavatele 10hnaomadustele. Vaatlusaluste
kaubamirkide kaupade loetelu on identne vOi samaliigiline. Mdlemaid kaubamairke
kasutatakse identsete kaupade — Ohuvérskendajate — tdhistamiseks. Sellest tulenevalt leiab
vaidlustaja, et on tdendoline kaubamérkide dravahetamine tarbija poolt. Vaidlustaja lisab, et
isegi kui kaubamarkide dravahetamise voimalust ei esineks, on mirkide ja kaupade sarnasus
niivord suur, et vilistatud ei ole kaubamairkide kaudne assotsieerumine (s.o ilildsus seostab
kaubamairkide omanikke ja vahetab need é&ra). Vaidlustaja juhib apellatsioonikomisjoni
tahelepanu ka vastustaja korduvatele {iritustele matkida vaidlustaja kaubamirke. Peale
vaidlustaja pretensiooni 2003. aastal seoses tema kaubamérgidiguste rikkumisega muutis
vastustaja oma toodete kujundust, kuid mitte oluliselt (muudetud kujundus on nihtav
vaidlusaluselt rahvusvaheliselt kaubamérgiregistreeringult nr 820397). Vastustaja kaubamairgi
Bulgaaria alusregistreering nr 47176 on samuti vaidlustatud. Lisaks on vastustaja esitanud ka
iseseisva rahvusvahelise kaubamargiregistreeringu nr 827084 (ei ole margitud Eesti osas), mis
jiljendab vaidlustaja Uhenduse kaubamirki nr 2726008. Eeltoodu niitab, et vastustaja on
korduvalt iiritanud jiljendada vaidlustaja kaubamérke. Sveitsi Foderaalne Intellektuaalomandi
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Instituut on teinud ka otsuse, millega Sveitsis keeldutakse oiguskaitse andmisest
rahvusvahelisele registreeringule nr 820397.

Vaidlustaja palub apellatsioonikomisjonil tiihistada tdielikult Patendiameti otsus
rahvusvahelisele registreeringule nr 820397 diguskaitse andmise kohta klassides 3 ja 5 ning
kohustada Patendiametit jitkama menetlust.

Vaidlustusavalduse juurde on tdenditena lisatud:

- Julius Sdmann Ltd. volikiri;

- véljatriikid Patendiameti kaubaméarkide andmebaasist kaubamirkide “WUNDERBAUM +
kuju” (reg nr 13322), “puu kujutis” (RV reg nr 798981) ja “FRESHway + kuju” (RV reg nr
820397) kohta;

- viljavote Kaubamirgilehest 2/2005 kaubamérgi “FRESHway + kuju” avaldamise kohta;

- viljatriikid Ulemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) kaubamirkide
andmebaasist kaubamirkide “FRESHway + kuju” (RV reg nr 820397) ja “FRESHway +
kuju” (RV reg nr 827084) kohta;

- ndited vaidlustaja kaubamérgi kasutamisest (fotokoopiad toodetest);

- Bulgaaria patendibiiroo “Interius” 05.03.2003 kiri USA éritihingule Car-Freshner
Corporation, milles kajastatakse “Victory-2000” EOOD poolset kaubamirgidiguste rikkumist;
- “Victory-2000” EOOD kiri patendibiiroole “Interius”, milles “Victory-2000” EOOD lubab
tulevikus mitte rikkuda Julius Sdmann Ltd. intellektuaalomandi digusi;

- Patendibiiroo “Interius” 14.06.2004 kiri Car-Freshner Corporation’ile, milles antakse teada,
et “Victory-2000” EOOD kaubamaérgiregistreering nr 47176 (s.o rahvusvahelise kaubamérgi
nr 820397 alusregistreering) on vaidlustatud;

- viljatriikk Siseturu Uhtlustamise Ameti kaubamérkide andmebaasist figuratiivse kaubamirgi
nr 2726008 kohta;

- Sveitsi Foderaalse Intellektuaalomandi Instituudi 26.11.2004 otsus rahvusvahelise
registreeringu nr 820397 kohta.

30.03.2005 teavitas Patendiamet WIPO kaudu vastustajat vaidlustusavalduse esitamisest ja
vOimalusest osa votta menetlusest todstusomandi apellatsioonikomisjonis. Vastustajale
selgitati, et oma soovist menetluses osaleda tuleb Eesti patendivoliniku vahendusel teatada
hiljemalt 24. juuniks 2005. a. Nimetatud tdhtajaks ega ka hiljem ei ole vastustaja
apellatsioonikomisjonile teatanud oma soovist menetluses osaleda ega esitanud mistahes
seisukohti.

18.04.2005 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile Sveitsi Foderaalse Intellektuaalomandi
Instituudi 26.11.2004 otsuse tdlke eesti keelde.

20.03.2006 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile 10plikud seisukohad. Vaidlustaja jéi
koigi oma varem véljendatud seisukohtade ja nduete juurde.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tdendeid
kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus on pohjendatud ja kuulub rahuldamisele.

Vastavalt KaMS § 10 Ig 1 p-le 2 ei saa diguskaitset kaubamérk, mis on identne voi sarnane
varasema kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete voi samaliigiliste kaupade voi
teenuste tdhistamiseks, kui on tdendoline kaubamérkide &ravahetamine tarbija poolt,
sealhulgas kaubamirgi assotsieerumine varasema kaubamairgiga.



Vaidlustatud kaubamérgi “FRESHway + kuju” (RV reg nr 820397) prioriteedikuupievaks on
15.09.2003. Vastandatud kaubamirkide “WUNDERBAUM + kuju” (reg nr 13322) ning “puu
kujutis” (RV reg nr 798981) prioriteedikuupdevadeks on vastavalt 20.11.1991 ja 18.09.2002.
Seega on mdlemad vaidlustajale kuuluvad kaubamérgid “Victory-2000” EOOD kaubamérgist
varasemad.

Vastustaja rahvusvahelise registreeringuga nr 820397 on hdlmatud klassi 3 kaubad
“parfiimeeriatooted; kosmeetiliste vedelikega immutatud salvrdtikud; aroomiained’ ning
klassi 5 kaubad “deodorandid, v.a isiklikuks tarbeks, deodorandid autos kasutamiseks”.
Nimetatud kaubad on samaliigilised ning osaliselt identsed vaidlustaja kaubamérgi nr 13322
klassi 3 kaupadega “kosmeetikatooted, parfiimeeriavahendid, eeterlikud olid, juuksevedelikud,
autovahatamis- ja poleerimisvahendid” ja klassi 5 kaupadega “ohupuhastajad ja ruumide
lohnastajad, hiigieenitooted”, aga samuti vaidlustaja rahvusvahelise kaubamirgi nr 798981
klassi 5 kaubaga “ohuvdrskendusvahend”.

Kaubamirgi “FRESHway + kuju” reproduktsioon on jirgmine:

Kaubamirkide “WUNDERBAUM + kuju” ning “puu kujutis” reproduktsioonid on jirgmised:
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Apellatsioonikomisjon ndustub vaidlustajaga, et kaubamérk “FRESHway + kuju” on sarnane
nii kaubamirgiga “WUNDERBAUM + kuju” kui ka kaubamirgiga “puu kujutis” ning
arvestades vaatlusaluste kaupade samaliigilisust ja ka identsust moningate kaupade osas,
eksisteerib kaubamérkide dravahetamise tdendosus tarbija poolt. Vorreldavate kaubamaérkide
ithiseks ja domineerivaks elemendiks on puu kujutise kasutamine, kusjuures kaubamairkide
segiajamise tdendosust suurendab asjaolu, et nii vastustaja kui vaidlustaja kaubamairkides on
dratuntav konkreetse puu liigi — kuuse — kujutamine. Kuigi vastustaja ja vaidlustaja
kaubamérgid erinevad detailides (vastustaja kuuse kujutis on kitsam ja lainelisem, vaidlustaja
oma kdharam, vastustaja “kuuse jalg” on ovaalne, vaidlustaja oma ristkiilikukujuline), peab
apellatsioonikomisjon nimetatud erinevusi minimaalseteks ja vidheolulisteks, mis ei muuda
kaubamarkidest jddvat tervikmuljet. Ka erinevused kaubamérkide sonalistes osades ei vélista
mérkide segiajamist — kdesoleval juhul domineerivad kaubamérkide kujunduslikud elemendid



selgelt sonaliste osade iile. Silmas tuleb pidada ka seda, et tarbijail puudub turusituatsioonis
tihti véimalus (ja vajadus) vaadelda kaubamidrke korvuti, reaalajas ning samuti seda, et
tarbijad ei teosta reeglina kaubamérkide pdhjalikku vordlusanaliilisi, mis suurendab veelgi
vaatlusaluste kaubamairkide dravahetamise tdendosust. Isegi kui tdhelepanelikemate tarbijate
jaoks ei jad mirkamata kaubamirkide erinevused, on siiski tdendoline, et tulenevalt
kaubamaérkide sarnasusest peavad ka sellised tarbijad kaubamaérkidega tihistatavaid kaupu
tthest allikast pidrinevaiks, mis teeb kaubamérgid assotsieeruvateks KaMS § 10 1g 1 p 2
mottes.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes t66stusomandi diguskorralduse aluste seaduse §-st 61,
kaubamaérgiseaduse § 10 g 1 p-st 2 ja § 41 1g-st 3, apellatsioonikomisjon

otsustas:

rahuldada vaidlustusavaldus ja tiihistada Patendiameti otsus anda Bulgaaria driithingu
“Victory-2000” EOOD rahvusvahelisele kaubamirgile “FRESHway + Kkuju”
(rahvusvaheline reg nr 820397) Eestis oiguskaitse klassides 3 ja 5 ning kohustada
Patendiametit jéitkama menetlust kiesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise tottu, voib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse
peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest
arvates. Kohus vaatab kaebuse ldbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jdtkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, voib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamérgi Oiguskaitset vilistava asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.
Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, joustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu
moddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub tditmisele.
Allkirjad:

S. Sulsenberg

P. Lello

E. Sassian



