JUSTITSMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1512-0
Tallinnas 29. oktoobril 2014. a
Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tahepdld (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein
Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses labi valismaise juriidilise isiku R.Seeling Hille oHG (esindaja
volikirja alusel patendivolinik Kalev Kdosaar) vaidlustusavalduse kaubamargi Blackham Tea + kuju

(taotlus nr M201200986) registreerimise vastu klassis 30 Blackham OU nimele.

Asjaolud ja menetluse kaik

1) 03.02.2014 esitas R. Seeling Hille oHG, Kevelaerer Strasse 21-23, Dusseldorf D-40549, Saksamaa
(edaspidi vaidlustaja) to6stusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse
kombineeritud kaubamargile ,Blackham Tea + kuju” (edaspidi ka vaidlustatud kaubamark) klassis 30
Eesti Vabariigis diguskaitse andmise vastu Blackham OU (edaspidi ka taotleja) nimele. Teade
diguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamargilehes nr 12/2013. Vaidlustusavaldus
voeti menetlusse 18.02.2014 nr 1512 all ja eelmenetlejaks maarati Margus Tahepdld.

Kaubamaérgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 Ig 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamark Uhenduse
kaubamargi méaaruse alusel registreeritud Uhenduse kaubamirk, kui taotluse esitamise kuupéev,
prioriteedikuupaev voi Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupéaev on varasem.

Vaidlustaja nimele on registreeritud Euroopa Uhenduse kaubamérk nr 005268073 taotluse esitamise
kuupdevaga 28.07.2006 ning kaubamark nr 004101135, taotluse esitamise kuupaevaga 27.10.2004.

Vaidlustaja leiab, et tema kaubamarkide registreeringud tuleb seega lugeda varasemaks KaMS
moistes, kuna kaubamargid on registreeritud varem ning taotluste esitamise kuupdevad on
varasemad.

Vaidlustaja leiab, et kaubamargitaotlusele M201200986 Eestis Giguskaitse andmine klassi 30
kuuluvate kaupade osas on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2.

KaMS & 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa Oiguskaitset kaubamark, mis on identne vGi sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud O&iguskaitse identsete voi samaliigiliste kaupade v6i teenuste
tahistamiseks, kui on tdendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi
assotsieerumine varasema kaubamargiga.

KaMS satestab, et taotletavat kaubamarki ei registreerita varasema kaubamargi omaniku loata, kui
identsuse, sarnasuse vOi assotsieerumise tottu varasema kaubamargiga ning identsuse voi
samaliigilisuse tottu varasema kaubamargiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdendoline, et
tarbijaskond vdib need kaubamargid omavahel dra vahetada.

KaMS ei ava kaubamargi kui té6stusomandi eseme sarnasuse ning assotsieeruvuse moistet ega
voimalikke kriteeriume tdpsemalt, kuid valjakujunenud Euroopa Kohtu praktika kohaselt on
kaubamarkide dravahetamise téendosust defineeritud riskina, et avalikkus voib uskuda, et kaubad voi
teenused tulenevad samalt ettevéttelt voi temaga majanduslikult seotud ettevéttelt (Euroopa Kohtu
lahend C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 17; Euroopa Kohtu lahend T-396/04 Soffass SpA, p 28).
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Kaubamark on varasema kaubamargiga aravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste
kaupade tahistamiseks ning see meenutab varasemat marki sedavord lahedaselt, et tekib tGendosus,
et tarbijaid eksitatakse kaupade péritolu osas.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamargitaotlus nr M201200986
klassi 30 kuuluvate kaupade (teejoogid; tee; jadtee) osas taotleja nimele vdidakse kahjustada
vaidlustajale kuuluvaid varasemaid 0Oigusi, kuna vaidlustatud kaubamargi kujunduslik osa on
eksitavalt sarnane, sh assotsieeruv vaidlustajale kuuluvate kujunduslike kaubamarkidega.

Vaidlustaja kaubamargid on kaitstud klassis 30 jargmiste kaupade osas: tee ja teelaadsed tooted
(taime- ja puuviljateed) igapdevaseks tarbimiseks, kaasa arvatud vitaminiseeritud ja/voi
aromatiseeritud ja/véi lahustuvad ja/véi mineraliseeritud; tee (jdd-); tee/taimetee/puuviljateega
joogid voi nende baasil valmistatud joogid (kaasa arvatud valmisjookidena), kaasa arvatud
puuviliajookide ja/véi puuviliamahlade lisandiga; kohv; kohviasendajad; kakao; toiduks ja
igapdevaseks tarbimiseks kasutatavad kakaoekstraktid; kakaotooted; sokolaadipulber (kaasa arvatud
segatuna piimapulbriga), eelkdige Sokolaadijoogipulbrina. Kaubad tee; teejoogid ja jaatee on
vaidlustaja hinnangul identsed taotleja kaubamargis klassis 30 loetletud kaupadega.

Vorreldavate kaubamarkide reproduktsioonid on jargmised:

Vaidlustaja kaubamark (nr 005268073) Vaidlustaja kaubamark (nr 004101135)

Taotleja kaubamargitaotlus (nr M201200986)

Vaidlustaja on seisukohal, et vdrreldavate kaubamarkide puhul on tegemist tahistega, mis on
dravahetamiseni sarnased ning seetdttu on tdendoline kaubamarkide aravahetamine tarbijate poolt.

Kaubamargid jatavad sarnase dldmulje, kuna teekannude kujunduses on kasutatud samu
kujunduslikke detaile. Nii taotleja kui vaidlustusavalduse esitaja kaubamargid (kannud) on
kujundatud Gmaras vormis ning sarnase, imara kaanenupuga.

Vaidlustaja margib et kohtupraktika kohaselt on kaks kaubamarki sarnased, kui need on asjaomase
avalikkuse silmis Ghest v&i mitmest olulisest aspektist vdhemalt osaliselt sarnased (otsus kohtuasjas T
6/01, p 30 ja otsus kohtuasjas T-168/04, p 91).

Riigikohus on 29.09.2010 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10 p-s 14 rohutanud, et kaubamargi kdige
olulisem funktsioon on eristada Uhe isiku kaupa voi teenust teise isiku kaubast vGi teenusest. Lisaks
on kaubamargil ka paritolufunktsioon, seostades kaupa voi teenust konkreetse kauba pakkuja voi
teenuse osutajaga.
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Vaidlustaja kasutab igapdevaselt registreeringut nr 005268073 laiaulatuslikult iile Euroopa Uhenduse,
sh Eestis. Kaubamarki kasutatakse erinevates varvitoonides ning erineval kujul. Kaesolevale
vaidlustusavaldusele on lisatud pakendite naidised, mis on saadaval ka enamikes Eesti suuremates
kauplustes. Vaidlustaja kasutab ko&ikidel kaupadel oma Uldtuntud kaubamarki 'TEEKANNE’ (eesti
keeles "teekann’), mille kaudu on vaidlustaja tooted veel enam seostatavad ka teekannu kujutisega.

Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva vGimalus teostada otsest
erinevate markide vordlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jaanud kujutist. Sisuliselt
kasutab tarbija umbmaarast malestust kaubamarkidest.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et tarbijad, ndhes poes taotleja kaubamargiga
tahistatud kaupu, voivad ekslikul eeldada, et tegemist on vaidlustaja toodetega.

KaMS § 41 Ig 2 kohaselt vdib asjast huvitatud isik t66stusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada
taotleja diguse kaubamargile kdesoleva seaduse § 9 ldikes 1 vdi §-s 10 satestatud Oiguskaitset
valistava asjaolu olemasolul.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamargitaotlusele nr M201200986 Giguskaitse andmine klassi 30
kuuluvate kaupade osas kahjustab varasema kaubamargi omaniku ainudigust keelata Giguskaitse
saanud kaubamargiga sarnase kaubamargi kasutamist Eesti Vabariigis.

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KaMS § 41 Ig 2 tahenduses.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 41 Ig 2, § 41 Ig 3 palub vaidlustaja tihistada
Patendiameti otsus registreerida Blackham OU nimele kaubamairgitaotlus M201200986 klassis 30
koikide kaupade osas ja kohustada Patendiametit jatkama menetlust komisjoni otsuses toodud
asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud registreerimistaotluse M201200986 valjavote, registreeringu
004101135 valjavote, registreeringu 005268073 valjavote, R. Seelig Hille oHG tootepakendite
naidised, riigildivu tasumist tdendav maksekorraldus ja volikiri.

2) Komisjon edastas 18.02.2014 vaidlustusavalduse taotlejale seisukoha esitamiseks hiljemalt
19.05.2014. Taotleja ei ole seisukohti esitanud ega kasutanud oma Gigust menetluses osaleda.

01.07.2014 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada [Oplikud seisukohad hiljemalt
01.08.2014. Vaidlustaja esitas 30.07.2014 oma Idplikud seisukohad, milles jadb varemavaldatud
seisukohtade ja nduete juurde. Lisaks viitab vaidlustaja nii komisjoni varasemale praktikale kui
tsiviilkohtumenetluse seadustikule, mille kohaselt asjaolu, et taotleja ei ole menetluses osalemise
Oigust kasutanud, puudub tal tegelik huvi oma Giguste kaitseks ning on vaidlustuses esitatud asjaolud
omaks vétnud.

Komisjon edastas 30.07.2014 vaidlustaja |0plikud seisukohad taotlejale teadmiseks. Vastavalt
téostusomandi diguskorralduse aluste seaduse § 54! Ig-le 2 ei vdimaldata I8plike seisukohtade
esitamist menetlusosalisel, kes ei ole komisjonile esitanud kirjalikke seisukohti.

27.10.2014 alustas komisjon asjas nr 1512 |I6ppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tdendeid, leiab jargmist.



TOAK

Taotleja ei ole kasutanud oma menetluses osalemise &igust. Tulenevalt t6dstusomandi
diguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TOAS) § 51 Ig-st 4 ja § 54 Ig-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole
vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti,
kdesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

KaMS & 10 Ig 1 p 2 kohaselt diguskaitset ei saa kaubamdrk, mis on identne vGi sarnane varasema
kaubamdrgiga, mis on saanud Oiguskaitse identsete voi samadliigiliste kaupade voi teenuste
tdhistamiseks, kui on téendoline kaubamdrkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamdrgi
assotsieerumine varasema kaubamdrgiga.

Vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluvad Uhenduse kaubaméirgid nr 004101135 ja
nr 005268073 on esitatud registreerimiseks vastavalt aastal 2004 ja 2006. Kaubamargitaotlus
nr M201200986 on esitatud 16.11.2012. Seega on vaidlustaja Uhenduse kaubamérgid vaidlustatud
kaubamargist varasemad.

Komisjon noustub vaidlustajaga, et vaidlustatava kaubamargi kaubad klassis 30 on identsed ning
samaliigilised vaidlustaja kaubamarkide klassi 30 kaupadega.

Kaubamarkide dravahetamise tdendosuse hindamisel tuleb arvesse vétta k&iki tegureid, mis on
asjakohased juhtumi asjaoludega. Uldine hinnang kaubamarkide visuaalse, foneetilise ja
kontseptuaalse sarnasuse ile peab tuginema kaubamarkide ildmuljele, arvestades nende eristavaid
ja domineerivaid komponente.

Tarbija ei anallilsi reeglina kaubamarke detailselt, kuid po6rab enam tahelepanu eristusvoimelistele
ja domineerivatele elementidele. Tarbijal puudub dldjuhul vdimalus kaubamaéarke Uheaegselt
vaadelda ning ta peab usaldama mallu s66binud pilti varasemalt nahtud kaubamargist. Meelde jaab
aga eelkdige kaubamargi domineerivam ja eristusvGimelisem osa. Seetdttu on kaubamarkide
domineerivate osade sarnasused (mallu talletuv Gihine element) olulisemad, kui erinevused vahem
eristusvéimelistes elementides. Lisaks on kaubamargid ning nendega tahistatavad kaubad
vastastikuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamargiga tadhistatavad kaubad, seda
vdahem oluliseks v6ib pidada kaubamarkides (sealhulgas nende eristusvGimelistes ja domineerivates
osades) leiduvaid erinevusi.

Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamargil on kujutatud teekannu. Komisjon ndustub vaidlustajaga, et
kaubamargid jatavad sarnase Uldmulje, kuna teekannude kujunduses on kasutatud samu
kujunduslikke elemente. Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamarkidel kujutatud teekannud on Gmarate
vormidega ning sarnase Uimara kaanenupuga.

Komisjon leiab, et vastandatud kaubamargid on visuaalselt daravahetamiseni sarnased, kuna nad on
kontseptuaalselt peaaegu identse Ulesehitusega, sisaldades samu vGi sarnaseid elemente, mistéttu
on téendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt.

Komisjoni hinnangul on kontseptuaalselt tegemist peaaegu identsete markidega, sest nii vaidlustaja
kui vaidlustatava margi domineerivad elemendid kujutavad teekannu.

Foneetiliselt kaubamarke vorrelda ei saa, kuna vaidlustaja markidel sGnaline osa puudub. Kuigi
taotleja kaubamark sisaldab ka sdnalist osa, siis ei ole see vorreldes teekannu kujutisega esilekerkiv
ning ei muuda margil kujutatud kannu kujutise Gdldmuljet.

Komisjon leiab, et KaMS § 10 Ig 1 p-s 2 satestatud tingimused on tdidetud — vorreldavad kaubamargid
on sarnased nii visuaalselt kui kontseptuaalselt, mdeldud kasutamiseks identsetel kaupadel ning
seetdttu on téendoline nende dravahetamine, sh assotsieerumine.
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Tulenevalt eeltoodust, vdttes aluseks TOAS § 61 1g 1ja 2, KaMS §101g 1 p 2 ja § 41 Ig 3, komisjon
otsustas:

vaidlustusavaldus rahuldada, tiihistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamargi ”Blackham
Tea + kuju” (taotlus nr M201200986) registreerimise kohta Blackham OU nimele ning kohustada
Patendiametit jatkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust
menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, voib esitada hagi teise menetlusosalise vastu
kaubamargi diguskaitset valistava asjaolu voi selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul
komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui
hagi ei ole esitatud, joustub komisjoni otsus kolme kuu méédumisel otsuse avaldamisest ja kuulub
taitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vota hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata voi I6petab
menetluse otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse joustumise hetkest, kui
kohtumaarusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

M. Tahepold E. Hallika R. Laaneots



