JUSTITSMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 971-0
Tallinnas 30.juulil 2015. a

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Harri- Koit
Lahek, vaatas kirjalikus menetluses |abi Wolverine Outdoors, INC., vaidlustusavalduse rahvusvahelisele
kaubamargile M + kuju (RV reg nr 801052) Eestis Siguskaitse andmise vastu klassis 25 Marker Volkl
(International) GmbH, Ruessenstr. 6 CH-6340 Baar, CH nimele.

Asjaolud

Toostusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon v&i apellatsioonikomisjon) laekus
01.03.2006 Wolverine Outdoors, INC (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelise
kaubamargi registreerimise kohta Marker Volkl (International) GmbH (edaspidi ka taotleja) nimele
klassis 25.

Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud patendivolinikVillu Pavelts, LASVET Patendibiiroo OU.
Vaidlustusavaldus véeti menetlusse nr 971 all ja eelmenetlejaks maarati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvotlikult

02.05.2012 Eesti Kaubamargilehes nr 1/2006 lk-l 46 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud
otsuse registreerida rahvusvaheline kaubamark M+ kuju (rahvusvaheline reg nr 801052, taotluse nr
R200301983) Marker Volkl (International) GmbH nimele klassis 25:

h——_—

Vaidlustajale kuulub varasem kombineeritud kaubamark M+ kuju (reg nr 35151, taotlus M200001078)
reproduktsiooniga:

klassis 25 - jalatsid; réivad, nimelt sargid.

Aadress: Telefonid: Faks:
TOnismagi 5a 6208201, 6208276 6208109
15191 Tallinn e-mail: toak@just.ee http://toak.just.ee/
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Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub Gigus saada Eestis diguskaitse kaubamargile M+ kuju,
kuna nimetatud kaubamargi osas esineb suhteline diguskaitse andmist valistatav asjaolu KaMS § 10 Ig
1 p 2 kohaselt.

Visuaalselt on modlema vastandatava tdhise puhul tegemist kaubamargiga, mis sisaldab nii
kujunduslikku osa kui ka tihte M. Uldmuljelt on md&lema kaubamargi kdige iseloomulikumaks
tunnuseks tahise ringikujulisus ning tdhe M paiknemine ringi keskel. Kirjeldatud Ulesehitus ongi
molema tdhise kdige domineerivam, kohe esmapilgul margatav tunnus. Vaga sarnast ldmuljet
rohutab mdlema tahise puhul veelgi tahe M spetsiifiline kujundus. Nimelt on taht M mdlemal
kaubamargil kirjutatud perspektiiviga vasakult paremale, sama on tdhe kirjutamiseks kasutatud font
ning vaga lahedane on ka vaadeldava tdahe suurus kaubamargi teiste elementide suhtes. Lisaks
eeltoodule tuleb sarnasteks pidada ka vastandatavate kaubamarkide varvilahendusi. Kui varasemale
kaubamargile on tagatud Oiguskaitse must-valgena, siis must-valgena taotletakse Oiguskaitset ka
vaidlustatud kaubamargile. Sisuliselt toimib vaidlustatud kaubamark varasema kaubamargi
variatsioonina.

Foneetiliselt koosnevad moélemad tdhised identsest haalikust ‘'m".

Vorreldavad tdhised on ka kontseptuaalselt vdga sarnased. Sarnasus tuleneb just mélema kaubamargi
identsest Ulesehitusest, so sarnaste kaubamargielementide identsest kasutusest. Kuigi tahistel otsest
Uhest kontseptuaalset tahendust ei ole, vdib nende kujundus siiski tarbijates teatavaid kujutluspilte
luua ning vastandatavate tahiste puhul on need suure tdendosusega identsed vGi vaga sarnased.

Toodust nahtuvalt langevad vastandatavate tahiste domineerivad elemendid ning nende kasutus
teineteisega sedavord suures ulatuses kokku, et reaalses turusituatsioonis vorreldavatest
kaubamarkidest tarbijatel tekkivad Gldmuljed on kaheldamatult vdga sarnased, kui mitte identsed.

Vaidlustaja palub tiihistada Patendiameti otsus kaubamargi M + kuju registreerimise kohta taotleja
nimele klassis 25 ning kohustada Patendiametit jatkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses
toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:
1. viéljavbte Eesti Kaubamargilehest nr 1/2006 kaubamiérgi vaidlustatud kaubamargi
registreerimisotsuse avaldamise kohta;
2. valjavote vaidlustaja kaubamargi registreerimise kohta;
riigildivu tasumise maksekorraldus;
4. volikiri

w

Apellatsioonikomisjoni 07.03.2006 kirjaga nr 971/k-1 edastati vaidlustusavaldus koos lisadega taotleja
esindajale ja paluti esitada oma seisukoht hiljemalt 08.06.2006. Taotleja komisjonile ei vastanud.

Apellatsioonikomisjoni 17.04.2008 kirjaga paluti vaidlustajal esitada oma 16plikud seisukohad.
19.05.2008 esitas vaidlustaja avalduse menetluse peatamiseks.

19.05.2008 kirjaga noustus taotleja menetluse peatamisega kuni pooltevaheliste labirdaakimiste
|6ppemiseni.

Taotleja esindaja 22.09.2014 saadetud e- kirjas teavitaks komisjoni labiradkimiste labikukkumisest
15.04.2010. Seda asjaolu kinnitas ka vaidlustaja esindaja oma 22.09.2015 kirjaga.
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23.09.2014 palus komisjon vaidlustajat esitada oma I6plikke seisukohti.

21.11. 2014 teavitas vaidlustaja, et vaidlustaja jadb antud asjas oma vaidlustusavalduses esitatu juurde
ning palub vaidlustusavaldus rahuldada.

24.11.2014 palus komisjon taotlejat esitada oma |0plikke seisukohti. Taotleja ei ole oma seisukohti ega
I6plikke seisukohi komisjonile esitanud.

Komisjon alustas I6ppmenetlust kdesolevas asjas 28.07.2015.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tdendeid kogumis, leiab,
et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on vastu votnud otsuse registreerida taotleja nimele rahvusvaheline kaubamark M+ kuju
(rahvusvaheline reg nr 801052, taotluse nr R200301983), jargmise reproduktsiooniga:

h——

Kaubamark on otsustatud registreerida klassides 9,18, 28, 41, samuti klassis 25 jargmiste kaupade
suhtes:- Clothing, footwear, headgear for wear, gloves, sports gloves, sports and casual shoes; ski and
snowboard boots, ski and snowboard gloves.

Vaidlustajale kuulub varasem kombineeritud kaubamérk M + kuju (reg nr 35151, taotlus M200001078),
jargmise reproduktsiooniga:

Kaubamark on kaitstud klassi 25 kaupade jalatsid, réivad, nimelt sdrgid, suhtes.

KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaselt diguskaitset ei saa kaubamark, mis on identne vdi sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud Odiguskaitse identsete voi samaliigiliste kaupade vdi teenuste
tahistamiseks, kui on tdenaoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi
assotsieerumine varasema kaubamargiga.

Vaidlust ei ole selle lle, et vorreldavate kaubamarkidega vdidakse tahistada klassis 25 samaliigilisi
kaupu. Vorreldavad kaubamargid on kujutatud minimalistlukult ja praktiliselt identsed.
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Komisjon ndustub vaidlustusavalduses tooduga vorreldavate kaubamarkide sarnasuse kohta ja sellega,
et vaidlustusavalduses toodud asjaoludel vdivad tarbijad vorreldavaid kaubamarke segamini ajada
KaMS § 10 Ig 1 p 2 mottes. Apellatsioonikomisjon ei pea vajalikuks vaidlustaja p&hjendusi korrata.

Ei saa tdahelepanuta jatta taotleja huvipuudust oma kaubamargi diguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei
ole apellatsioonimenetlusest osa votnud ning enda vastuvaiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud.
Teadmata on taotleja voimalikud argumendid kdnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes
kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud Uhtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele,
Uldse soovib neile vastu vaita. Kohtupraktikas on valjakujunenud, et juhul, kui avaldusele jatab
vastaspool tahtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud vaited omaks
votnud (vt nt TsMS § 407 Ig 1 jt). Samuti on kohtupraktikas véljakujunenud, et poole faktilise asjaolu
kohta esitatud vaide ei vaja tdendamist, kui vastaspool vGtab selle omaks (vt nt TsMS § 231 Ig 2).

Komisjonil puuduvad taotleja vastuvdited. Nagu ndhtub menetlusosaliste kirjadest, labirdadkimised
nurjusid. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma Giguste kaitsmisest Eestis huvitatud. Kdesolevas
asjas ei ole tuvastatud asjaolusid, mis valistaks vaidlustusavalduse rahuldamata jatmise vaatamata
asjaolule, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastuvaiteid esitanud. Lahtudes eeltoodust kuulub
vaidlustusavaldus rahuldamisele.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TOAS § 61 Ig-st 1 komisjon

otsustas:

Rahuldada vaidlustusavaldus, tiihistada Patendiameti otsus rahvusvaheline kaubamargi M+ kuju
(rahvusvaheline reg nr 801052, taotluse nr R200301983) registreerimise kohta Marker Volkl
(International) GmbH nimele klassis 25 ning kohustada Patendiametit jitkama menetlust
apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust
menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, vdib 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 moéddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub
taitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vota hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata vGi |Gpetab
menetluse otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse jéustumise hetkest, kui
kohtumaarusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian Tanel Kalmet Harri- Koit Lahek



