JUSTITSMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1127-o0

Tallinnas 29. oktoobril 2013. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tillberg(eesistuja), Margus Tahepdld ja Tanel
Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses labi valismaise juriidilise isiku COCCINELLE S.p.A. (aadress: Via
Lega dei Carretieri, 6, 43038 Sala Baganza (Parma), IT), keda esindab patendivolinik Kalev Kaosaar,
vaidlustusavalduse kaubamargi Coccinella+kuju (registreerimistaotluse number M200601342)
registreerimise osas Royaltex Baltic OU nimele klassides 3, 9 ja 14.

Vaidlustusavaldus vGeti menetlusse nr 1127 all ja eelmenetlejaks maarati Kerli Tillberg.
Menetluse kaik ja asjaolud

01.04.2008 esitas COCCINELLE S.p.A (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavalduse Toostusomandi
apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaubamargi Coccinella + kuju registreerimise
(avaldatud Eesti Kaubamargilehes nr 2/2008) vastu Royaltex Baltic OU (edaspidi ka taotleja) nimele
klassides 3 ja 14 tervikuna ning osaliselt klassis 9.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvote

Patendiamet otsustas registreerida kaubamargi COCCINELLE S.p.A (taotlus nr M200601342, esitamise
kuupdev 17.10.2006) nimele ning vastav teade avaldati Eesti Kaubamérgilehes nr 2/2008.
Kaubamargitaotlus Coccinella + kuju on registreerimiseks esitatud klassides 3, 9, 14, 21, 22, 27, 28,
29, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Vaidlustaja leiab nimetatud otsuse vastuolus olevat kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 Ig 1 p-
ga 2, mille kohaselt ei saa OGiguskaitset kaubamark, mis on identne v&i sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud O&iguskaitse identsete voi samaliigiliste kaupade voi teenuste
tahistamiseks, kui on tGendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi
assotsieerumine varasema kaubamargiga.

Vaidlustaja vaidlustab kaubamargi Coccinella + kuju registreerimise klassis 3, klassis 9 kaupade
teadusotstarbelised, merendus-, pddste- ja 6ppevahendid ning — seadmed osas ning klassis 14.

Vaidlustajale kuulub Euroopa Uhenduse kaubamark COCCINELLE (nr 000969626) klassides 3, 9, 14,
16, 18, 24, 25, 26 (taotluse esitamise kuupdev 27.10.1998).

Vaidlustaja peab taotleja kaubamarki ning endale kuuluvat varasemat kaubamarki dravahetamiseni
sarnaseks nii visuaalselt kui ka foneetiliselt. Kaubamargid erinevad vaid I6putahtede poolest (A vs E)
ning vaidlusaluse kaubamargi koosseisus asetseva lepatriinu kujutise poolest.

Vaidlustaja peab jargmisi kaupu identseteks ja samaliigilisteks: a) varasema kaubamargi klassi 3
loetelus margitud kaubad , kingakreemid, seebid ja tiikkseebid” on samaliigilised hilisema kaubamargi
klassi 3 loetelus olevate kaupadega; b) kuigi varasem kaubamark on registreeritud klassis 9 lksnes
,prillid” tahistamiseks, on need samaliigilised hilisema kaubamargi loetelus nimetatud kaupadega
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,teadusotstarbelised, merendus-, pddste- ja oppevahendid ning — seadmed”. Klassi 9 kuuluvad ka
kaitseprillid ja pimestusvastased prillid”“. Vaidlustaja leiab, et kaitseprille ja pimestusvastaseid prille
kasutatakse nii teaduses (nt laborites), merenduses, 6ppevahendina ja pdastetdoddel (nt tuletdrjujad,
demineerijad jne); c) klassi 14 loeteludes olevad kaubad on osaliselt identsed (vaariskivid) ja osaliselt
samaliigilised.

Kaubamarkide daravahetamise tdendosuse hindamisel tuleb arvestada pohimottega, et mida
sarnasemad on vorreldavate kaubamarkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema
need kaubamargid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON,
punkt 17). Kaesolevas asjas on vastandatud kaubamargi loetelu samaliigiline registreeritud
kaubamarkide loeteludes olevate kaupadega. Seega, jargides Euroopa Kohtu otsuses esitatud
pohimdtet, peaksid kaubamargid antud juhul olema vdimalikult erinevad selleks, et eristada Uhe
ettevotja kaupu teise ettevotja kaupadest. Seda tingimust tdidetud pole.

Vaidlustaja leiab, et kaubamargile Coccinellatkuju 0&iguskaitse andmine kahjustab varasema
kaubamargi COCCINELLE omaniku ainudigust keelata OGiguskaitse saanud kaubamadrgiga sarnase
kaubamargi kasutamist Eestis. Eeltoodule tuginedes palub vaidlustaja rahuldada vaidlustusavaldus
ning tuhistada Patendiameti otsus kaubamargi Coccinella + kuju registreerimise kohta klassides 3 ja
14 tervikuna ja klassis 9 kaupade ,teadusotstarbelised, merendus-, pddste- ja 6ppevahendid ning —
seadmed” osas ning kohustada Patendiametit jatkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses
toodud asjaolusid arvestades.

10.06.2008 teavitas apellatsioonikomisjon taotlejat vaidlustusavalduse saabumisest ning palus
taotlejal esitada omapoolsed seisukohad kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 11.09.2008.a. Taotleja
seisukohti ei esitanud.

08.01.2010 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajale ettepaneku esitada asjas I0plikud seisukohad Ghe
kuu jooksul ehk hiljemalt 11.02.2010.

09.02.2010 esitas vaidlustaja asjas 10plikud seisukohad, milles jaab taielikult oma varem esitatud
seisukohtade ja nGuete juurde.

11.09.2013 alustas apellatsioonikomisjon asjas |[Gppmenetlust.
Komisjoni seisukohad ja otsus
Komisjon, hinnanud menetluse jooksul selgunud asjaolusid, leiab jargmist.

17.10.2006 esitas taotleja Patendiametile taotluse kaubamargi Coccinella + kuju registreerimiseks
kaupadele ja teenustele klassides 3, 9, 14, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
Patendiameti otsusega nr 7/M200601342 otsustati nimetatud kaubamark registreerida. Patendiameti
otsus avaldati Eesti Kaubamargilehes nr 2/2008.

01.04.2008 esitas COCCINELLA S.p.A. vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse peale.

01.10.2007 avaldati Ametlikes Teadaannetes likvideerimisteade: ,,ROYALTEX BALTIC OU (registrikood
11210692) likvideeritakse vastavalt osanike 24.09.2007 otsusele. Vélausaldajatel palume esitada oma
nouded kirjalikult 4 kuu jooksul teate avaldamisest aadressil Artelli 13 A, 10621 Tallinn“.
Likvideerimisteade avaldati ajal, mil Patendiamet teostas kaubamargi taotluse ekspertiisi. Kuna
Patendiamet tegi otsuse kaubamargi Coccinella + kuju registreerimiseks taotleja likvideerimisteate
avaldamisest hiljem, siis jarelikult ei olnud Patendiamet otsuse tegemise ajal taotleja staatuse
muutumisest teadlik.
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Tsiviilseadustiku tildosa seaduse (edaspidi TsUs) & 41 Ig 4 kohaselt I&petavad likvideerijad juriidilise
isiku tegevuse, nduavad sisse volad, mulvad vara, rahuldavad vdlausaldajate nduded ja jagavad
allesjaanud vara selleks digustatud isikute vahel.

ROYALTEX BALTIC OU likvideerijad oleksid likvideerimismenetluse ajal pidanud lahendama kdik
kiisimused, mis on seotud kaubamargitaotlusega (Idpetama menetluse voi andma taotluse (le
kolmandale isikule, informeerides sellest Patendiametit). Seda likvideerijad ei teinud.

Ariregistri andmetel kinnitati I8petamiskanne 15.11.2007 ja ROYALTEX BALTIC OU &igusv&ime I6ppes
22.05.2008. Alates sellest ajast ei saa taotleja omada Gigusi ega kanda kohustusi, mis tahendab
muuhulgas, et puudus kaubamargidiguse subjekt — isik, kelle nimele kaubamark registreerida ja kellel
saaks tekkida ainudigus kaubamargile.

KGigi eelduste kohaselt |dhtus vaidlustaja kdesoleva vaidlustusavalduse esitamisel Patendiameti
kaubamargiregistris vaidlustamise hetkel, s.0 01.04.2008 olevatest andmetest.

Kdesoleval hetkel on Patendiameti kaubamarkide andmebaasis sisalduvate andmete kohaselt
kaubamargi Coccinella + kuju (nr M200601342) registreerimistaotluse menetlus |8petatud, mis
tdhendab seda, et vaidlusalune kaubamark ei ole vodérandatud ega Ulle antud kolmandatele isikutele
ning vastavat kaubamarki kui digussuhte objekti ja kdesoleva vaidluse eset ei eksisteeri.

Todstusomandi Siguskorralduse aluste seadus (edaspidi TOAS) néeb ette viis viisi vaidlustusavalduse
menetlemise |0petamiseks. Esiteks, tulenevalt § 47 Idikest 1 on vaidlustajal vdimalik
vaidlustusavalduse I6ppmenetluse alguseni — seega nii enne kui ka parast menetlusse votmist — tagasi
vOtta, esitades sellekohase kirjaliku avalduse. Vaidlustusavaldus on tagasi voetud vastava avalduse
komisjonile saabumise pdevast arvates. Komisjon Uksnes tuvastab sel juhul vaidlustusavalduse
tagasivotmise fakti ja aja, lugedes menetluse igal juhul 16ppenuks. Kaesolevas asjas vaidlustaja
vaidlustusavalduse tagasi votmise avaldust ei ole esitanud.

Teiseks, vaidlustusavaldus loetakse TOAS & 47 Idike 2 kohaselt tagasivdetuks, kui vaidlustaja jatab
TOAS § 45 |8igetes 3 ja 4 satestatud puuduste kdrvaldamise tahtaja jooksul vastamata. Sel juhul peab
komisjon tuvastama, et vaidlustajale oli antud puuduste korvaldamise tdhtaeg ning et selle
moodumisel ei ole vaidlustaja komisjonile vastanud.

Nii esimese kui teise menetluse I6petamise juhul vormistatakse vaidlustusavalduse menetlemine
vormiliselt otsusega, kuid TOAS § 47 ei taga nendel juhtudel selges®naliselt kohtulikku kaitset.
Mdlemal juhul on menetlemise 16ppemise aluseks vaidlustaja selgelt voi kaudselt valjendatud tahe
vaidlustusavaldusest loobuda ja sel juhul menetluse alustamata jatmine voi selle I6petamine algse
olukorra sailitamisega ei saa kahjustada kellegi digustatud huvisid.

Kolmandaks menetluse I8petamise aluseks on TOAS § 58 I8ike 5 kohaselt komisjoni otsustusvdimetus
taandamise téttu ning see saab toimuda Uksnes [dppmenetluses. Ka selle alusega ei ole kdesoleval
juhul tegemist.

Neljandaks on vdimalik vaidlustusavalduse tagasiliikkamine komisjoni esimehe ainuisikulise otsusega.
Vastavalt TOAS & 47 Idikele 3 vaidlustusavaldus liikatakse sama paragrahvi I8ikes 4 ettendhtud
tunnustele vastava otsusega tagasi, kui see ei kuulu apellatsioonikomisjoni padevusse, ei ole esitatud
ettendhtud tdhtajaks, ei vasta §-s 44 satestatud nduetele ning vaidlustaja ei ole puudusi tdhtajaks
korvaldanud, kui vaidlustusavalduse esitamise eest ei ole tasutud riigildivu ning kui samade poolte
vahel on sama eseme kohta samal alusel komisjoni kehtiv otsus. TOAS § 47 |8ike 3 p-des 2, 3 ja 4
satestatud tagasillikkamise alused on seotud puudustega vaidlustusavalduses voi selle esitamisel.
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Antud juhul on vaidlustusavaldus esitatud nduetekohaselt, tasutud on ettenahtud riigildiv ja jargitud
on KaMS § 41 Ig 2 satestatud tdhtaega. Samuti puudub varasem komisjoni voi ka kohtu otsus samas
asjas, mis vilistaks komisjoni menetluse TOAS § 47 Ig 3 p-i 5 alusel.

Mis puutub TOAS § 47 Ig 3 p-s 1 sitestatud tagasiliikkamise alusesse, siis vaidlustusavaldus on
menetlusse véetud komisjoni pddevusse kuuluvana KaMS § 41 Ig 2 ja TOAS & 39 Ig 1 p-i 2 alusel TOAS
§ 48 ja 49 Ig 1 satestatud korda jargides. Kuigi on ilmne, et seoses taotleja likvideerimisega ja seega
vaidlustuse eseme eksistensi IGppemisega (kaubamarki likvideerimismenetluse kaigus ei véérandatud
ega antud Ule) puuduvad nii KaMS § 41 IGike 2 kohaselt ndutavad taotleja digus kaubamargile, seda
vaidetavalt valistavad asjaolu KaMS & 9 IGike 1 voi § 10 kohaselt kui ka vaidlustaja huvitatus asjast,
ning seega ei ole komisjon asjaolude praeguse seisu juures padev vaidlustusavaldust sisuliselt
menetlema, on selge, et vaidlustusavalduse esitamise ja menetlusse vétmise ajal puudusid komisjoni
padevuses kahtlust tekitavad vdi seda vélistavad asjaolud ja jérelikult ei oleks saanud komisjon TOAS §
47 Ig 3 p-i 1 alusel esimehe ainuisikulise otsusega vaidlustusavaldust tagasi liikata, vaid see tuli TOAS
§ 48 I6ike 1 kohaselt menetlusse votta.

Komisjon on seisukohal, et TOAS § 47 I8ikes 3 sitestatud vaidlustusavalduse tagasilikkamise alused ja
vorm on asjakohased vaidlustusavalduse menetlusse vGtmise otsustamise staadiumis, mitte aga
menetluse I6ppstaadiumis. Kuigi eelmenetluse 18puni, st I0ppmenetluse kohta teate avaldamiseni
vastavalt TOAS § 55, teeb vastavalt TOAS § 49 Idikele 4 komisjoni otsused komisjoni esimees
ainuisikuliselt, 1ahtudes § 47 18ikes 4 satestatust, ei ole TOAS regulatsioonist ilmne, et [Bppmenetluse
kohta teate avaldamiseni voi ka selle asemel saaks komisjoni esimees ainuisikuliselt otsustada
vaidlustusavaldus tagasi llikata, kuna see ei kuulu enam komisjoni padevusse, sest vaidlustusavalduse
ese ja selle subjekt on lakanud eksisteerimast ja seega ei saa ka olla menetlusosalised enam
huvitatud isikust vaidlustaja ja taotleja rollis. TOAS ei nde ette vdimalust jatta vaidlustusavaldus
labivaatamata analoogiliselt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § -s 423jj satestatule; samuti puudub
vOimalus menetlus |6petada otsust tegemata analoogiliselt sama seadustiku §-s 428jj satestatule.

Viies vBimalus komisjoni menetluses vaidlustusavalduse menetlemise I6petamiseks on kollegiaalne
otsus vastavalt TOAS §-s 61 sitestatule. Komisjon jatab vaidlustusavalduse rahuldamata v&i rahuldab
selle tdies ulatuses vOi osaliselt. Seadus ei vGimalda, nagu margitud, jatta komisjoni otsusega
vaidlustusavaldust labivaatamata ega menetlust otsust tegemata IGpetada. Samas ei tdpsusta seadus
seda, kas vaidlustusavalduse rahuldamata jatmine peab jargnema sisulisele ldbivaatamisele v&i voib
tuleneda ka muutunud asjaolude arvestamisest, mis valistavad asja sisulise ldabivaatamise. Seega,
kuna antud vaidluse ese on lakanud eksisteerimast ning jarelikult vaidlustatud kaubamargi osas ei saa
esineda enam vastuolu KaMS § 10 Ig 1 p-des 2 ja 3 satestatuga, samuti, kuna jarelikult vaidlustaja
sisuline huvi taotleja diguse suhtes (mitteeksisteerivale) kaubamargile on muutunud olematuks ja
tihtlasi, kuna taotlejat ei ole enam v&imalik kisitleda taotleja vdi omanikuna TOAS § 39 Ig 1 p 2
tahenduses, oleks vaidlustusavalduse labivaatamine komisjoni poolt teoreetiline, ei kaitseks mingil
viisil menetlusosaliste digustatud huve ja valjuks (ihtlasi komisjoni padevusest. Seda arvestades jatab
komisjon vaidlustusavalduse labi vaatamata ja rahuldamata.

Tulenevalt eeltoodust, vdttes aluseks TOAS § 61 Ig 1 ja 2 ning KaMS § 41 Ig 2, komisjon
otsustas:
jatta vaidlustusavaldus vaidlustuse eseme puudumise tottu rahuldamata.
Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust

menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, vOib esitada hagi teise menetlusosalise vastu
kaubamargi Oiguskaitset valistava asjaolu voi selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul

4



TOAK

komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamatult komisjoni hagi esitamisest. Kui
hagi ei ole esitatud, joustub komisjoni otsus kolme kuu méoddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub
taitmisele.

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

Allkirjad:

Kerli Tillberg Margus Tahepdld Tanel Kalmet



