MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 615-0

Tallinnas, 29. septembril 2005. a.

Toostusomandi Apellatsioonikomisjon koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek
ning Kerli Tults vaatas kirjalikus menetluses 1ébi Eesti &ritihingu AS Onistar vaidlustusavalduse
kaubamirgi “VANA TOOMAS” (taotlus nr M200101895; registreerimiseks esitatud
12.12.2001) registreerimise vastu klassis 33 (alkoholjoogid v.a dlu).

Asjaolud ja menetluse kiik

26.09.2002 esitas AS Onistar (edaspidi vaidlustaja) Todstusomandi Apellatsioonikomisjonile
(edaspidi komisjon) kaebuse kaubamérgi ” VANA TOOMAS” registreerimisele Limex Group’i
(reg.nr. 10420849; edaspidi vastustaja) nimele klassis 33, mida puudutava Patendiameti
25.06.2002 otsuse kohta oli 01.08.2002 avaldatud teade Eesti Kaubamirgilehes nr 8/2002.
Tulenevalt 01.05.2004 joustunud kaubamaérgiseadusest ja toostusomandi diguskorralduse aluste
seadusest kisitletakse kaebust vaidlustusavaldusena ning sellele kohaldatakse Patendiameti
otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamaérgi registreerimisest keeldumise aluseid ja ldhtutakse asja
uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist (KaMS § 72 1g 5).

Vaidlustaja viitel on kaubamidrgi “VANA TOOMAS” registreerimine vastustaja nimele
vastuolus vaidlustaja digustega, mis on komisjoni poolt identifitseerituna jirgmised:

e kaubamirgile nr 24745 ”Old Thomas+kuju” klassis 33 (viin; taotlus nr 9502733 esitatud
14.12.1995, kaubamérk registrisse kantud 05.11.1997),

e kaubamirgile nr 34199 ”Old Thomas+kuju” klassis 33 (viin; taotlus nr M200000460
esitatud 22.03.2000, kaubamérk registrisse kantud 13.06.2001),

e kaubamairgile 34198 ”Old Thomas+kuju” klassis 33 (viin; taotlus nr M200000459,
esitatud 22.03.2000, registrisse kantud 13.06.2001) ja

e kaubamirgile 32822 ”Old Thomas palsam sinu hingele ja kehaletkuju” klassis 33
(alkoholjoogid, nimelt palsamid; taotlus nr 9900057, esitatud 18.01.1999, registrisse
kantud 14.11.2000).

30.01.2002 esitatud kaubamaérgitaotlus nr M200200108 ”Vana Toomas Old Thomas™ klassides
16, 32, 33, 35, 43 (menetlusse voetud 15.02.2002) ei ole arvestatav, kuna on hilisem vorreldes
vaidlustatud kaubamérgiga.

Vaidlustaja leiab avalduses, et kuna kaubamdrk ” VANA TOOMAS” on registreeritud
vastustaja nimele vaidlustajale kuuluva kaubamairgiga ”Old Thomas” samas 33 klassis ning on
ka sonaliselt sarnane nimetatud kaubamairgiga, on alust viita, et selline nimetus vdib tarbijat
eksitada kaebaja kaupade kvaliteedi voi péritolu eristamise suhtes. Samas on kaubamérk ”
VANA TOOMAS” vihe erinev ja mitte eristatav AS Onistar kaupadest. Tegelikult, vdidab
vaidlustaja, on “Old Thomas” otsene ingliskeelne tolge “Vana Toomasest”.
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Juhindudes KaMS (kuni 30.04.2004 kehtinud redaktsioonis) § 6 lg 1 ja § 7 lg 6, palub
vaidlustaja tiihistada kaubamirgi “VANA TOOMAS” registreerimisotsus.

Kaebusele on lisatud Tallinna Linnavalitsuse 24.11.1999 korralduse nr 7479-k koopia, mille
kohaselt Tallinna pShiméddruse § 9 Ig 3 ja § 10 Ig 3 alusel on ndustutud AS Onistar poolt
toodetava, peamiselt ekspordiks moeldud korgkvaliteediga viina “Vana Toomas” eri
kujundusega suveniirpudelil Tallinna véikese vapiga sarnase kujutise ja Tallinna Raekoja
kujutise kasutamisega.

Tasutud on riigildiv. 30.09.2002 on kaebusele lisatud koopiad kaubaméirgitunnistustest nr
24745, 34199, 34198 ja 32822. 01.10.2002 on vaidlustaja esitanud Tallinna Linnakohtu
registriosakonna andmete véljatriiki sama pédeva seisuga AS Onistar (reg.kood 10049036) kohta
ning koopia Patendiameti 15.02.2002 teatest kaubamérgitaotluse nr M200200108 menetlusse
votmise kohta.

Kaebus voeti 01.05.2004 joustunud todstusomandi Oiguskorraluse aluste seaduse alusel
vaidlustusavaldusena menetlusse 14.05.2004; eelmenetlejaks komisjonis maéddrati komisjoni
esimees Tanel Kalmet.

Vastustajalt vaidlustusavaldusele vastust ei ole komisjonile laekunud.

04.03.2005 tegi komisjon menetlusosalistele ettepaneku 10plike seisukohtade esitamiseks
hiljemalt 08.04.2005. Kirjas vastustajale Limex Group OU-le juhtis komisjon tihelepanu
asjaolule, et vastavalt komisjoni pdhimééruse § 15 15ikele 4 ei takista otsuse tegemist asjaolu, et
menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud.

07.04.2005 esitas vaidlustaja oma 10pliku seisukoha, milles teatas, et on jatkuvalt seisukohal, et
Patendiameti otsus kaubamirgi ” VANA TOOMAS” registreerimiseks vastustaja nimele tuleb
tithistada. KaMS (vaidlustaja viitab alates 01.05.2004 kehtima hakanud seadusele, kuigi
menetluses ldhtutakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamirgi Giguskaitset
vélistavatest asjaoludest) § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamérk, mis on identne
vOi sarnane varasema kaubamirgiga, mis on saanud odiguskaitse identsete vOi samaliigiliste
kaupade v0i teenuste tihistamiseks. Vaidlustaja on varem klassis 33 registreerinud kaubamaérgi
”0Old Thomas” ja selle kaubamirgiga kaup on Eestis iildtuntud ning neid eksporditakse ka
teistesse ritkidesse. Mark > VANA TOOMAS” on maérgi ”Old Thomas” otsetdlge ja sellisena
identne vaidlustaja varasema kaubamérgiga; teistes riikides — vdidab vaidlustaja — oleks selline
mark lihtsalt imitatsioon.

Vastustaja 10plikku seisukohta ei esitanud.

18.08.2005 alustas komisjon vaidlustusavalduse 16ppmenetlust. Sellele jargnevalt on AS Onistar
oma kaubamairgid, sealhulgas need, mis on vaidlustusavalduse aluseks, vodrandanud 09.08.2005
sO0lmitud kaubamirkide ostu-miiiigi lepingu alusel Kiirlaenude ja Kinnisvara AS-le (Tartu mnt
51-7a 10115 Tallinn EE). Kuna digust vaidlustada hilisema kaubamirgi registreerimist peeti
kuni 30.04.2005 kehtinud KaMS § 13 Ig 2 alusel teise kaubamirgi omaniku diguseks ja seega
ainudiguse suhtes aktsidentseks diguseks, tuleb lugeda ka osalemine komisjoni menetluses {ile
lainuks AS-It Onistar Kiirlaenude ja Kinnisvara AS-le, keda tuleb lugeda vaidlustajaks alates
kaubamérkide vodrandamise registrikande hetkest. Kaubamérkide vodrandamise kanded nelja
konealuse kaubamérgi kohta on tehtud 25.08.2005 (Patendiameti infoosakonna teade
komisjonile nr 6/4981, 13.09.2005).



Komisjoni seisukohad

Komisjon peab esmalt vajalikuks kindlaks teha, milline on vaidlustaja vididete diguslik alus
prima facie, kuna avalduses viidatud KaMS § 6 lg 1 (Kaubaméirgina vdib registreerida
graafiliselt kujutatavat tdhelist, soOnalist, numbrilist, kujutislikku voi ruumilist tdhist voi
tahistekombinatsiooni, mis eristab {ihe fiiiisilise vdi juriidilise isiku kaupu voi teenuseid teiste
omadest) on viga iildine ning § 7 1g 6 ei eksisteeri. Seega puudub vaidlustusavalduses iiheselt
moistetav viide seadusesittele, millest ldhtuvalt kaubamérgi ” VANA TOOMAS” kaitstavust
vaidlustatakse.

Komisjon juhib tdhelepanu sellele, et vaidlustusavalduse ldbivaatamise huvides on soovitav
médrata vaidlustuse alus voimalikult tapselt. Sellise méératluse puudumist vaidlustusavalduses
ei tule siiski pidada otsustavaks puuduseks, kuna ei kehtiv ega vaidlustusavalduse (kaebuse)
esitamise ajal kehtund komisjoni pdhimédirus ei ndua Sdigusliku aluse tdpset viitamist. Viimase
kohaselt (12.1 p 4) piisab sellest, kui kaebuses on ndidatud kaebaja pdhjendus, miks ta loeb
vaidlustatava objekti vOi otsuse ebaseaduslikuks ning oma Oigusi ja vabadusi rikkuvaks.
Vaidlustusavalduses viidatakse selgelt sellele, et vaidlustatud kaubamirk ” VANA TOOMAS”
on registreeritud vastustaja nimele vaidlustajale kuuluva kaubamérgiga samas klassis (kaupade
samaliigilisus) ning on ka sOnaliselt sarnane nimetatud kaubamairgiga (kaubamaérkide
dravahetamiseni sarnasus), ning on vdimalus tarbija eksitamiseks kaupade eristamise suhtes.

Hilisemas kirjas viidatud KaMS § 10 lIg 1 p 2 on viide mittekohalduvale seadusele, kuid norm
on jéllegi relevantne. Vaidlustusavaldusele kohalduvas kuni 30.04.2004 kehtinud
kaubamaérgiseaduses (KaMS) vastab sellele séttele § 8 1g 1 p 2, mille kohaselt ei registreerita
kaubamarke, mis on identsed vOi dravahetamiseni sarnased voi assotsieeruvad teise isiku nimele
samaliigiliste kaupade vOi teenuste tdhistamiseks registreeritud voi registreerimiseks esitatud
varasema kaubamérgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Varasema
kaubamirgi omaniku loa puudumise osas ei ole erimeelsusi.

Kuna vaidlustaja varasemad kaubamirgid ei ole nii graafiliselt kui foneetliselt identsed
vaidlustatud kaubamirgiga, on teoreetiliselt vdimalik lisaks KaMS § 8 lg 1 punktile 2
(analoogiline vaidlustaja poolt viidatud § 10 Ig 1 p-le 2) ka § 8 Ig 1 punktide 3 ja 4 kohaldamine.
Kuigi vaidlustaja vihjab nii oma kaubamirkide mainele kui iildtuntusele, ei ole vdimalik esitatud
toendite pohjal (dieti nende puudumisel) KaMS § 8 Ig 1 p 3 ja 4 antud asjas kohaldada.
Komisjon peab seetdttu vajalikuks maérkida, et vaidlustusavalduse véiteid toetavate tdendite
esitamine on vaidlustaja iilesanne, mida ei saa tdita komisjon oma initsiatiivil. Ometi oleks just
kaubamérgi maine (voi iildtuntuse) tdenditega pohistatus antud juhul oluliseks argumendiks, mis
lubaks vaidlustusavalduse rahuldamise kasuks otsustada, arvestades Euroopa Kohtu otsuses C-
251/95 viéljendatud kriteeriume, mille alusel, tulenevalt to0stusomandi diguskorralduse aluste
seaduse § 6 1dikes 1 sitestatust madratakse tarbijates assotsiatsioone tekitavate kaubamaérkide
suhteline kaitstavus.

Vaidlustaja esitatud Tallinna Linnavalitsuse korraldus, millega antakse digus linna siimboolika
kasutamiseks, ei ole antud asjas relevantne, kuna see haldusiseloomuga digus (mitteeksklusiivse
iseloomuga, s.o lihtlitsents) ja kaubamérgi ainudigus omavahel ei jareldu.

Et vaidlustatud kaubamédrk on sonamérk ja vaidlustaja kaubamirgid on kdik kombineeritud
mérgid, on graafiliselt tegemist erinevate kaubamirkidega ja ka foneetiliselt on nende mérkide
vordlemine komplitseeritud. Teiselt poolt, kdikide vaidlustaja mairkide keskses sonalises
kaitstavas osas ”Old Thomas” ja vaidlustatud maérgis ” VANA TOOMAS” on foneetiliselt
identne komponent Thomas/Toomas” ning selles osas saab neid mirke pidada foneetiliselt



sarnasteks. Vastandatud mirkide foneetiliselt erineva osa ”Old/Vana” kontseptuaalne identsus
on peidetud tolke taha; nagu mérgib vaidlustaja, on ”Old Thomas otsene ingliskeelne tolge Vana
Toomasest”. Arvestades inglise keele laialdast tuntust Eesti tarbijaskonnas, tajub tarbija neid
kaubamaérke kui iihe ja sama tootja eri keelt kdnelevale tarbijaskonnale moeldud samaliigiliste
kaupade tdhistusi. Seega voib tarbija kaubamirkide foneetilist ja kontseptuaalset ldhedust
arvestades vastandatud mérke pidada sarnasteks KaMS § 8 1g 1 p 2 tdhenduses.

Kuna Eesti kaubamargipraktikas ei piirduta kaitstavuse kontrollimisel absoluutsete diguskaitset
vilistavate asjaolude osas kaubamérkide soOnaliste osade eestikeelse tdhendusega, vaid
arvestatakse ka muude keelte, eriti inglise keele suurt arusaadavuse astet tarbijate hulgas, ei née
komisjon antud juhul ka relatiivsete oiguskaitset vdlistavate asjaolude analiiiisimisel pohjust
keelebarjddri iiletamisest hoiduda. Lisaks eestikeelsetele tarbijatele tuleb arvestada ka
vilismaiste tarbijatega, kes Eestis viibides ja kaubamérgiga tdhistatud kaupa tarbides voivad
kergesti eesti- ja ingliskeelse ”Vana Toomase” dra vahetada.

Vaidlustaja kaubamirgid on kaitstud klassis 33 viina (kaubamérgid 24745, 34199 ja 34198) voi
alkoholjookide, nimelt palsami (kaubamdrk 9900057) suhtes; vaidlustatud kaubamérk on
kaitstud laiemalt alkohoolsete jookide suhtes samas klassis. Kuna viin ja palsam on alkohoolsed
joogid, ei teki kiisimust nende kaupade samaliigilisuses.

Kaubamirkide sarnasus iseenesest ei too kaasa kaubamérkide dravahetamist tarbijate poolt,
milline tingimus on Euroopa Uhenduse kaubamirgidirektiivi arvestades vajalik selleks, et
hilisem kaubamaérk oleks mittekaitstav. Seda tingimust ei sisalda kohaldatav KaMS § 8 1g 1 p 2,
kuid komisjon peab siiski vajalikuks analiilisida, kas vastanduvate kaubamaérkide sarnasusega
kaasneb oht kaubamirkide dravahetamiseks.

Aravahetamise hindamisel tuleb arvestada nii viisi, kuidas antud kaubamirke iildjuhul turul
kasutatakse kui ka seda, kuidas kaupu pakutakse ja miiliakse. Vaidlustaja kaubamérkide
eristamisfunktsiooni raskus kandub nende sOnalisele osale ”Old Thomas”, mis on koikidel
vaidlusalusele kaubamairgile vastandatud kaubamarkidel {ihine, viidates vaidlustajale kui nende
kaubamérkide omanikule ja kaubamirkidega ”Old Thomas + kuju” tihistatud kaupade tootjale.
Arvestades vaidlustaja kaubamérkide keerukat ja tiksteisest erinevat kujunduslikku poolt, voib
eeldada, et alkohoolsete jookide tarbijatele jddb meelde eeskidtt kaubamérkide foneetiline ja
kontseptuaalne osa ”Old Thomas”. Vastandatud kaubamaérki, vaatamata selle kasutamise
kontekstile, tajutakse liksnes kui tdhise ”Old Thomas” eestikeelset tdlget voi paralleelvormi.

Euroopa I astme Kohus on asjas T-99/01 asunud seisukohale, et olle puhul ei ole tegemist
kaubaga, mida tarbijad eriti pdhjalikult uuriksid ja seega oOlle tarbijaid on kergesti eksitusse
viidavad. Kuigi vastav hinnang puudub alkohoolsete jookide puhul, vGib siiski eeldada, et
vorreldes ravimite ja parfiimeeriatoodetega on ka alkohoolsed joogid vihem tundlikud kaubad,
eriti juhul, kui kaubamarkide sdnalise osa sarnasus eristamist ei voimalda.

Esile toodud asjaolusid arvestades ndustub komisjon vaidlustaja seisukohaga, et kaubamargi
”VANA TOOMAS” registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 punktiga 2, mille kohaselt ei
registreerita kaubamérke, mis on identsed v0i dravahetamiseni sarnased voi assotsieeruvad teise
isiku nimele samaliigiliste kaupade vO0i teenuste tdhistamiseks registreeritud voi
registreerimiseks esitatud varasema kaubamérgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku
kirjalik luba. Selle vastuolu tottu on vdimalik, et tarbijad vahetavad dra kaubamirgid ” VANA
TOOMAS?” ja ”Old Thomas + kuju”, mistottu hilisemat kaubamérki ” VANA TOOMAS” ei saa
Oiguspéraselt kasutada eri isikute samaliigiliste kaupade eristamiseks ja seega registreerida.



Vastavalt todstusomandi Oiguskorralduse aluste seaduse § 51 Idikele 4 asjaolu, et
menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud voi kiisimusele vastanud, ei takista
menetluse jatkamist ning sama seaduse § 54' 13ikele 5 asjaolu, et menetlusosaline ei ole 15plikke
seisukohti esitanud, ei takista Idppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes todstusomandi diguskorralduse aluste seaduse §-st 61,
kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamirgiseaduse § 8 1lg 1 punktist 2 ning kehtiva
kaubamérgiseaduse § 41 1dikest 3, komisjon

otsustas:
vaidlustusavaldus rahuldada, tiihistada Patendiameti 25.06.2002 kaubamiirgi

registreerimise otsus nr 7/M200101895 ja kohustada Patendiametit jaitkama menetlust
kéesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata
menetlusnormide rikkumise tottu, voib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sétestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni
otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jitkata
vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, voib esitada kolme kuu jooksul
apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates hagi teise menetlusosalise vastu kaubamargi
Oiguskaitset vélistava asjaolu voi selle puudumise kindlakstegemiseks.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, joustub komisjoni otsus kolme kuu méddumisel
otsuse avaldamisest ja kuulub tditmisele.

Allkirjad:

T. Kalmet

H.-K. Lahek

K. Tults
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