MAJANDUS—- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 775-0
Tallinnas, @. mail 2007.a.

Toostusomandi Apellatsioonikomisjon, koosseisuseTatalmet (eesistuja), Evelyn Hallika
ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetlusesBaisti arithingu OU Eesti Juust (Paneeli 2a,
Tallinn) vaidlustusavalduse kaubamargi “Suitsujutest terviseks! + kuju” (taotlus nr
M200300487; taotlus esitatud 03.04.2003) regisimgse vastu klassis 29.

Asjaolud ja menetluse kaik

1) 23.04.2004 esitas OU Eesti Juust (edaspidi wstdla) Toostusomandi
Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebusgtulenevalt 01.05.2004 j6ustunud
toostusomandi Biguskorralduse aluste seadusespiddasidlustusavaldus) kombineeritud
kaubamargi "Suitsujuustuta terviseks! + kuju” réxgierimisele Tallinna Piimatoostuse AS
(edaspidi taotleja) nimele klassis 29 (liha, kalmnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja kivlg tarretised, keedised,
puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted, shnmdesserdid, jogurtid, joogijogurtid,
vahud, vahukreemid, kreemid, kooredesserdid, kamypiohupiimakreemid ja -vahud; juust,
sh suitsujuust ja juustutooted; klassi 29 kuulumaélsid, suupisted ja véaikesed eined; klassi
29 kuuluvad valmistoidud ja toiduvalmistusaineddudlid ja toidurasvad), mille kohta oli
avaldatud teade Eesti Kaubamargilehes nr 03/208#lldstusavaldusele oli lisatud riigildivu
2500.00 kr tasumist tdendav dokument ja tdendid.

Vaidlustatud kaubamark:

SUITSUJUUSTUTA TERVISEKS!

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamargi regeximine kombineeritud kaubamargina
taotleja nimele klassis 29 kahjustab vaidlustakaleluvate kaubamarkide "Vennad Cheezod
+ kuju” reg nr 33573 ja "Hiirte juust” reg nr 322@9istatavust ja kasutab &ra nende mainet,
olles nendega aravahetamiseni sarnane ja assatsieguni 30.04.2004 kehtinud
kaubamargiseaduse, edaspidi KaMS, 8§ 8 Ig | p 2).jad/8idlustaja ei ole andnud taotlejale
luba vaidlustatud kaubamargi registreerimiseks.

Vaidlustajale kuuluvad kaubamargid:

Aadress: Telefon: Faks:
Harju 11 6 256 490 6 313 660
15072 e-mail: toak@mkm.ee
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Taotluse nr 9902111, esitamise kuup&daotluse nr 9802960 esitamise kuupaev
29.12.1999, registreeritud 13.03.20030.12.1998, registreeritud 21.09.2000
klassides 16 ja 29 (piimatooted, sh juust). klassides 16 ja 29 (piimatooted, sh juust)

Vaidlustaja vaitel on talle kuuluvad vastandatudub@margid Gldtuntud ning neid on
kasutatud ja kasutatakse jatkuvalt. Uldtuntuse etaidetatakse jargmiste argumentidega.
Hiirte juustu turule toomine on saavutanud 200furandusteo aunimetuse, seega saab vdita,
et vaidlustaja kaubamarkidel ja nendega margistabodetel on Eestis enne vaidlustatud
kaubamargi registreerimise taotlemist suhtelisékgjaline positivne maine. Hiirte juustu on
reklaamitud perioodil 2000-2003 ETV-s, Kanal 2-9\ 3-s, seetdttu on hiirte ja juustu seos
juustu turustava Estover kontserni ja partneretttega Eesti Uldsuse teadvusesse
kinnistunud. Hiirte juustu labimuuk on 2000. a an222000 kg, 2001. a 178000 kg, 2002. a
123000 kg, 2003. a 160000 kg; toodet miitiakse kogis,rseda voib leida alates 2000. a
igast suuremast poest, kdibes kasutatakse ja otekad vastandatud kaubamarke alati koos.

Vaidlustatud kaubamargis on agressiivselt dominedrire kujutis, sdnaline osa jaab
tagaplaanile, mistbttu tarbija tajub just kujundklah osa. Tarbijad ei jata meelde
kombineeritud kaubamargi kdiki komponente, vaid adéd téhelepanu domineerivatele
elementidele. Nahes vaidlustatud kaubamargi elemetntevad tarbijale meelde varem
juustude suhtes registreeritud ja kasutusel vaigjmkaubamargid, mis pdéhjustab segadust ja
tarbijate eksitamist kauba péritolu suhtes. Tasbigkib vaidlustatud kaubamargiga, milles
domineeriv on hiire kujutis, tahistatud kauba putiidndoline assotsiatsioon, et tegemist on
hiirte juustuga, mida kinnitab lisatud tarbijauwrirvVaidlustatud kaubamargil kujutatud hiir
on &ravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vafukaubamaéargiga "Vennad Cheezod +
kuju”, mida kinnitab see uuring. Lahtuvalt taotlefahise sdnalisest osast ja reaalsest
kasutusest on tdendaoline, et tédhis on mdeldud &asseks eelkdige juustutoodetega seoses,
kuid ka muude kaupade puhul klassis 29 toob sesakaaidlustaja kaubaméarkide maine ja
eristatavuse arakasutamise, mida vaidlustajal gosdkeelata (KaMS 8§ 5 Ig 4). Eeltoodut
arvestades on vaidlustatud kaubamargi registreeeinaastuolus KaMS 8§ 81g 1 p 2 ja 3,
mistbttu vaidlustaja palub tunnistada Patendianasfassepuutuv otsus Gigusvastaseks ja
tuhistada ning teha Patendiametile ettepanek as@ksuldbivaatamiseks ja uue otsuse
tegemiseks.

Vaidlustusavaldusele on lisatud tdenditena val@voPatendiameti kaubamarkide
andmebaasist taotluse M200300487 avaldamise k&htshamargitunnistuste nr 33573 ja
32209 arakirjad, Estover Kaubanduse AS tdend Hijjdestu labimilgi kohta ja
uuringukeskus Faktum tarbijauuringu valjavote. \é@sa kohaselt on septembris-oktoobris
2003 labiviidud in-hall kisitluses juustude tarlBmikohta kaubanduskeskustes selgunud, et



Hiirte juustu pakendites sisalduvaid (Uhtlasi Veshr@heezod kaubamargina registreeritud
kombineeritud kaubamargil olevaid) ja Suitsujuustas pakendil olevaid hiiri ei suudetud
eristada valdav osa sihtgrupist; vaid viiendik gasist suutis Suitsujuustusigari hiirt eristada
Hiirte juustu omadest. Hiirte juustu tarbis sihfgei 68-70 %; sihtgrupina maaratleti 15-74
aasta vanuseid juustu ostjaid. Uuringu eesmargingistitatud saada Ulevaade juustude
ostmisest ja juustu ostu méaadravatest kriteeriuntideldirte juustu ja Suitsujuustusigari
pakendi elementide ja pakendi eristamisest sihtellpmolt. 152 kisitletavale Tallinna eri
supermarketites esitati kolm kaarti hiirte piltidegaubamarkidelt ja kisiti, kas kdik need
pildid on seotud Hiirte juustuga. Kui vastus olia®i kisiti lisaktisimus, milline v6i millised
piltidest ei ole seotud Hiirte juustuga. Kaartideli kolm pilti: Suitsujuustusigari hiir
pakendilt, Hiirte juustu pikutav hiir, Hiirte juustipustises asendis hiir. 22 % vastas esimesele
kisimusele jaatavalt; sama palju vastanuist eiwsdaelda, millised pildid vdiks olla voi ei
ole Hiirte juustuga seonduvad. Suitsujuustusigare Ipilti suutis Hiirte juustu hiirte piltidest
eristada 20 % vastanuist. 3 % arvas, et Ukskideti ei ole Hiirte juustuga seotud. 7 % ei
pidanud Hiirte juustuga seonduvaks just Hiirte juuskujundusse kuuluvaid hiiri.
Kokkuvottes joutakse jareldusele, et valdava osatayate jaoks Hiirte juustu ja
Suitsujuustusigari hiired ei eristunud.

Vaidlustusavaldus voeti 14.05.2004 komisjoni mersst nr 775 all; eelmenetlejaks
komisjonis maarati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) Taotleja, keda esindas esitatud volikirja alys&iendivolinik Villu Pavelts, 16.08.2004

saabunud seisukohas vaidlustusavalduse kohta akssd vaidlustusavalduses toodud
seisukohtade vastu. KaMS 8§ 5 Ig 8 kohaselt on kadlbgi diguskaitse ulatuse maaramise
aluseks reproduktsioon. Vastandatud kaubaméargidistud reproduktsioonil esitatud kujul;

kaubamark “Hiirte juust” on s@namark, mille koosssi ei ole Uhtki hiirt ega muud

kujunduselementi; kaubamark "Vennad Cheezod” ontkogeritud mark, milles sisalduvad

10 erineva hiire kujutised. Vaidlustatud kaubamlargh lisaks sOnalisele osale (he
stiliseeritud hiire kujutis. Vaidlustusavalduses @e selgitatud, millistele vaidlustatud

kaubamargi taotluses loetletud kaupadele margstegirimine on vastuolus KaMS 8§ 8Ig 1 p
2 vOi 3 satetega ja milles vastuolu seisneb; kadpgimkaitseulatus kaupade suhtes
maératakse kaupade loeteluga, mille laiendamir@eeiubatud (KaMS § 5 Ig 2 p 9). Kuna

KaMS ei reguleeri téhiste &aravahetamiseni sarnasd@seassotsieeruvuse méaaratlemise
aluseid, tuleb selles osas lahtuda kaubamarkiddlerdise praktikat, nagu see on vélja
kujunenud Eestis ja rahvusvaheliselt. WIPO, miilgel on Eesti alates 1994, kaubamarkide
sarnasuse kindlakstegemise pohimétteid kasitlewsrda@matu ja rahvusvahelise praktika
kohaselt tuleb kaubamarkide vordlemisel vaadeldd kei tervikuid, arvestades, milliseid

assotsiatsioone nende kooslus vdib keskmisesaartskitada; tuleb vaadelda koiki elemente
ja faktoreid (visuaalseid, foneetilisi ja semast)li nii sarnasusi kui erinevusi ning nii

sarnasuste kui erisuste koosmdju tahiste pooltatekiale Gldmuljele. Vaidlustatav téhis
erineb vastandatud kaubamarkidest kdigi faktorael@st.

Vaidlustusavaldusele lisatud tarbijauuring, millegadlustaja pltab téendada kaubamarkide
sarnasust ja assotsieeruvust, ei sisalda adekichakssimusi ja jareldusi juustu ostu

maaravate kriteeriumide kohta; vOrreldud on pakemdémente, mitte vastandatud

kaubamarke. Seega ei anna uuring jareldusi selgakdkas vastandatud kaubamaérgid on
omavahel identsed, sarnased vdi assotsieeruvadatuekikiisimustest ei saa jarelduda
kaubamarkide vordlemisel. Ebaselge on, miks eskésitletavatele varvikaardid (nagu

nimetatakse uurimuse valjavottes), kuna kdik kdmszd kaubamargid on registreeritud must-
valgetena. Esitatud kisimused suunavad ilmselgehija motteid ja vastuseid seostama
Hiirte juustuga. Kusitluse jareldus, et valdav ashtgrupist ei suutnud eristada taotleja
kaubamargi elemendiks olevat hiirt vaidlustaja oasidon meelevaldne, kuna inimeste hulk,
kes suutis eristada ja kes ei suutnud eristadasamavaarne (vastavalt 22 ja 20 %).



Kaubamark “Hiirte juust” on sdnamark ja ei ole p@biteliselt vbéimalik vorrelda
vaidlustatud kaubamarki selle sdnamaérgiga kujuridosentide pdhjal. Ka vaide, et
vaidlustatud kaubamargis on kujunduslik element réagiivselt domineeriv’, on
pdhjendamata ja meelevaldne; kaubamargipraktikiksa vastupidisel seisukohal, et just
sOnalisel osal on kombineeritud markides esmane $amuti ei tdhenda kaubamaéarkide
assotsieerumine mingi elemendi poolest (t6enadiseotsieerumine) veel tingimata nende
aravahetamist tarbija poolt, arvestades markideweasd olulisi visuaalseid, foneetilisi ja
semantilisi erinevusi. Pdhjendamatu on vaidlustégatus, et pohinedes vastandatud
kaubamarkidele, millest Uks on sBnamark ja teisaldab lisaks sdnalisele osale suure hulga
hiirte kujutistega, on tal ainudigus kasutada ége seotud temaatikat. Hiired ja juust on labi
aegade erinevate teoste (raamatud, multifilmid, nasjutud jne) tulemusel muutunud
omavahel seostatavateks objektideks ja moeldamatu selliste seoste kujutamise
monopoliseerimine Uhele isikule. Seda kinnitavagisteeeritud kaubamargid "Seda juustu
hiired ostaksid”, "K&ik hiired armastavad juusttilgale hiirele oma juust” (reg nr 40058,
40419, 40059).

Kokku vottes, on vastandatud kaubamarkidel ja waiditud kaubamarkidel hiire kujutised
(nr 33573) oluliselt erinevad, kogu tahised term&ujatavad erineva mulje ja nende
aravahetamine ja omavaheline assotsieerimine adtse&dlistatud. Taidetud ei ole KaMs
88 Ig 1 p 3 tingimused: tdhiste identsus, arawahesteni sarnasus vOi assotsieerumine;
kaupade eriliigilisus; tarbijate eksitamise tagajakaubamargi maine &rakasutamine voi
eristatavuse kahjustamine. Nende asjaolude koadeksmist ei ole tdendatud; ei ole
selgitatud, kuidas on saavutatud kaubaméargi mainkurdas toimub selle arakasutamine jne.
Vaidlustaja ei ole tbendanud, et tarbijad oleksls=t eksitusse sattunud (komisjoni otsused
asjades 397 ja 392): ainuuksi paljasonalise oletpsbjal vaidlustatud kaubamaérgi
registreerimisest keeldumine oluliselt piiraks Vastatud margi omaniku digusi ja oleks
vastuolus Pdhiseadusega. Eeltoodut arvestadesksdujitta vaidlustusavaldus rahuldamata.
Vastusele on lisatud valjavotted Patendiameti amd@asist nditena toodud kaubamaérkide reg
nr 40058, 40419, 40059 ning reg nr 40060 "hiir julisn ainult hiirte juustul” kohta.

3) 16.11.2004 on vaidlustaja esitanud taiendaveddid, argumendid ja taotluse. Taotleja
vastuse osas margitakse, et viidatud kohtu ja Komii®tsused ei ole lisatud, mistdttu ei ole
selge, kas osundatu haakub olemasoleva vaidlugekstiga voi mitte. Kuna taotleja ei ole
tellinud konkureerivat tarbijauuringut, tuleb lalleuolemasoleva tarbijauuringu jareldustest.
Taotleja poolt osundatud Pd&ltsamaa Meierei Juussmse OU kaubamarkide nr 40058,
40419, 40059 ning 40060 registreerimiseks on vatdja andnud loa. Palutakse tunnustada
vastandatud kaubamérkide dldtuntust. Lisatud ordlwsiaja 12.11.2004 kisimused ja
asjatundja arvamusena OU Tiigerhay ja AS Divisiastuskirjad, mis toetavad seisukohta, et
vaidlustatud kaubamérk on assotsieeruv ja segiaktsarnane vastandatud kaubamarkidega.
Vaidlustatud kaubamérgis on kesksel kohal inimesesa hiire kujutis; tarbija, nahes
vaidlustatud kaubamargiga téhistatud juustus, geda tbendaoliselt hiirte juustuks.

AS Division 15.11.2004 vastuskirjas leitakse, etliestatud kaubamargi keskne element on
hiir, ilma milleta ei oleks sombreerol ja juustuidy motet; vastandatud kaubamargi "Vennad
Cheezod” baaselemendiks on hiired, kes on vendadakstatud. Hiirte mitmus
viimatinimetatud margil on suurimaks erinevuseksiri’Hiirte juust” ja vaidlustatud mark
on tugevalt assotsieeruvad hiire kui keskse ilaistooni tottu vaidlustatud margis. Kdik
margid assotsieeruvad nii sdnalisel, visuaalsel Kantseptuaalsel tasandil. OU Tiigerhay
12.11.2004 kirjas leitakse, et kaubamarkides orkdedskohal hiir, ilma milleta kaoks ka
teiste kujundite mote. Erinevused on véahetahtsagdsindaarsetes kujundites: sombreero,
sigar, tekst, samuti hiirte arv ja hiirega kaasnawibuutika. Vastandatud sdnamark
assotsieerub vaidlustatud kaubamargiga viisil, kasatarbija, nahes juustu, millel on
kujutatud sigariga hiir, eeldab tdendaoliselt, getmist on hiirte juustuga.



4) Vaidlustaja I6plikes seisukohtades, mis saabkesidisjonile 02.03.2007, jaadakse varem
esitatud seisukohtade (vastandatud kaubamarkiddsséesruvus ja segiaetavalt sarnasus) ja
nduete juurde. Viidatakse esitatud tdenditele, ghngukeskuse Faktum uuringule, ning
vaidetakse, et taotleja ei ole esitanud Uhtegidiiemis vaidlustaja tdendeid kummutaks.
Vaidlustaja, viidates Tsiviilkohtumenetluse seatkust§ 231 Ig 1, vaidab, et ei ole vaja
tbendada kaubamarkidega 32209 ja 33573 tahistatusty aastatepikkust turustamist igas
Eestis levinud kaubandusketis.

5) Taotleja I6plikes seisukohtades, mis saabusichigjonile 09.04.2007 jdddakse varem
esitatud seisukohtadele. Margitakse, et KaMS 8 3B Igohaselt vbetakse registreeritud
kaubamargi OGiguskaitse ulatuse maaramisel aluseksamargi reproduktsioon. Sellest
tulenevalt ei anna nt hiire kujutise sisaldumingvitkkaubamargis téhise omanikule

monopoolset digust hiire motiivi kui sellise kasuiae keelamiseks mistahes kujunduses.
Kaubamarkidele hinnangu andmisel tuleb lahtudastagiolevatest reproduktsioonidest ning
nendest tekkivatest Gldmuljetest.

Vaidlustatud kaubamargi registreerimine ei ole wakts KaMS & 8 Ig 1 p-ga 2.
Kaubamarkide aravahetamise téenaosust on defindeargkina, et avalikkus voib uskuda, et
kaubad voi teenused tulevad samalt ettevotteltteriaga majanduslikult seotud ettevottelt
(C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 17). Kaubanidek assotsieerumise téendosus
maaratleb kaubamarkide aravahetamise tdendosussaikega ole alternatiivseks keeldumise
aluseks (C-251/95 Sabel, p 18). Kaubamarkide desotsnine ranges tahenduses, so
assotsieerumine ulatuses, et vorreldavad tahiskadnie@nutavad teineteist, kuid tldsus neid
tahiseid omavahel &ra ei vahetata, ei ole rakemdétana see ei too kaasa vastandatavate
kaubamarkide aravahetamise ohtu tarbijate pooltinhia Halduskohus on oma 14.05.2002
otsuses haldusasjas nr 3-718/2002 leidntiikridoline [range] assotsieerumine ei ole kohtu
arvates rakendatav, kuna see seaks assotsieerriteeritemid liiga kérgele, mis teeks
voimatuks ka selliste kaubamarkide registreerimisaillel on kull teatav sarnasus
varasematega, kuid mida reeglina varasematega segieta Aravahetamise tdendosuse
hindamisel tuleb arvesse vétta kdiki asjakohasekdofeid, sealhulgas foneetilist, visuaalset
ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnp@gb tuginema Uldisele tarbijal
kaubamargist tekkivale kujutluspildile, arvestades vorreldavate tahiste eristusvéimelisi ja
domineerivaid komponente. Keskmine tarbija tajudjuliul kaubamaérki tervikuna ega asu
analutsima selle Uksikuid detaile (vt. Re Sabed) 2

Kaubamark HIIRTE JUUST (32209) on sdnamaérk ningedabosseisu ei kuulu mitte ainsatki
kujunduselementi. Nonda ei ole nimetatud kaubamadimalik mdne kujunduselemendi
pinnalt ka &ra vahetada mdne kolmandale isikulduuautéahisega. Kaubamargiregistratsioon
'VENNAD CHEEZOD + kuju’ (33573) on kombineeritud &, mille kujundusliku osa
moodustavad 10 ruudukujuliselt paigutatud, erinevatpoosides kujutatud hiirt.
'Hiireperekonnale’ viitab ka tahise sdnaline osa NNAD CHEEZOD. Taotleja on
registreerimiseks esitanud kombineeritud kaubam&giTSUJUUSTUTA TERVISEKS +
kuju’. Juhul kui kaubamark sisaldab nii sGnalist ka kujunduslikku osa, annab just sdnaline
element kogu kaubamargile tarbijate poolt kohedejutava identiteedi (vt. T-312/03
Selenium). Taotletava kaubamargi soOnalise osa nstadu tugeva eristusviimega,
omaparane, tarbijatele koheselt tajutav ja meeddejaleskutse "SUITSUJUUSTUTA
TERVISEKS!” ning kujunduslikus osas domineerib isgkritud kujutis juustusigarit
hammustavast hiirest. V@rreldes vastandatud kaullasega on tegu nii sGnaliselt kui ka
kujunduselt selgelt erinevate kaubamarkidega. \ldaread tahised ei sisalda isegi mitte
Uhtegi kattuvat voi ligilahedaselt sarnast sdna.

Vaidlustaja positsioon kdesolevas asjas on olnsuliselt selline, et kaubaméarkide HIIRTE
JUUST ja 'VENNAD CHEEZOD + kuju’ registratsioonichaavad neile monopoolse diguse



hiire motiivi kui sellise kasutamiseks klassi 29ukwate kaupade tahistamisel. Vaidlustaja
nimetatud seisukoht on selgelt ebadige ja otsesastuolus kaubamargidiguse
aluspdhiméttega, mille kohaselt maaratleb registrek kaubamarkide diguskaitse ulatuse
tahise registrisse kantud kaubamargireproduktsteovikuna. Registreeritud kaubamarkide
Oiguskaitse ei laiene sellistele tahistele, misne@rad nende tahiste registrisse kantud
kaubamargireproduktsioonidest. Hiiri ja juustu @il aegade erinevates teostes seostatud
ning mdéeldamatu on sellise Uldlevinud seose kasstammonopoliseerimine Uhele isikule.
Tana kehtib Eestis kiimneid klassis 29 registregriEuroopa Uhenduse kaubamarke, kus
kasutatakse hiire motiivi.

Vaidlustaja seisukohti ei kinnita ka vaidlustusakesele lisatud uuring, mille kirjeldavast
osast nahtavalt ei antud vastajatele véimalustutihtvastuste andmisel kdesolevas asjas
vastandatavate kaubamarkide registrisse kantudodaktsioonidest. Reaalselt vastandati
taotletava kaubamargi Uhte osa (naiteks on tawet@mubamargi sGnaline osa uuringust
taiesti valja jaetud) vaidlustaja juustutoodete graktesse peidetud kleebistele. Ainulksi
sellest tulenevalt ei kajasta ega saagi kajastadaleldava uuringu tulemused vastajate
seisukohti k&esolevas asjas vastandatud, regestkastud kaubamarkide osas. Tallinna
Linnakohus on oma 16.04.1005 otsuses 2/277-10128&04ud seisukohale, et tarbijauuring,
kus vorreldakse tegelikult kasutatavaid pudeligtéke ei tdenda registrisse kantud,
etikettidega mitte identsete reproduktsioonidegabkaarkide &ravahetamist. L&biviidud
uuringu valim ei olnud ei esinduslik ega propomsialne. Toidukaupade puhul moodustab
asjaomase tarbijate sektori kaheldamatult Eeskrkese tarbija. Vaadeldava uuringu kogu
valimi moodustasid aga vaid 150 inimest. Kusitlidivabi vaid Tallinna linnas ning sedagi
vaid mdnes kaubanduskeskuses, mistdttu ei saa rkatatud uuringu pinnalt teha Eesti
keskmist tarbijat puudutavaid otsustusi. Samutitutihuuringust, et esitatud kisimustes
viidatakse sdnaselgelt vaidlustaja toodetele. Ndmaaesitatud kiisimused vastajaid Uheselt
suunavad ega anna objektiivset pilti nende tegellikeisukohtadest. Nendel p&hjustel tuleb
vaadeldav uuring jatta téhelepanuta.

Vaidlustaja ei ole tdendanud vastandatavate kaulbhdged vaidetavat Uldtuntust Eesti
keskmise tarbijaskonna hulgas. Vaidlustaja enesét ptkirjastatud tdend toote Hiirte Juust
40 % midgimahtude osas on sisuliselt samastatalustaja llejaanud, vaidlustusavalduses
esitatud vaidetega. Samuti ei nahtu sellest, nallimubamarkidega ja kus nimetatud tooted
turustati. Muid tdendeid vaidlustaja kaesoleva asgerjalide juurde lisanud ei ole. Samulti ei
ole vaidlustaja selgitanud, kuidas on vastandagatédiiste vaidetav tuntus seotud vaidlusega
kdesolevas asjas. Tarbijad ei vaheta ara ega $gamdhseosta omavahel kaubamarke, mis on
tldmuljetelt tUksteisest erinevad.

Vaatamata taotleja sellekohasele varasemale vigelele vaidlustaja siiani t&psustanud,
milliste taotletava kaubamargi kaupade osas ta K@V& Ig 1 p-i 2 rakendamist taotleb.
Nimetatu on seda enam ebaselge, et vaidlustusaesduginetakse ka KaMS 8 8 Ig 1 p-is 3
satestatule, mis eeldab kaupade eriliigilisust.li€iest visuaalsetest, kontseptuaalsetest ja
foneetilistest erinevustest tulenevalt ei ole kémss asjas vorreldavad kaubamaérgid
omavahel identsed, ravahetamiseni sarnased egaiessuvad.

Taotleja kaubamargi registreerimine ei ole vastsdtaMS § 8 Ig 1 p-ga 3. Uldreeglina

ulatab registreeritud kaubamaérgi Oiguskaitse kaeleaga teenustele, mille osas on see
kaubamark registreeritud; KaMS 8 8 Ig 1 p 3 kelatesellest tldreeglist kitsa erandi juhuks,
kui vaatamata kaupade ja teenuste eriliigilisussmeb siiski varasema tahise maine voi
eristusvbime arakasutamise vdi kahjustamise ohstava satte t6lgendus ei tohiks viia
selleni, et mainekate kaubamarkide kasutamiseltseém voi samaliigiliste kaupade vOi

teenuste osas oleks selle diguskaitse piiratunsdmia téhise kasutamisel eriliigiliste kaupade
vOi teenuste osas (vt. 09.01.2003 otsus C-292/Q0dDH, p-d 17 ja 15). Seega on KaMS § 8



lg 1 p-is 3 satestatud registreerimisest keeldumlise kitsam kui KaMS 8§ 8 Ig 1 p-i 2 puhul,

so KaMS § 8 Ig 1 p-i 3 kohaldamiseks peab olemdetéd rohkem eeltingimusi. Toodust

nahtavalt ei ole vaidlustaja kaubamarkide diguskaiKaMS § 8 Ig 1 p-i 3 alusel ulatuslikum

kui KaMS 8§ 8 Ig 1 p-is 2 satestatu alusel, so kinelate kaubamarkide diguskaitse ei ulatu
Uldjuhul eriliigilistele kaupadele. Seega ei andrkehtinud KaMS maineka kaubamargi

omanikule Uldist digust takistada tema tahiselenaste kaubamarkide registreerimist
eriliigiliste kaupade osas. Vaadeldav norm néeb e#irasema kaubamargi omaniku kaitse
Uksnes tema kaubamargi maine vOi eristusvdime eshadmakasutamise ja kahjustamise
vastu. Kuna kaesolevas asjas vorreldavad kaubagnéargiiksteisest ilmselgelt erinevad, ei
ole antud juhul alust rddkida varasemate markid@enai eristusviime arakasutamisest voi
kahjustamisest.

Eelnevalt esitatust nahtub, et vastandatavad kasutgpenei ole taotletava kaubamaérgiga ei
identsed, aravahetamiseni sarnased ega sealjuuregtk assotsieeruvad.

Varasema kaubamargi omanikul tuleb esitada piisa@&emdid naitamaks, et eksisteerib
varasema kaubamargi ebaausa &rakasutamise ja tkamges risk, mis ei vdi olla
hipoteetiline (15.05.2005 otsus T-67/04 Spa Mommpa 40). Kohtujurist Jacobs on
kohtuasjas C-40S/01 (Adidas-Salomon) 10.07.2003idarsrvamuse p-s 37 valjendanud
seisukohta, et: €ristusviime kahjustamise kontseptsioon peegeldhiset eristusvdime
ndrgendamist. /.../ Sisuliselt tdhendab see sedeawamark ei ole enam vbéimeline koheselt
seostuma nende kaupadega, mille osas see on esgisid voi kasutatuti.Sama arvamuse
p-s 38 leiab kohtujurist Jacobs, ekatibamargi maine kahjustamine /.../ viitab olukdera
kus kaubad, millel rikkuvat kaubamarki kasutatakeéjutavad avalikkuse arvamust selliselt,
et see mojutab kaubamargu atraktiivsugtinuiksi sarnasuste demonstreerimine asjaomaste
kaubamarkide vahel ei ole nimetatud riski eksisteise tdendamiseks piisav (vt re Spa
Monopole, p 44). Vaidlustaja ei ole kdesolevassasgitanud Uhtegi tdendit vastandatavate
kaubamarkide eristusvbime ja maine kahjustamisé&i riendamiseks (ega ka maine
tdendamiseks). Nonda on vaidlustaja asunud endrkaihlpoteetilise riski vastu, mis on aga
lubamatu. Kéesolevas asjas puuduvad igasugusediddenselgitused selle kohta, et taotleja
kaubamargile diguskaitse andmine eriliigiliste kadg osas voiks kahjustada tarbijate voimet
seostada vaidlustaja kaubamarke vaidlustajaga Wjofgt Jacobs’i arvamuse p 37). Samuti
puuduvad igasugused tdendid ja selgitused selléakatagu voiks taotleja kaubamargile
Oiguskaitse andmine eriliigiliste kaupade osas wdhda tarbijate silmis vastandatavate
kaubamarkide atraktiivsust (kohtujurist JacobsWamnuse p 38). Lisaks eeltoodule ei ole
vaidlustaja ka ise maaratlenud, milliste taotletavikeupade osas ta KaMS 8§ 8 Ig 1 p-i 3
kohaldamist nduab. Vaidlustaja tuginemine KaMS 8§g8l p-s 3 séatestatule on jaanud
kdesolevas asjas taielikult paljasonaliseks ja tegitiseks. Seega kaubamargi
"SUITSUJUUSTUTA TERVISEKS + kuju” osas KaMS § 8 Ify p-is 3 satestatud
registreerimisest keeldumise aluseid ei esine.

Palutakse vaidlustusavaldust mitte rahuldada.
25.04.2007 alustas komisjon asjas 775 I6ppmenetlust
Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetlusosaliste seisukohti gitatud tdendeid, asub jargnevatele
seisukohtadele.

1) Tuvastatud on, et vaidlustajale kuuluvad vaidluse kaubamargi "Suitsujuustuta
terviseks! + kuju” M200300487 suhtes varasemad &mitrgid "Vennad Cheezod + kuju”
33573 ja "Hiirte juust” 32209. Seega on taidetuddkestusavalduse OGiguslikuks aluseks
olevate KaMS § 8 Ig 1 p-de 2 ja 3 kohaldamise Ukgimmustest, nimelt varasema




(kaubamargi-)diguse olemasolu. Varasema diguseaselm on muuhulgas ka tingimuseks,
mis Bigustab huvi vaidlustusavalduse esitamiseRd&& 13 Ig 2 alusel.

Samas on vaidlustaja vaitnud ka talle kuuluvatebkanérkide 33573 ja 32209 Uldtuntust, mis
vOimaldab vaidlustusavalduses tugineda ka KaMS ®ikele 4. Ei vaidlustusavalduse
kokkuvGtvas osas ega ka hiliem esitatud materjglidgé I6plikes seisukohtades vaidlustaja
nimetatud sattele ei ole tuginenud, mistdttu koamsjei pea vajalikuks vastandatud
kaubamarkide uldtuntuse argumenti eraldi kasitl&@adlustaja, vaites nimelt kaubamarkide
33573 ja 32209 uldtuntust Eesti Vabariigis, naiboveat dubleerida tema nimele
registreeritud kaubamarkide diguskaitset. Asjakéis, vastandatud registreeritud kaubamargid
on Uhtlasi dldtuntud vdi mitte, ei oma tahendusidikestusavalduse diguslikuks aluseks
olevate KaMS 8 8 Ig 1 p-de 2 ja 3 kohaldamisel.g8etileb vaidlustaja taotlus lugeda
kaubamargid 33573 ja 32209 dldtuntuks jatta kaiglkana selle rahuldamine voi
rahuldamata jatmine ei méjuta vaidlustusavalduseethese Giguslikke tagajargi.

Vastandatud kaubamarkide uldtuntuse vaite tdenddmisn esitatud muuhulgas asjaolud, et
Hiirte juustu turule toomine on saavutanud 200@randusteo aunimetuse, Hiirte juustu on
reklaamitud perioodil 2000-2003 ETV-s, Kanal 2-sTe 3-s, toote l&bimuuk on 2000. a
olnud 222000 kg, 2001. a 178000 kg, 2002. a 123@0@003. a 160000 kg; toodet mulakse
kogu riigis, seda voib leida alates 2000. a igastramast poest, kéibes kasutatakse ja on
kasutatud vastandatud kaubamarke alati koos. Tuddtn@metatud kaubaméarkide Gldtuntuse
hindamise vajaduse puudumisest ei vota komisjosukehta, kas esitatud asjaolud on
piisavad kaubamarkide Uldtuntuks lugemiseks.

2) Komisjon on valmis antud asjas ndustuma, etlusidtud kaubamargi registreerimist on
taotletud ja vastandatud kaubamaérgid on registiebsamaliigiliste kaupade — esmatarbe
toiduainete — suhtes. Seega on taidetud teine K&BI®y 1 p 2 kohaldamise tingimustest.

KaMS § 8 Ig 1 p 2 kohaldumiseks on vajalik neljagtmuse samaaegne taitmine. Lisaks
sellele, et tegemist peab olema varasema kaubagairdiaupade samaliigilisusele ja
varasema kaubamargi omaniku antud loa puudumiseiéeg ei ole vaidlust) peab olema
taidetud ka tingimus, et varasem kaubamark jadmiigéhis peavad olema identsed voi
aravahetamiseni sarnased voi assotsieeruvad. idestsantud vaidluses ei saa raakida, seega
jaadb lahendada kusimus, kas vaidlustatud kaubansirkastandatud kaubaméargid on
aravahetamiseni sarnased v0i assotsieeruvad.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubgieaon agressiivselt domineeriv hiire

kujutis, sdnaline osa jaab tagaplaanile, mist@dttifa tajub just kujunduslikku osa. Selle

seisukoha t6estamisest on vaidlustaja hoidunudtdthiskomisjon ei saa seda seisukohta
arvestada ja toetab pigem taotleja esitatud (mhodpa Kohtu lahenditega po&histatud)

vastuargumente. Nende kohaselt tuleb aravahetai®segiosuse hindamisel arvesse votta
kdiki faktoreid, nimetatud hinnang peab tuginemdisdle tarbijal kaubamaérgist tekkivale

kujutluspildile, arvestades eriti vorreldavate #idi eristusvbimelisi ja domineerivaid

komponente; keskmine tarbija tajub tldjuhul kaubekntervikuna ega asu analtisima selle
Uksikuid detaile; juhul kui kaubamark sisaldab sbnalist kui ka kujunduslikku osa, annab
just sbnaline element kogu kaubamaérgile tarbijat@tgkoheselt tajutava identiteedi.

Vaidlustaja vaidab samuti, et ndhes vaidlustatudb&eéargi elemente, tulevad tarbijale
meelde varem juustude suhtes registreeritud ja tkssu vaidlustaja kaubamargid, mis
pbhjustab segadust ja tarbijate eksitamist kaub#opésuhtes ning tarbijas tekib vaidlustatud
kaubamargiga, milles domineeriv on hiire kujutigihistatud kauba puhul tden&oline
assotsiatsioon, et tegemist on hiirte juustugam¥ge vaite kinnituseks on vaidlustaja lisanud
tarbijauuringu. Uuringu labiviimisel on antud tgdele vorrelda Hiirte juustu pakendites
sisalduvaid (thtlasi Vennad Cheezod kaubamargigiatreeritud kombineeritud kaubamargil



olevaid) ja Suitsujuustusigari pakendil olevaidrihimida ei suutnud eristada valdav osa
sihtgrupist; vaid viiendik vastanuist suutis Suisistusigari hiirt eristada Hiirte juustu

omadest. Uuringu tulemuste hindamisel peab komisjiski tahelepanu juhtima asjaolule, et
esitatud materjalide kohaselt ei vorrelnud uuringismlejad vaidlustatud ja vastandatud
kaubamarke, vaid nendest meelevaldselt eraldatjuh#uslikke detaile, mistéttu uuring ei

anna taiendavaid teadmisi antud kaubamargivaidluses

Kaubamarkide vdrdlemisel lahtutakse tulenevalt KaM& 5 Ig 8 kaubamargi
reproduktsioonist. Vastandatud kaubamark 32209 rt#liijuust” on sGnamark, mille
koosseisus ei ole dhtki hiirt ega muud kujunduseletm kaubaméark 33573 "Vennad
Cheezod” on kombineeritud mark, milles sisalduvacdefineva hiire kujutised. Vaidlustatud
kaubamargil on sGnaline osa "Suitsujuustuta tek@sga Uhe stiliseeritud hiire kujutis.

Kaubamarkide v@rdlemisel vietakse aluseks repratd tervikuna, elemente kontekstist
valja kiskumata. Seetbttu peab komisjon vajaliklikstiliselt hinnata vaidlustaja esitatud
Rain Pikandi (Division) ja Marko Palmipuu (Tiigeg)aasjatundja arvamusi, milledes
rbhutatakse just kaubamaérkide graafiliste elementideskatt inimlikustatud hiire/hiirte)
domineerivat osa, mis muudab kaubaméargid sarnas®k@mustes on valjendatud ka
kaubamarkide erinevust, eeskatt hiirte arvu erblawarkidel.

Kaubamarkide vordlemisel arvestatakse mh nende efdise visuaalset ja semantilist

(kontseptuaalset) aspekti. Foneetilise aspekti le@ridel saab arvestada kaubaméarkide
haaldatavaid komponente. Komisjoni hinnangul on blawérgid foneetiliselt erinevad.

Kaubamark "Hiirte juust” on foneetiliselt tdiestirigatav kaubamargist "Suitsujuustuta
terviseks!”, nagu ka viimane kaubamargist "Venndu€zod”.

Samuti on kaubamargid erinevad visuaalselt; naguwgimdaotleja, on kaubaméark “Hiirte
juust” sénamark ja ei ole p&himdtteliselt véimalikrrelda vaidlustatud kaubamarki selle
sOnamargiga kujunduselementide pdhjal. Samas on v&aeldavad kombineeritud
kaubamargid erinevad, kui lédhtuda nende vdrdlemiseaduse kohaselt kaubamargi
reproduktsioonist, kiskumata kaubamargi terviklikusuaalsest pildist valja Uksikuid detaile
vOi redutseerimata kaubamargi visuaalset kooshiistlikustatud hiire ideele.

Enam sarnasusi vOib vaidlustatud kaubamargi jaawastud kaubamarkide vahel leida
semantilisel pinnal, kuna k8ik kaubamargid sisadhwiire kujutist véi sGna "hiir". Seda
kinnitavad asjatundjate arvamused. Tuleb siiski kiddr et kdnealuste kaubamarkide
semantiline sisu ei piirdu hiire ja juustuga, vaideriti Glejaénus erisuunaline: kui vaidlustaja
kaubamargil on kujutatud heatujulisi hiirtest vesida siis taotleja kaubamargi sénum
seondub sigari, suitsetamise ja sombreeroga. Sadgh ndustuda taotlejaga selles, et
pohjendamatu on vaidlustaja lootus, et pohinedestamdatud kaubamaérkidele on tal
ainudigus kasutada hiirtega seotud temaatikate#fija juust on labi aegade erinevate teoste
(raamatud, multifilmid, muinasjutud jne) tulemuseluutunud omavahel seostatavateks
objektideks ja mdeldamatu on selliste seoste kmjisa monopoliseerimine uhele isikule.
Hiir seoses juustu ja juustutoodetega on sugestija seetdttu suhteliselt ndrga
eristusvbimega tahis, mistbttu sellisele tahisekaa toetuda laia kaitseulatust ndudes.

Kaubamarkide assotsieerumise all tuleb moista rpi#lka mistahes seose tekkimist tarbijas,
vaid riski, et tarbijad voiksid selle tottu jdudadbamaérkide aravahetamiseni. Nagu Euroopa
Kohus on analoogsetes juhtumites (Sabel, CanonGMNm) kinnitanud, ei ole ka tugeva
eristusvdimega kaubamaérkide pelk assotsieeruminga ilkaubamarkide &ravahetamise
tdendosuseta kaupade paritolu osas iseseisvaksarkauyi registreerimisest keeldumise
aluseks. Teisiti Oeldes: asjaolu, et tarbijad vdis®ostada kaubamarke nende analoogilise
semantilise sisu tottu ei ole iseenesest kullaldahesdita nende kaubamaérkide (eksitavat)
sarnasust.



Eelnevast tulenevalt ei ole vaidlustatud kaubamsubtes kohaldatav KaMS 8§ 81g 1 p 2.

3) KaMS § 8 Ig 1 p 3 kohaldamiseks on lisaks sellelt tegemist peab olema varasema
kaubamargiga ja varasema kaubamérgi omaniku argadpludumisele (milles ei ole
vaidlust) peavad olema téidetud ka tingimusedaeasem kaubamark ja hilisem téahis peavad
olema identsed vdi aravahetamiseni sarnased vtsissruvad ning kaubamarkidega
tahistatavad kaubad peavad olema eriliigilised. 8amwn vajalik, et hilisema kaubamargi
registreerimisega (kasutamisega) kaasneks varasamfaamargi eristusvéime hajutamine
(dilutsioon) ehk selle méargi maine arakasutamineeristatavuse kahjustamine. See eeldab
varasema kaubamargi maine olemasolu.

Komisjon on eelnevas asunud seisukohale, et vestiathda vaidlustatud kaubamaéarkidega
seostatud kaubad klassis 29 on samaliigilised. &gagudub vajadus eraldi kasitleda
vaidlustatud kaubamargi vaidetavat vastuolu KaMS@ 1 p-s 3 satestatuga.

Kui siiski asuda seisukohale, et mGned vaidlustiaubamargiga seonduvatest kaupadest on
eriliigilised kui vastandatud kaubamarkide seostdtaubad, tuleb kinnitada taotleja Euroopa
Kohtu seisukohtadega pohistatud argumenti, milleakelt KaMS 8§ 8 Ig 1 p 3 tdlgendus ei
tohiks viia selleni, et mainekate kaubamarkide kawisel identsete voi samaliigiliste
kaupade osas oleks selle diguskaitse piiratumamisstéhise kasutamisel eriliigiliste kaupade
osas. Seega on KaMS 8§ 8 Ig 1 p-is 3 satestatudtregiimisest keeldumise alus kitsam kui
KaMS 8§ 8 1g 1 p-i 2 puhul; viimase kohta on aganeealt tuvastatud vastuolu puudumist.

Eelnevast tulenevalt ei ole vajalik hinnangu andmuastandatud kaubamarkide vaidetava
maine olemasolule ega selle kuritarvitamise vOibeamarkide eristatavuse kahjustamise
tdenaosuse riskile. Vastuolu KaMS § 8 Ig 1 p-gaiGdub.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes t66stusomaiggiskorralduse aluste seaduse §-st 61,
KaMS 8§ 81g 1 p-dest 2 ja 3, kehtiva KaMS § 72 &&k5, komisjon

otsustas:
jatta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes sooviblapelonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise tottu, voib esitkaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse
peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apetiatikomisjoni otsuse avaldamisest
arvates. Kohus vaatab kaebuse labi hagita menstluse

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahalolatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel tagietluse korras, vdib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamargi 6Oiguskaitset ts@iis asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsiooniisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatudstjiiu apellatsioonikomisjoni otsus kolme
kuu méddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taéhai

Allkirjad:
T. Kalmet
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R. Laaneots
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