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Avaldus nr 1814 — rahvusvahelisele
kaubamargile ,,ZHARA + kuju“ (reg nr
1406893) oiguskaitse andmise
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Toostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Ingrid
Matsina, Sulev Sulsenberg, vaatas labi INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), ES,
(edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Riina Parn) 02.05.2019 vaidlustusavalduse "BREEZE
HOTEL" LLC, AZ, (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamargile ,ZHARA + kuju“ (reg nr 1406893,
reg kuupdev 21.12.2017, avaldamise kuupdev 01.03.2019) Eestis diguskaitse andmise vastu
klassides 35 (advertising (reklaam)) ja 41 (education; providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities (haridus; véljabpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus)).

Vaidlustajale kuuluvad kaubamargid:

+ZARA®, EU reg nr 008929952, taotluse esitamise kuupaev 05.03.2010, kaitstud klassides 1, 2, 3, 4, 5,
6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (vaidlustusavalduse lisa 2);

LZARA", reg nr 16164, taotluse esitamise kuupdev 06.05.1993, kaitstud klassis 25 (kogu klassi
ulatuses, esmajoones réivad, jalanbud, peakatted) (lisa 3);

ZARA", rahvusvahelise reg nr 0752502, prioriteedikuupdev 01.08.2000, kaitstud klassides 25 ja 35
(lisa 4).

Vaidlustatud kaubamark:

Menetluse kaik

Vaidlustaja on 02.05.2019 vaidlustanud omaniku diguse vaidlustatud kaubamargile ning leiab, et
Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamargile diguskaitse anda on vastuolus kaubamargiseaduse
(KaMS) § 10 Ig 1 punktidega 2 ja 3.
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KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne vdi sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud O&iguskaitse identsete v&i samaliigiliste kaupade vdi teenuste
tahistamiseks, kui on téenaoline kaubamarkide aravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi
assotsieerumine varasema kaubamargiga. KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa Oiguskaitset
kaubamark, mis on identne v&i sarnane varasema registreeritud voi registreerimiseks esitatud
kaubamargi voi valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamargiga, millel on diguskaitse
teist liiki kaupade vdi teenuste tahistamiseks, kui hilisema kaubamargiga voidakse ebaausalt ara
kasutada voi kahjustada varasema kaubamargi mainet voi eristusvdimet, mis oli omandatud hilisema
kaubamargi registreerimise taotluse esitamise kuupaevaks voi prioriteedikuupaevaks.

Vaidlustusavaldusele on lisatud vaidlustatud kaubamargi valjavdte Patendiameti online andmebaasist;
varasema kaubamargi ,ZARA“ nr 008929952 valjavéte Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti
(EUIPO) online andmebaasist; varasema kaubamargi ,ZARA" reg nr 16164 valjavote Patendiameti
online andmebaasist; varasema kaubamargi ,ZARA* RV reg nr 0752502 véljavéte Patendiameti online
andmebaasist.

Komisjon vbttis vaidlustusavalduse menetlusse 14.05.2019. Vaidlustusavalduse esitamise kohta
edastas Patendiamet teate omanikule, andes talle vdimaluse teatada komisjonile esindaja komisjoni
menetluses 15.07.2019. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistottu komisjon kohaldab
kiirendatud menetlust kooskélas TOAS § 48* Idikega 1.

19.09.2019 esitas vaidlustaja vaidlustusavaldust tdiendavad pdhjendused ja tdendid. Vaidlustaja puhul
on tegemist Uhe maailma suurima moetdostusettevottega, kellele kuuluvad sellised rahvusvaheliselt
tuntud kaubamargid nagu Massimo Dultti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius, Zara, Temple,
Uterqlie, Lefties, ning kes opereerib rahvusvahelisel tasandil enam kui 7400 jaekauplust lle maailma
96 eri riigis. Enamik kauplustest kuuluvad ettevottele, osades riikides tegutseb ettevote
frantsiisilepingute kaudu (néiteks Eestis). Kaubamark ZARA kuulub vaidlustaja juhtivate kaubamarkide
hulka, mille ajalugu ulatub aastasse 1975. Kaubamargi ZARA all toodetakse ja pakutakse tdnapéaeval
erinevaid tooteid, peamiselt rdivaid naistele, meestele ja lastele ning erinevaid aksessuaare. Avatud
on maailma erinevates riikides ZARA jaekauplused. Hetkeseisuga on avatud 2251 ZARA kauplust Ule
maailma, enamik (1335) neist Euroopas. Lisaks fiilsilisele keskkonnale, on vaidlustaja aktiivselt tegev
veebipoe www.zara.com kaudu. ZARA kaubamargiga réivaesemeid hinnatakse nende trendikate ning
taskukohaste hindade poolest. ZARA netomuuk 2017. aastal, mis langeb sh kokku vaidlustatud
kaubamargi esitamisega nimetatud aasta I6pus, ulatus 16,62 miljardi euroni (kogu kontserni vastav
naitaja 2017. aastal oli 25,34 miljardit eurot). 2017. aastal oli ZARA kaubamark Interbrandi parimate
rahvusvaheliste kaubamarkide nimekirjas 24 kohal. ZARA kaubamargi mainet/tuntust on kinnitanud
EUIPO ning EL riikide erinevad haldus- ja digusorganid mitmetes lahendites, viimatises lahendis on
ZARA kaubamérgi mainet/tuntust kinnitanud Euroopa Uldkohus 11.04.2019 lahendis T-655/17, milles
kinnitatakse EUIPO apellatsioonikoja 05.07.2017 otsuse p-s 65 (Uhendatud asjad R 2330/2011-2 ja R
2369/2011-2) esitatud seisukohta, et ZARA kaubamargil on maine EL-is ,rbivaste, jalatsite ja
peakatete osas klassis 25 ning kaupluseteenuste osas klassis 35 (T-655/17 (ZARA) [2019], p 33).
Vaidlustaja haldab ja omab ka teisi ettevétteid, sh ettevotet Zara Home, mis on asutatud 2003. aastal
peakorteriga Hispaanias, millel on tdnaseks paevaks ligi 600 kauplust (Euroopas 406) 75 turul ning
omab online kohalolu 37 turul. Zara Home keskendub mitmesuguste kodusisustustoodete tootmisele
ja jaemuugile kaubamargiga ZARA HOME. Zara Home 2017. aasta netomiitk ulatus 830 min euroni.
ZARA kaubamarki ning sellega tahistatud tooteid teatakse ka Eestis, kuna frantsiisilepingute kaudu on
vaidlustaja tegutsev ka Baltikumi turul, sh Eestis. Latis on ZARA kauplusi avatud hetkeseisuga 3,
Leedus 5, Eestis on avatud kauplusi hetkel 3 — Viru ja Ulemiste keskustes Tallinnas ning Kvartali
keskuses Tartus. Esimene ZARA pood Eestis avati 2004. aasta augustis Tallinnas Viru keskuses.
Teine ZARA pood avati Tallinnas 2007. a detsembris algselt Kristiine keskuses. Lisaks on Eestis 1
ZARA HOME kauplus avatud Tallinnas Ulemiste keskuses (alates 2016. aasta septembrist). Seega on
rahvusvahelise mainega ZARA kaubamark tuntud ka Eesti tarbijale ning seda vahemalt palju
varasemast ajast kui on esitatud vaidlustusavalduse objektiks olev kaubaméark. Antud asjaolude
kinnituseks on esitatud Wikipedia véljavdte vaidlustajast, mis sisaldab infot temast ning talle kuuluvast
kaubamargist ZARA (taienduste lisa 1, https://en.wikipedia.org/wiki/Zara_(retailer), tdlkega), valjavotte
Euroopa Uldkohtu 11.04.2019 lahendist nr T-655/17 (lisa 2) ning 02.06.2004 artikli valjavotte Eesti
Paevalehest pealkijaga “Maailma moebrand Zara avab Eestis kaupluse” (lisa 3,
http://www.epl.ee/archive/print.php?id=50985477), mis annab kinnitust kaubamargi “ZARA” tuntusest
ning tunnustamisest seda nii mujal maailmas kui Eestis. Viidatud Euroopa Uldkohtu lahend peegeldab
olukorda enne vaidlustatud margi esitamist 21.12.2017 (seda eelkdige pdhjusel, et sellega
kinnitatakse EUIPO apellatsioonikoja 05.07.2017 otsuses sisalduvat seisukohta ZARA kaubamargi
mainest EL-s). Vaidlustaja esitas olulist teadlikkust ja tuntust ZARA kaubamargist Eesti tarbijate
hulgas kinnitavad kaibe andmed alates 2009. aastast, s.0 kaubaméargiga ZARA seotud vaidlustaja
kaive Eestis. Menetlus6konoomika po&himdttest I&htuvalt jatab ta Glejdanud kaubamargi ZARA mainet
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ja tuntust kinnitavad tdendid hetkel esitamata, kuid on valmis seda tegema vastava vajaduse
tekkimisel. Seega tuleb vaidlustaja hinnangul asuda seisukohale, et rahvusvaheliselt tuntud ning
tunnustatud kaubamarki teati Eestis, taoline kaubamargi tuntuse kujundamine Eestis toimus juba
varasemalt enne kdnealuse vaidlustatud kaubamargi registreerimistaotluse esitamist. Taolist tulemust
ei saavutata luhikese perioodi jooksul, vaid antud tulemused kinnitavad, et vaidlustaja ning tema
kaubamark ZARA omab mainet ka Eesti turul ning ilmselgelt toimus selline mainekujundusprotsess
juba varasemalt enne 21.12.2017. Vaidlustaja tegevus on internetis jalgitav peamise veebisaidi
www.inditex.com kaudu, samuti asjassepuutuvate veebisaitide www.zara.com ja www.zarahome.com
kaudu.

Vaidlustajale kuulub dle 900 ,ZARA* kaubamargiregistreeringu Ule kogu maailma. Euroopas on mark
kaitstud EUIPO-s 17 vaidlustajale kuuluva EL kaubaméargiregistreeringuga, mis sisaldavad terminit
LZARA" Uksikuna vbi koos teiste (sh kirjeldavate) elementidega. Samuti omab vaidlustaja
rahvusvahelisi ja siseriiklikke kaubamargiregistreeringuid, mille peamiseks osaks on sdna ,ZARA®,
seda eelkdige koigis ELi riikides. KaMS § 11 Ig 1 kohaselt on kaubamark varasem, kui registreeritud
kaubamargi taotluse esitamise kuupaev voi prioriteedikuupdev on varasem (p 2), kui Madridi protokolli
alusel Eestis kehtiv kaubamargi rahvusvahelise registreerimise kuupaev vdi prioriteedikuupdev on
varasem (p 4), vdi kui Euroopa Parlamendi ja ndukogu maaruse (EL) 2017/1001 alusel
registreerimiseks esitatud kaubamargi taotluse esitamise kuupdev, prioriteedikuupdev vdi Eesti
registreeringu alusel omandatud vanemusekuupaev on varasem (p 7). Nimetatud vaidlustajale
kuuluvate kaubamarkide prioriteedikuupdevad voi taotluse kuupaevad on varasemad vorreldes
vaidlustatud kaubamargi taotluse esitamise kuupdevaga, sellest tulenevalt tuleb vaidlustajale
kuuluvaid kaubaméarke vaadelda varasemate kaubamarkidena KaMS § 11 Ig 1 p-de 2, 4 ja 7
tdhenduses.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamargile diguskaitse andmise kohta on
vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega kaubamargile
“ZHARA + kuju” diguskaitse andmise kohta teenuste osas klassides 35 ja 41 vbidakse kahjustada talle
kuuluvaid varasemaid d&igusi, kuna vaidlustatud kaubamark on &ravahetamiseni sarnane, sh
assotsieeruv, talle kuuluvate varasemate kaubamarkidega ning vaidlustaja varasemad kaubamargid
hélmavad identseid/samaliigilisi teenuseid. Euroopa Kohtu seisukohti arvesse voéttes tuleb
kaubamarkide segiajamise tdendosust hinnata igakulgselt, vottes arvesse kdiki asjas tahtsust omavaid
tegureid (C-251/95 (Sabel) [1997], p 22). Kisimust tuleb hinnata asjaomaste kaupade/teenuste
keskmise tarbija seisukohast Iahtudes (C-251/95 (Sabel) [1997], p 23), kes on piisavalt informeeritud,
moistlikult tahelepanelik ja arukas, kuid kellel on harva véimalust kaubamarke omavahel otseselt
vorrelda ja selle asemel tuleb tal usaldada seda vigast malupilti, mille ta on jdddvustanud nendest
tahistest oma meeltes (C-342/97 (Lloyd) [1999], p 26). Segiajamise tGendosus seisneb selles, et
avalikkus vdib arvata, et kdnealused kaubad vdi teenused parinevad samalt ettevdtjalt vdi ka
omavahel majanduslikult seotud ettevdtjatelt (C-39/97 (Canon) [1998], p 29). Segiajamise tdendosuse
igakilgne hindamine peab kdnealuste kaubaméarkide visuaalse, foneetilise v6i kontseptuaalse
sarnasuse osas pohinema kaubamarkidest jaaval tervikmuljel, pidades silmas nende eristavaid ja
domineerivaid osi (C-251/95 (Sabel) [1997], p 23). Segiajamise tdendosuse esinemise
véljaselgitamisel ei tdhenda kaubamarkide sarnasuse hindamine seda, et arvesse tuleb vétta vaid
mitmeosalise kaubamargi Uhte koostisosa ja vorrelda seda teise kaubamargiga; selle asemel tuleb
vordlemisel uurida igat kdnealust kaubamarki tervikuna, mis ei valista, et mitmeosalisest kaubamargist
asjaomase avalikkuse mallu jaanud tervikmuljes v8ib mdnel juhul olla domineeriv Uks v&i mitu selle
koostisosa (C-120/04 (THOMSON LIFE) [2005], p 29). Kui sarnasus esineb ainult (ihes kolmest
aspektist, nimelt visuaalses, foneetilises vbi kontseptuaalses, siis on tahised siiski sarnased ning vdib
tuvastada sarnasuse taset (T-434/07 (VOLVO / SOLVO) [2009], p 50). Uldtunnustatud on pdhiméte,
mis kinnitab, et kui kaubamark sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sénalist osa, siis annab
just nimetatud sénaline osa kogu kaubamargile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Naiteks on
Euroopa Uldkohus 14.07.2005 otsuses nr T-312/03 (SELENIUM), p 37) réhutanud, et kui kaubamark
koosneb nii sdnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamargi sdnaline osa
eristusvOimelisem kui selle kujunduslik osa. Sénaline osa on see, mis annab kdige tdenaolisemalt
kogu kaubamargile nime.

Vaidlustaja kaubamarkide puhul on tegemist sénamarkidega ZARA. Vaidlustatud marki on taotleja
identifitseerinud tahisena ,ZHARA®, mida tuleb vaadelda kdige domineerivama elemendina, omistades
kaubamargile tarbijate poolt tajutava tdhenduse, identiteedi. Foneetiliselt langevad vorreldavad
elemendid kokku, eristudes vaid vaidlustatud margis sisalduva tdhe -H- vdrra, mis tegelikkuses
haalduses on vahetajutav, praktiliselt valjahdaldamatu. Visuaalselt on kill taotleja margi puhul selles
sisalduvad tahed laialipillutatud ristkiliku sees, kuid tarbijatele on omane omistada tahistele tdhendus,
mida antud hetkel taotleja on tdhistanud sdnaga ,ZHARA®. Antud sdnade puhul on oluline, et
vorreldavad elemendid mélemad algavad eesti tarbijatele vodrtahena tajutava tdhega Z-, mis annab
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tahistele oluliselt juurde sarnaseid tunnuseid. Pealegi, laialipillutatuna on tarbijatele siiski omane
lugeda tahti vasakult-paremale ning Ulalt-alla, andes taotleja margis tajutavaks kombinatsiooniks
ikkagi sdna ,ZHARA". Séna ,ZHARA" on aga visuaalselt praktiliselt identne vaidlustaja kaubamargiga.
Taotleja kaubamargis esinev ruut ei anna tahisele juurde oluliselt erinevaid tunnusjooni, kuna ruutude,
ristkUlikute jm aarejoonte kasutamine on kaubanduses ning kaubamarkide koosseisus tavaparane.
Pealegi, tarbija voib naha taotleja kaubamargis ka pelgalt séna ,ZARA®, mis on visuaalsel vaatlemisel
ning tarbijale kdige mugavamal lugemisel koheselt vaadeldav ja tajutav taotleja margis, langedes
seelabi kokku vaidlustaja tahisega ,ZARA®. Kontseptuaalselt omavad vdrreldavad tahised sama
tdhendust, kuivérd seonduvad mélemad naise nimega ,ZARA®. Kombineeritud kaubamarki, mis
sisaldab oma koosseisus varasemat kaubamarki, tuleb pidada sarnaseks, kui kombineeritud
kaubamargi domineeriv element on identne vdi sarnane varasema kaubamargiga kaitstud tahisega (C-
3/03 P (Matratzen Concord) [2004], p 32). Isegi kui varasema kaubamargi koostisosa ei ole hilisema
kaubamargi domineerivaks osaks, vdib ikkagi tuvastada sarnasust, kui tal on selles margis iseseisev
ja eristusvdimeline positsioon (C-120/04 (THOMSON LIFE) [2005], p 29-31). Arvestades sbfna
+ZHARA* domineerimist vaidlusaluses kaubamargis, on element ,ZHARA® taotleja kaubamargi
domineerivaks osaks ja domineeriva osana ka seda tajutakse, ning omab selgelt iseseisvat ja
eristusvdimelist positsiooni vaidlustatud margis. Element ,ZHARA® on tarbijate tdhelepanu keskmes,
kes naevad vOi vbivad naha taotleja kaubamarki kui teist vaidlustaja kaubamarki, mis vdib
moodustada osa vaidlustaja kaubamarkide perekonnast. Jarelikult on vdrreldavad kaubamargid
LZARA" vs. ,ZHARA + kuju“ visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased. Vérreldavad
kaubamargid langevad praktiliselt kokku 'Z-ARA’. Antud juhul sisaldab taotleja kaubamark selle
olulises osas vaidlustaja kaubamarkidega identset elementi. Kaubamarkide sarnasust suurendab
tarbijate ,ebataiuslik malupilt®. Keskmisel tarbijal on harva vdimalust otseselt vdrrelda erinevaid
kaubamarke ning ta peab "usaldama seda vigast malupilti, mille ta on jaddvustanud nendest tahistest
oma meeltes" (C-342/97 (Lloyd) [1999], p 26). Seega ei vdrdle tarbijad vaidlustaja ja taotleja
kaubamarke kérvuti, vaid jatavad meelde nende kaubamarkide domineeriva foneetilise, visuaalse ja
kontseptuaalse elemendi, milleks on séna ZARA / ZHARA. Seega on vorreldavate tahiste puhul
tegemist sarnaste tahistega KaMS § 10 Ig 1 p 2 mdistes ning esmane eeldus vdrreldavate
kaubamarkide identsusest/sarnasusest on taidetud.

KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/vdi samaliigilisus.
Kaubamarkidega kaetud kaupade voéi teenuste samaliigilisuse anallldsimisel on Euroopa Kohus
asunud seisukohale, et hinnates kaupade vdi teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse votta koiki
asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- vdi teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid
hdlmavad sealhulgas vorreldavate kaupade olemust, |16pptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on
Uksteise suhtes konkureerivad voi Uksteist tdiendavad (C-39/97 (Canon), p-d 19 ja 23). Samuti on
Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb
arvestada koiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende 16pp-tarbijaid, nende
kasutusviisi, kaubamargi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubaméarkide ja kaupade
(teenuste) sarnasuse astet ning kas need on Uksteist asendavad voi tdiendavad. Piisab ka Uksnes the
tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks.

Vaidlustaja on vérrelnud vaidlustaja kaubamarkide ja vaidlustatud kaubamargi teenuseid. Vaidlustatud
kaubamargi klassi 35 teenusele reklaam vastavad EL kaubamargi nr 008929952 teenused reklaam;
arijuhtimine; &riline juhtimine; kontoriteenused,; Jargmiste kaupade jae- ja hulgimilik kauplustes,
lilemaailmsete arvutivérkude vahendusel, kataloogi, posti, telefoni teel, raadio, telepoe ja muude
elektrooniliste kanalite vahendusel: /.../; reklaam; postireklaam, raadio- ja telereklaam; kaupade
miiiigiesitlus igat liiki sidekanalites, samuti vastandatud rahvusvahelise kaubaméargi teenused
reklaam; &rijuhtimine, &rikorraldus; kontoriteenused; /.../ Klassi 41 teenustele haridus; véljabpe;
meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus vastavad vastandatud EL kaubamargi teenused haridus;
véljabpe; meelelahutusteenused; spordi- ja kultuuritegevus; tekstide kirjastamine, avaldamine (va
reklaamtekstid); iludusvdistluste korraldamine; konverentside ja kongresside organiseerimine ja
korraldamine; kultuuri- vOi haridusndéituste korraldamine; konkursside korraldamine (haridus- véi
vabaajaliritused). Kuivord vaidlustatud kaubamargiga holmatud teenused on kaetud vaidlustaja
varasemate kaubamarkidega hdlmatud teenustega, siis vaidlustatud margiga soovitakse diguskaitset
saavutada varasemate markidega vorreldes identsetele teenustele. Jarelikult on vdrreldavate
kaubamarkidega kaetud teenused KaMS § 10 Ig 1 p 2 tdhenduses identsed/samaliigilised ning teine
eeldus vorreldavate kaubamarkide identsusest/sarnasusest on taidetud.

Nagu eespool mainitud, siis vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tdhendab tdendoline kaubamarkide
aravahetamine seda tdendosust, et tarbija vdib uskuda, et vaadeldavad kaubad vdi teenused
parinevad samalt ettevdtjalt voi vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevétjalt (T-169/03
(SISSI ROSSI), p 77). Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast tuleb segiajamise tdendosust hinnata
igakulgselt vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus tahiseid ning nendega kaetud kaupu ja
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teenuseid tajub, vottes arvesse kdiki juhtumi asjassepuutuvaid tegureid (C-251/95 (Sabel), p 22),
eelkdige kaubamarkide sarnasust ning kaupade ja teenuste sarnasust, mis on omavahelises
soltuvuses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamargid, seda suurem peab olema erinevus kaupade
ja teenuste vahel ning vastupidi (C-39/97 (Canon), p 17). Segiajamise tbenaosuse igakilgse
hindamise raames eeldatakse, et asjaomase kaubakategooria keskmine tarbija on piisavalt
informeeritud, moistlikult tdhelepanelik ja arukas. Samuti tuleb arvesse voétta asjaolu, et keskmise
tarbija tdhelepanelikkuse tase voib vastavalt kdnealusele kauba- vdi teenusekategooriale erineda
(C 342/97 (Lloyd), p 25-26). Kdnealused identsed teenused on suunatud Uldiseks tarbimiseks laiale
tarbijaskonnale, kelle tdhelepanu aste antud teenustega kokkupuutel vdib pidada keskmiseks, seega
tuleb vdrreldavate kaubamarkide aravahetamise tdendosust hinnata keskmise tarbija seisukohtadest
[&htuvalt, kelle tdhelepanu aste nende teenustega kokku puutudes ei ole kdrge. Kaesoleval juhul
soovitakse diguskaitset tahisele, milles selgelt eristub ja on esiletdusetuvaks element ,ZHARA®.
Samas omab vaidlustaja varasemat diguskaitset kaubamargile, milles kdige eristusvbimelisemaks ja
domineerivamaks elemendiks on séna ,ZARA®. Tarbijad tajuvad ja jatavad voérreldavaid kaubamarke
meelde nimetatud sdnade kaudu. Samas on tegemist ligildhedaste s6nadega, milles Uhetaheline
erinevus ei ole piisav omistamaks vorreldavate kaubamarkidele piisavalt erinevaid tunnuseid. Samas
omavad mdlemad elemendid tarbijatele samatahenduslikkust. Lisaks ei oma sénad ZARA ja ZHARA
mingit seost nende teenustega, mille kaudu vdiks Eesti tarbija neid tdhiseid omavahel eristada,
meelde jattes tahistes oleva Uhisosa °'Z-ARA’ ning sdnaga seotud samad tunnetuslikud ja
tdhenduslikud aspektid. Seega on vorreldavad kaubamargid tGldmuljelt sarnased. Tarbija voib eeldada,
et kaubamargi "ZHARA + kuju" ndol on tegemist vaidlustaja kaubamarkide variatsiooniga vdi ka
naiteks kaubamargiperekonda kuuluva kaubamargiga. Tarbijad vodivad tajuda uue kujundusega
kaubamarki vaidlustaja kaubamargi uue kujunduse vdi selle edasiarendusena. Vorreldavate tahistega
on hdlmatud identsed teenused, mis suurendab segiajamise tdendosust veelgi. Seega vodivad tarbijad
eeldada ja uskuda, et vaadeldavad teenused parinevad samalt ettevétjalt voi vastavalt olukorrale,
majanduslikult seotud samalt ettevdtjalt, mistéttu on tdendoline kaubamarkide aravahetamine, sh
nende assotsieerumine.

Veelgi enam, segiajamise tdendosuse riski suurendab ka vaidlustaja ,ZARA* margi omandatud kdrge
eristusvdime turul. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamarkide aravahetamise
téendosus suurem, mida eristusvdimelisem on varasem kaubamark (C-251/95 Sabel [1997], p 24),
ning sellest tulenevalt omavad kdrge eristusvdimega kaubamargid kas per se vdi siis tulenevalt nende
omandatud mainest turul laiemat kaitset kui seda on vaiksema eristusvbimega kaubamargid (ibid., p
18). Vaidlustaja ,ZARA" mark on olnud kasutusel ning on saavutanud kérge maine/tuntuse seoses
seotud teenustega varasemate aastakiimnete jooksul. Samas ei oma element ,ZARA“ mingit
konkreetset seost kdnealuste teenustega, mistéttu on ka element ZARA oma olemuselt kdrge
eristusvdimega. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema ,ZARA" mark on muutunud per se vdi selle
mainest turul kdrge eristusvdimega tahiseks, mis suurendavad veelgi enam vdrreldavate tahiste
aravahetamise riski tarbijate poolt. Seda enam, et mdlemad osapooled pakuvad véi plaanivad
pakkuda sama valdkonna teenuseid, tehes seda samade muiudgivotete kaudu, kdnealused teenused
on suunatud samale tarbijaskonnale. Nii naiteks seostuvad vaidlustatud kaubamargi
.reklaamiteenused” klassis 35 vaidlustaja poolt pakutavate jaemulgiteenustega, milles vaidlustaja on
omandanud varasema maine kaubamargiga ZARA. Jaemuugiteenused on turusituatsioonis tihedalt
seotud reklaamiteenustega - reklaam on selgelt seotud jaemiigiteenustega, kuna reklaam toetab
kauplemist. On tavaparane, et jaemiijad pakuvad tootjatele ja tarnijatele reklaamiteenuseid,
avaldades reklaame erinevates jaemdidijatele kuuluvates meediumides (nt veebipoed pakuvad
reklaamipinda veebipoodides/online platvormidel, flilsilises keskkonnas pakuvad jaemiijad
kauplustes reklaamimist jne).

Seega, vottes arvesse koiki asjakohaseid tegureid ja eelkdige kaubamarkide ja nendega kaetud
teenuste vastastikuse séltuvuse printsiipi, ning asjaolu, et keskmine tarbija omab harva véimalust
vorrelda erinevaid méarke otseselt, millega seoses tuleb tal usaldada seda vigast malupilti, mille ta on
jdadvustanud nendest tahistest oma meeltes, siis sellest tulenevalt erinevused nende vorreldavate
tahiste vahel pole piisavad, mis valistaksid nende tahiste omavahelise sarnasuse, eriti arvestades
nende visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust. Seetéttu véib asjaomane avalikkus uskuda,
et need identsed/samaliigilsed teenused péarinevad samalt ettevotjalt v6i vaéhemalt omavahel
majanduslikult seotud ettevétjatelt. Lisaks hdlmab segiajamise tdendosus ka assotsieeruvuse
tdendosust, seda sel moel, et asjaomane avalikkus vdib uskuda, isegi kui ta neid vorreldavaid tahiseid
omavahel otseselt segi ei aja, et need kaubamargid on omavahel seotud sama kaubandusliku
paritoluga. Kaesoleval juhul vdib asjaomane avalikkus naiteks uskuda, et taotleja kaubamark on
vaidlustaja kaubamargi variandiks. Antud markusi arvesse vdttes, on vdrreldavad kaubamargid
sedavord sarnased, nii et on voéimalik tarbijatepoolne tdéendoline kaubamarkide aravahetamine, sh
kaubamarkide assotsieerumine KaMS § 10 Ig 1 p 2 tdhenduses. Viidatud asjaoludel on vaidlustaja



seisukohal, et vaidlustatud kaubamargile Siguskaitse andmisega esineb vastuolu KaMS § 10 Ig 1 p-ga
2.

Lisaks KaMS § 10 Ig 1 p-s 2 satestatud Oiguskaitset valistava asjaolu esinemisele antud asjas, on
vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamargile éiguskaitse andmise kohta on
vastuolus ka KaMS § 10 Ig 1 p-ga 3. Tuginedes kohtupraktikale ei pea vaidlustaja KaMS § 101g 1 p 3
kohaldamiseks tdendama tegelikku ja praegust kahju, vaid naitama, et selline risk véib tekkida
tulevikus, mis ei ole hlpoteetiline. Mida tugevam on varasema kaubamargi eristusvdime ja maine,
seda lihtsam on tuvastada varasema maineka kaubamargi kahjustumine. Vaidlustaja on naidanud ja
tdendanud, et tema kaubamark on mainekas/tuntud nii EL-is kui ka Eestis ning seda enne 21.12.2017.
Vaidlustaja on oma kaubamargi mainet/tuntust ndidanud eelkdige rbivaste, jalatsite ja peakatete osas
klassis 25 ning kaupluseteenuste osas klassis 35. Vaidlustaja kaubamark ,ZARA® reg nr 16164 on
samuti registreeritud kaupade osas kogu klassi ulatuses, esmajoones rbivad, jalandud, peakatted
klassis 25, mille suhtes on ta Eestis maine/tuntuse omandanud. Samas, KaMS § 10 Ig 1 p 3
normikoosseis ei nae ette, et kaubamarkide sarnasus esineks madral, mis vdib kaasa tuua
kaubamarkide dravahetamise tdendosuse, vaid oluline on lihtsalt kaubamarkide sarnasus (C-408/01
Davidoff, p 31). Antud juhul on siiski tegemist &ravahetamiseni sarnaste, sh assotsieeruvate
kaubamarkidega, mistottu on vorreldavate téhiste omavaheline sarnasus KaMS § 10 Ig 1 p 3
kontekstis igati iimne.

Vaidlustatud kaubamargiga vdidakse ara kasutada véi kahjustada varasema margi mainet voi selle
eristusvOimet ning taotleja voib olla digustamatult &ra kasutanud varasema margi maine/tuntuse.
Vaidlustaja on pikaajaliselt ning laiaulatuslikult kasutanud ,ZARA® kaubamarki erinevates EL-i
likmesriikides, sh Eestis, tekitades kérge tuntuse/maine tahisele ,ZARA" eelkdige klassi 25 toodetele
ning klassi 35 jaemulgiteenustele. KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaldub nii identsetele kui erinevatele
kaupadele/teenustele. Samas seonduvad taotleja kaubamargi klassi 35 teenused klassi 35
jaemulgiteenustega, mille osas vaidlustaja on omandanud kérge maine. Vaidlustatud kaubamargiga
kaetud klassi 41 teenused on samuti seostatavad vaidlustaja jaemuugiteenustega, samuti klassi 25
kaupadega. Vaidlustaja puhul on tegemist moetddstusettevottega. Nii on tdnapaeval suundumuseks,
et moetddstus areneb (sh oma kaubamarkidega) kilgnevatele turgudele, nagu toitlustus, majutus,
véaljadpe, meelelahutus jne — nt sotsiaalmeedias suunamudijad (influencerid) pakuvad véljadpet,
meelelahutust; moeajakirjad Uhendavad meelelahutuse, propageerivad sportlikku eluviisi, annavad
Ulevaateid kultuurisiindmustest jne. Seega on taotleja kaubamargiga kaetud teenused klassis 35 ja 41
siiski seotud vastava kaubandussektoriga. Sama on kinnitanud eespool viidatud kohtulahendis nr T-
655/17 Euroopa Uldkohus, viidates et kuna moeturul on kaubamarkide suundumus areneda teistele
turgudele, ei saa valistada ebaausa arakasutamise riski, hoolimata nende kaupade ja teenuste
erinevustest (T-655/17 (ZARA) [2019], p 51). Seega, omanik vdib olla dra kasutanud vaidlustaja
margist tuleneva tuntuse, eesmargiga soodustada enda majanduslikku edu, sh suurendades
vaidlustatud kaubamargiga pakutavate teenuste l&bimuauki. Vaidlustaja margi maine kahjustamine
seevastu vdib aset leida, kuna téhisega ,ZHARA + kuju“ vbidakse ennekdike kahjustada ,ZARA" méargi
peamist Ulesannet tagada kaubamargiga pakutavate kaupade ja teenuste kvaliteet, mojutades samuti
reklaami, mille dle vaidlustajal puuduks kaubamargi ,ZHARA+ kuju“ registreerimisel ja kasutamisel
igasugune kontroll. Vaidlustatud kaubamargis sisaldub praktiliselt identne element “ZHARA”, mis
annab viiteid vaidlustajale ning tekitavad seoseid vaidlustajaga ja/vdi tema maineka/tuntud
kaubamargiga. Uue kaubamargi registreerimisega teise isiku nimele kahjustatakse seda mainet, mida
vaidlustaja on oma kaubamargiga pikaajalise kasutamise kaigus siiani omandanud ning vaidlustaja
huvides pole uuele sarnasele margile diguskaitse andmine teise isiku nimele, millega vdidakse ara
kasutada vdi kahjustada seda pikaajaliselt omandatud mainet/tuntust. Kaubamargi “ZHARA + kuju”
kasutamine ja registreerimine teenuste osas klassides 35 ja 41 kahandaks seda hoolikalt hoitud
positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses ,ZARA® margi
ulatusliku ja pikaajalise kasutamisega oma kdnealustel toodetel ja teenustel. Taotleja kaubamargi
kasutamine kahjustab ka vaidlustaja varasema kaubamargi eristusvéimet I8bi ,hagustamise® e
“lahjendamise” (ingl k: blurring / dilution). Taoline kasutamine véahendab selgelt vaidlustaja kaubamargi
vOimet eristada oma kaupu ja teenuseid ning nende atraktiivsust. Jarelikult on vaidlustatud
kaubamargi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p 3 sattega.

Arvestades koiki esitatud asjaolusid ja kuna vaidlustatud kaubamargi omanikul puudub vaidlustaja
kirjalik luba kaubamargi ,ZHARA + kuju” registreerimiseks, palub vaidlustaja vaidlustusavaldus
rahuldada ja tilihistada Patendiameti otsus kaubamargile ,ZHARA + kuju® (RV reg nr 1406893)
klassides 35 ja 41 diguskaitse andmise kohta ning keelduda kaubamargile ,ZHARA + kuju® (RV reg nr
1406893) klassides 35 ja 41 diguskaitse andmisest.

Komisjon alustas 15.01.2020 vaidlustusavalduse menetluses |6ppmenetlust.



Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskdlas KaMS § 72 l6ikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse
tihistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja
mille kohta on tehtud otsus péarast 2004. aasta 1. maid, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamargi
registreerimisest keeldumise aluseid ja |&htutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.
Seejuures rahvusvaheliste kaubamarkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupaeva
kasitleda Uhtlasi kaubamargi taotluse esitamise kuupaevana (markide rahvusvahelise registreerimise
Madridi kokkuleppe protokolli art 3 16ige 4). Kéesolevas asjas on vaidlustatud kaubamark ,ZHARA +
kuju (rahvusvaheline registreering nr 1406893), mille rahvusvahelise registreeringu kuupaev on
21.12.2017. Seega kuulub kaesolevas asjas kaubamargi registreerimisest keeldumise aluste osas
kohaldamisele kaubamargiseadus selle 21.12.2017 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide
osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad digusaktid.

Kooskdlas TOAS § 48* I16ikega 1 juhul, kui TOAS § 48" I6ikes 3 nimetatud teade on teisele
menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine
menetlusosaline ei teata tdhtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale
§ 483 16ikes 1 nimetatud tahtaja ja alustab pérast selle tdhtaja méddumist I6ppmenetlust. Komisjon
rahuldab sel juhul avalduse oma otsust pdhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt
pdhjendamatu.

Kooskdlas KaMS § 41 Idikega 3 vaidlustusavalduse osalise voi taieliku rahuldamise korral tiihistab
komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamargi registreerimise kohta uue otsuse.

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt pdhjendamatuks
vaidlustaja vaiteid, et vaidlustatud kaubamargile Eestis diguskaitse andmine on kdigis klassides
vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-des 2 ja 3 satestatuga.

Tulenevalt eeltoodust ning lahtudes KaMS § 10 Ig 1 p-dest 2 ja 3, KaMS § 41 I16ikest 3 ning TOAS §
61 I6ikest 1, komisjon otsustab:

rahuldada vaidlustaja INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) vaidlustusavaldus,
tiihistada Patendiameti otsus ,,BREEZE HOTEL" LLC rahvusvahelisele kaubamargile nr
1406893 Eesti Vabariigis diguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamargile
Eesti Vabariigis diguskaitse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 Ig 1
p-de 2 ja 3 alusel.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel
hagimenetluse korras, voib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab
viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jdustub komisjoni otsus kahe kuu
mdddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei véta hagi menetlusse,
jatab hagi labi vaatamata vdi 16petab menetluse otsust tegemata, jdustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse
joustumise hetkest, kui kohtumaarusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)
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