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Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), 
Anneli Kapp, Mari-Epp Tirkkonen, vaatas läbi AS Ekspress Meedia (edaspidi vaidlustaja; esindaja 
patendivolinik Ingrid Matsina) 29.10.2021 vaidlustusavalduse kaubamärgi „D + kuju“ (edaspidi vaidlus-
tatud kaubamärk; taotlus nr M202101034, taotluse esitamise kuupäev 3.08.2021, avaldamise kuupäev 
1.09.2021) registreerimise vastu osaühing Directo (edaspidi taotleja) nimele klassides 9, 35, 38 ja 
42. 
 
Vaidlustatud kaubamärk: 

 
 
Vaidlustajale kuuluv varasemad kaubamärgid (vaidlustusavalduse lisad 2 ja 3): 
Kaubamärk Andmed Kaitstud klassides 

 

Reg. nr 59021; 
Taotluse esitamise kuupäev 28.05.2020 

35, 41 

 

Reg. nr. 59020; 
Taotluse esitamise kuupäev 28.05.2020 

35, 41 

 
 
Menetluse käik 
 
Vaidlustaja on 8.12.2021 vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse 
(KaMS) § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on  
- identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste 
kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, 
sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga; 
- identne või sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas varasemal kauba-
märgil on õiguskaitse identsete, samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, juhul 
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kui varasem Eesti kaubamärk on tuntud Eestis või varasem Euroopa Liidu kaubamärk on tuntud 
Euroopa Liidus ja kui hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaausalt ära või 
kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet. 
 
Vaidlustaja nõue oli tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 tulenev 
õiguskaitse välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus. 
 
Vaidlustusavaldusele olid lisatud Patendiameti andmebaasi väljavõtted vaidlustatud ja varasemate 
kaubamärkide kohta. 
 
Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse 8.11.2021 ja toimetas selle taotlejale tähitud postiga 
kätte 23.11.2021 (väljastusteate kuupäev 26.11.2021). Taotlejale teatati kättetoimetamisel, et tulene-
valt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 482 lõikest 1 algab kättetoimetamisest 
leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile hilje-
malt 27.01.2022, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte. 
 
Kuna taotleja ei teatanud komisjonile, et ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, kohaldab 
komisjon kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 484 lõikega 1. Komisjon võimaldas 1.02.2022 vaid-
lustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 4.04.2022. 
 
Vaidlustaja esitas 4.04.2022 vaidlustusavalduse põhjendused. Vaidlustaja märkis, et taotleja kaubad 
klassis 9 salvestatud arvutitarkvara; salvestatud või allalaaditavad arvutitarkvaraplatvormid; allalaadi-
tavad arvutitarkvararakendused on samaliigilised vaidlustaja klassi 41 teenustega elektronraamatute 
ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, v.a kompaktkir-
jastamine. On tavaks, et erinevaid väljaandeid (ajalehed, uudisteportaalid, ajakirjad) saab lisaks tradit-
sioonilisele pabervormile tarbida ka nii allalaadimatu elektronväljaandena internetis kui allalaaditava 
tarkvara vormis, äppidena. Vähem muutuva sisuga väljaandeid, näiteks raamatuid, saab tarbida alla-
laaditavas vormis, spetsiaalse salvestatud tarkvara abil (e-raamatud). Sellest tulenevalt on tarkvara ja 
nende lugemiseks kasutatav tarkvara tihedalt ja spetsiifiliselt seotud, neil on sama sihtgrupp, samad 
turustuskanalid ning sageli ka sarnane tavapärane päritolu ja samad tootjad ning nad täiendavad 
teineteist. Vaidlustaja märkis lisaks, et kohtupraktikas on asutud seisukohale, et kui varasema märgiga 
tähistatud kaubad või teenused kuuluvad vaidlustatud märgi puhul kasutatud üldnimetuse või laia 
kategooria alla, tuleb need kaubad või teenused lugeda identseks, sest amet ei saa ametiülesande 
korras taotleja laiema kategooria kaupu/teenuseid analüüsida (Üldkohtu otsus 7.09.2006, T-133/05, 
Pam-Pim’s Baby-Prop, p 29 ja EUIPO juhis guidelines.euipo.europa.eu/1916864/1852310/kauba-
margisuunised/2-3-2-vaidlustatud-mark-holmab-varasema-margi-kaupu-teenuseid). Taotleja võib aga 
kaupade/teenuste loetelu sellisel viisil piirata, et identsus on välistatud, kuid sarnasus võib siiski ole-
mas olla (Üldkohtu otsus 24.05.2011, T-161/10, E-Plex, p 22). Vaidlustaja leidis, et analoogia korras 
on see kehtiv ka antud juhul, kus taotleja ei ole oma klassi 9 tarkvarakaupade kasutusotstarvet täpsus-
tanud ja seetõttu hõlmavad nad igal juhul ka vaidlustaja kl 41 teenustega sarnaseid tarkvarakaupu. 
Taotleja klassi 35 teenused info kogumine arvuti andmebaasidesse; info süstematiseerimine arvuti 
andmebaasides on vaidlustaja teenustega identsed. Taotleja klassi 35 teenus arvutipõhine dokumen-
dihaldus on samaliigiline vaidlustaja andmebaasidega seotud teenustega ja teenusega tekstitöötlus 
klassis 35, sest neil on sarnane olemus ja sihtrühm ning nad on üksteist täiendavad. Taotleja klassi 35 
teenused veebipõhise müügikeskkonna pakkumine kaupade ja teenuste ostjatele ning müüjatele; 
ärialased konsultatsiooniteenused; äritegevuse korraldamise konsultatsioonid on samaliigilised 
vaidlustaja teenustega kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; klientide profiilianalüüs kauban-
duse või turunduse jaoks; meediasuhete alased teenused; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; 
ostutellimuste töötlemine; otsingumootorite optimeerimine müügiedendusena; posti teel reklaami levi-
tamine; postimüügireklaam; pressiülevaateteenused; püsikliendiprogrammide haldamine ja reklaami-
teenustega, sest neil on sarnane olemus (kaupade müügi toetamine ja võimaldamine ja sellealane 
äriline nõustamine), sihtrühm (kaupade müügiga tegelev äriklient) ning tavapärane päritolu (on tavali-
ne, et müügiplatvormid pakuvad ka reklaamiteenuseid). Taotleja klassi 35 teenus maksudeklaratsiooni 
esitamise teenused on samaliigiline vaidlustaja teenustega info kogumine arvuti andmebaasidesse; 
info süstematiseerimine arvuti andmebaasides; ostutellimuste töötlemine; tekstitöötlus, sest neil on 
sarnane olemus (administratiivselt laadi tegevus), sihtrühm (haldusteenuseid vajavad ärikliendid) ja 
neil on sarnane tavapärane päritolu (administratiivsete teenuste pakkujad). Taotleja klassi 38 teenus 
juurdepääsu pakkumine andmebaasidele on samaliigiline vaidlustaja andmebaasidega seotud teenus-
tega klassis 35, sest neil on sarnane olemus ja sihtrühm ning nad on üksteist täiendavad. Taotleja 
klassi 42 teenused andmete kaugvarundus; andmete krüpteerimine; andmete või dokumentide muun-
damine füüsiliselt kujult elektroonilisele; andmeturbekonsultatsioonid; arvutiandmete taastamine; arvu-
tiplatvormide arendamine; arvutiprogrammide dubleerimine; arvutiprogrammide ja andmete teisenda-
mine, v.a füüsiline muundamine; arvutiprogrammide koostamine; arvutisüsteemide analüüs; arvutisüs-
teemide projekteerimine; arvutisüsteemide seiramine kaughalduse teel; arvutisüsteemide seire autori-



 

 3 

seerimata juurdepääsu või andmelekke tuvastamiseks; arvutitarkvara hooldamine; arvutitarkvara 
installeerimine; arvutitarkvara üürimine, laenutus; arvutitarkvarakonsultatsioonid; arvutitehnoloogia- ja 
programmeerimisteabe pakkumine veebilehe kaudu; arvutite viirusetõrje teenusena; arvutitehnoloogili-
sed konsultatsioonid; arvutiturbekonsultatsioonid; dokumentide digitaliseerimine (skaneerimine); info-
tehnoloogiakonsultatsioonid; infotehnoloogiateenuste pakkumine alltöövõtuna; internetiturbekonsultat-
sioonid; isiku tuvastamist võimaldavate andmete elektrooniline seire interneti kaudu toimuva identitee-
divarguse tuvastamiseks; kasutajate autentimise teenused kasutades tehnoloogiat e-kaubandustehin-
gute jaoks; pilvandmetöötlus; pilvekülv; pilveteenused (saas); platvorm teenusena (paas); serveri hos-
timine; tarkvara projekteerimine; tarkvara uuendamine; tarkvaraarendus tarkvarakirjastamise raames; 
tehnoloogilised konsultatsioonid; veebisaidipõhiste teaberegistrite loomine ja kujundamine teenusena 
(infotehnoloogiateenused); veebisaitide majutamine, hostimine; veebiserverite rent; ühekordse regist-
reerimise tehnoloogiaga sidusate tarkvararakenduste jaoks kasutajate autentimise teenuste pakku-
mine; arvutiprogrammide koostamine ja hooldus; arvutisüsteemide projekteerimine ja arendamine; 
arvutitarkvara arendamine ja hooldamine on olemuselt infotehnoloogialalased teenused. Sellistena on 
nad samaliigilised vaidlustaja klassi 35 teenustega info kogumine arvuti andmebaasidesse; info süste-
matiseerimine arvuti andmebaasides; arvutivõrgureklaam; veebilehe liikluse optimeerimine; veebi 
indekseerimine äri või reklaami eesmärgil; otsingumootorite optimeerimine müügiedendusena; kliki-
põhine reklaamimine, mis on samuti olemuselt infotehnoloogialased teenused ning on suunatud sa-
male sihtgrupile (ärikliendid). Seega on taotleja kaubad ja teenused vaidlustaja teenustega identsed 
või sarnased. 
 
Äravahetamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on otsustav tähtsus sellel, kuidas kõnealuste kaupa-
de või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (EKo 11.11.1997 C-251/95 Sabèl, p 23; Eko 
22.06.1999, C-342/97 Lloyd Schufabrik, p 25). Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad ja tee-
nused võivad olla suunatud nii laiemale avalikkusele (nt andmebaasid, tarkvara ja sellega seotud tee-
nused) kui äriklientidele (ärialased teenused, andmebaasid, tarkvara ja sellega seotud teenused). Sel-
liste kaupade ja teenuste hind on tavaliselt mõõdukas ning tarbija tähelepanu aste võib varieeruda 
madalast keskmiseni, sõltuvalt teenuse tellimise sagedusest ja hinnast. 
 
Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, 
et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjako-
hased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kont-
septuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja 
domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kauba-
märke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. 
Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad 
peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi 
domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine ele-
ment) olulisemad, kui nende erinevused. Vaidlustaja märkis, et nii taotletav kaubamärk kui üks vaid-
lustaja kaubamärk on ühest tähest ja sinisest värvist koosnevad sõnamärgid, mille puhul ei saa eraldi 
välja tuua eristavamaid ja domineerivamaid elemente. Sama kehtib vaidlustaja teise kaubamärgi koh-
ta, sest see on ühest sõnast koosnev märk, mille ainsaks kujunduselemendiks on sinine värv. Foneeti-
liselt on taotleja kaubamärk identne vaidlustaja ühe kaubamärgiga, sest mõlemad koosnevad ühest ja 
samast häälikust [d]. Taotleja kaubamärk on foneetiliselt sarnane vaidlustaja teise kaubamärgiga, sest 
vaidlustaja kaubamärk sisaldub täielikult vaidlustatud kaubamärgis, langedes kokku vaidlustatud kau-
bamärgi esimese häälikuga. Kohtupraktika kohaselt osutab tarbija üldjuhul tähelepanu esmalt kauba-
märgi algusosale, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde. See tähendab, et 
tavaliselt on tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline (Üldkohtu 15.12.2009 otsus T-
412/08: Trubion, p 40; 25.3.2009 otsus T-109/07: Spa Therapy, p 30). Visuaalselt on taotleja kauba-
märk väga sarnane vaidlustaja esimese kaubamärgiga, sest mõlemad koosnevad ühest ja samast 
tähest, milleks on trükitäht D, ning mõlemad on sinist värvi. Väike erinevus värvitoonis ja väike väljalõi-
ge taotleja D-tähe ülaosas on oma olemuselt ebaolulised muudatused, mis ei võimalda keskmisel tar-
bijal, kes ei saa kaubamärke vahetult võrrelda ning peab lootma oma ebatäiuslikule mälule, neid kau-
bamärke eristada. Taotleja kaubamärk on visuaalselt sarnane ka vaidlustaja teise kaubamärgiga, sest 
vaidlustaja kaubamärk sisaldub täielikult vaidlustatud kaubamärgis, langedes kokku vaidlustatud 
kaubamärgi algustähega, mis jääb keskmisele tarbijale kõige paremini meelde. Visuaalset sarnasust 
tugevdab väga sarnane sinine värv. Kontseptuaalselt on taotleja kaubamärk identne vaidlustaja 
esimese kaubamärgiga, sest mõlemad koosnevad ühest ja samast tähest – D. Taotleja kaubamärk on 
sarnane teise vaidlustaja kaubamärgiga, sest taotleja kaubamärk ja vaidlustaja kaubamärgi algustäht 
on identsed ning seega tekitavad tarbijates sarnaseid assotsiatsioone. 
 
Vaidlustaja märkis, et äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubamärki-
dega tähistatud kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majandusli-
kult seotud ettevõtjatelt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervi-
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kutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Vaidlustaja leidis, et esineb 
tõenäosus, et tarbija ajab vaidlustatud kaubamärgi tema varasema kaubamärgiga segamini (otsese 
äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise 
tõenäosus). Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke 
detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Silmas 
tuleb pidada, et keskmisel tarbijal ei ole reeglina võimalik ostuhetkel kaubamärke vahetult võrrelda 
ning ta peab usaldama oma eelneva ostu käigus või reklaami nägemisel mällu talletunud pilti varase-
mast märgist. Seetõttu mäletab keskmine tarbija eelkõige kaubamärke kui tervikuid ja neist jäänud üld-
muljet, mitte aga detaile. Vaidlustaja kaubamärgid on varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses, 
mõlema esitamise kuupäev on 28.05.2020. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus on esita-
tud 3.08.2021. Taotleja soovib registreerida oma kaubamärki vaidlustaja kaubamärkidega identsete ja 
samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks. Vaidlustaja on identsust ja samaliigilisust põhjenda-
nud. Ehkki kauba- ja teenusklasside numbrid on samad osaliselt, võib üldistatult öelda, et taotleja soo-
vib tähistada oma kaubamärgiga põhiliselt infotehnoloogilistel vahenditel põhinevaid info andmise tee-
nuseid, sellega seotud kaupu ja muid äriteenused. See on sama valdkond, kus tegutseb vaidlustaja. 
 
Taotleja kaubamärk on, arvestades tarbijate tähelepanelikkust ostusituatsioonis, identne ühe vaidlus-
taja kaubamärgiga. Vaidlustaja on eespool võrrelnud ja põhjendanud kaubamärkide identsust ja sar-
nasust. Äravahetamise tõenäosus on seda suurem, mida eristusvõimelisem kaubamärk on; kauba-
märkidel, mis on eriti eristusvõimelised tulenevalt kas nende olemusest või tuntusest turul, on palju 
ulatuslikum kaitse kui nendel, mis on vähem eristusvõimelised (EKo 29.09.1998, C-39/97 Canon 
Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer, p 18). Vaidlustaja kaubamärgid on olnud nii Eesti (ja ka 
naaberriikide) turul pikaajaliselt, neid on ulatuslikult reklaamitud ning nad on tarbijate hulgas tuntud. 
Taotleja ei ole vastu vaielnud väitele, et vaidlustaja kaubamärgid on tuntud. Seega suurendab antud 
juhul äravahetamise tõenäosust veelgi asjaolu, et vaidlustaja kaubamärkidel kaubamärgil on tulenevalt 
tuntusest kõrgendatud eristusvõime. Euroopa Kohtus on 29.09.1997 otsuses C-39/97 Canon Kabu-
shiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p-s 17 leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või 
teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice 
versa”. Seega suurendab ka antud juhul äravahetamise tõenäosust veelgi asjaolu, et taotleja kauba-
märk on vaidlustaja esimese kaubamärgiga praktiliselt identne. Arvestades teenuste identsust, kauba-
märkide sarnasust ning varasema kaubamärgi kõrget eristusvõimet leidis vaidlustaja, et esineb tõe-
näosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et 
tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab 
vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Eeltoodust tulenevalt on 
vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. 
 
Delfi on 1999. aastal Eestis asutatud uudisteportaal, mille kaubamärgiga on otseselt või kaudselt 
kokku puutunud peaaegu iga Eesti tarbija. Oma esimesele kaubamärgile vastavat D-kujutist on päral-
leelselt kaubamärgiga „Delfi + kuju“ pikaajaliselt kasutatud portaali äpil ja favikonidel. Kantar Emori 
poolt mais-juunis 2021 tehtud meediabrändide uuringu (põhjenduste lisa 1) kohaselt on vaidlustaja 
kaubamärgi Delfi spontaanne tuntus 57% (esimene maining 19%), ning temast kõrgemale on asetu-
nud üksnes kaubamärk Postimees. 34% vastajatest peab Delfit oma lemmikkanaliks (teine koht Posti-
mehe järel). Kantar Emori uuringu kohaselt paigutub Delfi kõrgele kohale sektoris, kuhu jäävad brän-
did, mida hindab meeldivaks lai ring tarbijaid ning mis paljude tarbijate jaoks kuuluvad ka tõeliste lem-
mikute hulka (slaid 9). Kantar Emor märgib oma järeldustes (slaid 15), et Delfi (ja Postimees) eristuvad 
teistest ka kõrge populaarsusega muukeelse elanikkonna seas. Delfit külastab Gemiuse (rahvusvahe-
line interneti valdkonnas konsultatsiooniteenust pakkuv ettevõte www.gemius.ee/ajalugu.html) 2021. a 
andmete (lisa 2) järgi igakuiselt ca 740 000 (detsembris 738 671) inimest. See on 78,91% 15-aastas-
test ja vanematest internetikasutajatest. Sama uuringufirma andmetel kasutas 247 851 inimest det-
sembris Delfi äppi, mida tähistatakse kaubamärgiga „D + kuju“. Kui igakuiselt kulutab keskmine 
kasutaja internetis 5,5 tundi, siis Delfis veedab ta sellest ajast 62% ehk 4 tundi ja 8 minutit. Jaanuaris 
2021 oli külastajate arv 698 000 (lisa 3). Vaidlustaja kaubamärgid on olnud nii Eesti (ja ka naaberriiki-
de) turul pikaajaliselt, neid on ulatuslikult reklaamitud ning nad on tarbijate hulgas tuntud. Taotleja ei 
ole vastu vaielnud, et vaidlustaja kaubamärgid on tuntud. 
 
Euroopa Kohus on 23.10.2003 otsuses C-408/01 märkinud, et sätte (Eestis KaMS § 10 lg 1 p 3) 
kohaldamiseks ei ole vajalik, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Isegi kui 
esinev sarnasus ei pruugi panna tarbijaid kaubamärke segi ajama, kuid võib jätta mulje, et nad on 
omavahel seotud, see tähendab luua nende vahelise seose, siis tuleb sellest järeldada, et maineka-
tele kaubamärkidele antud kaitset võib kohaldada isegi siis, kui vastandatud tähised on omavahel 
vähesel määral sarnased. Mainekatele kaubamärkidele antud laiendatud kaitse on olemuslikult erinev 
traditsioonilisest äravahetamise tõenäosusel põhinevast kaitsest. Asumine maineka kaubamärgi kiilu-
vette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda hüvitist 
maksmata ja panustamata kaubamärgi kuvandi loomisesse ja säilitamisse on kaubamärgi eristusvõi-



 

 5 

me või maine ebaõiglane ärakasutamine. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks piisab vaid sellisest sar-
nasusest, et tarbijad loovad seose maineka märgi ja tähise vahel. Kui kaubamärgid on kas või vähesel 
määral sarnased, peab hindama, kas kaubamärkide vähesest sarnasusest hoolimata on muude tegu-
rite, nagu varasema kaubamärgi üldtuntuse või maine esinemise tõttu tõenäoline, et asjaomane ava-
likkus loob nende vahel seose (EKo 24.03.2011 C-552/09 P, Ferrero / OHIM, p 66). Seega ei ole ka 
oluline, kas tarbija vahetaks ära vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud kauba ning taotleja kaubamär-
giga tähistatud kauba või seostaks nende omanikke. Märkide sarnasuse seisukohast määrav on üks-
nes see, kas vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi vahel on teatav sarnasus (taotleja kau-
bamärk meenutab või jäljendab tarbija jaoks vaidlustaja kaubamärki). Euroopa Kohus on leidnud (EKo 
27.11.2008 C-252/07, Intel Corporation/CPM United Kingdom, p 41-42, p 49), et sellise kaubamärkide 
vahelise seose olemasolu hindamisel võivad olla asjakohased järgmised asjaolud: 
• kaubamärkide vahelise sarnasuse ulatus – mida sarnasemad on märgid, seda tõenäolisem on, et 
hilisem märk meenutab asjaomasele sihtrühmale varasemat mainega kaubamärki (ka 6.07.2012, T-
60/10, p 26). 
• nende kaupade või teenuste laad, millega seoses on varasemal märgil maine ja mille jaoks soovitak-
se hilisemat märki registreerida, sh nende kaupade või teenuste sarnasuse või erisuse ulatus ning sa-
muti asjaomane osa avalikkusest. Kaubad või teenused võivad olla niivõrd erinevad, et hilisem kauba-
märk ei meenuta tõenäoliselt asjaomasele sihtrühmale varasemat kaubamärki; 
• varasema kaubamärgi maine tugevus; 
• varasema kaubamärgiga olemusliku või kasutamise käigus tekkinud eristusvõime ulatus. Mida suu-
rem on varasema kaubamärgi olemuslik eristusvõime, seda suurema tõenäosusega meenutavad tar-
bijad seda sarnase (või identse) hilisema märgiga kokkupuutel; 
• tõenäosus, et avalikkus võib kaubamärgid omavahel segi ajada. 
 
See loetelu ei ole ammendav ning märkide seose võib tõestada või välistada ka ainult mõne kriteeriu-
mi alusel. 
 
Vaidlustaja on kaubamärkide sarnasust põhjendanud eespool. Kaubamärkide sarnasuse aste on kõr-
ge ning asjaomased kaubad ja teenused on samaliigilised või identsed, tõenäoline on, et avalikkus 
võib kaubamärgid omavahel segi ajada. Vaidlustaja kaubamärkidel on nende teenuste valdkonnas tu-
gev olemuslik eristusvõime ja tugev maine. Vaidlustaja leidis, et eeltoodut arvestades on väga tõenäo-
line, et keskmine tarbija loob taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärkide vahele seose. 
 
Euroopa Kohus on selgitanud mainekate kaubamärkide kaitse sätte tõlgendamise kriteeriumit ning 
leidnud, et ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju teki-
tatud; piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks prima facie järeldada, et tulevikus varasema 
kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (EKo 12.12 2008 C-197/07, Aktieselskabet af 
21. november 2001 vs OHIM p 22). Niisugusele järeldusele võib jõuda tõenäosuste analüüsi pinnalt 
tehtavate loogiliste järelduste alusel, võttes arvesse asjaomases kaubandussektoris levinud praktikat 
ning kõiki muid konkreetse juhtumi asjaolusid. Vaidlustaja oli arvamusel, et taotleja kaubamärgi regist-
reerimine kahjustab ja kasutab ära tema kaubamärkide mainet ja eristusvõimet ning see arvamus ei 
ole üksnes hüpoteetiline. Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et mida tugevamad on kaubamärgi eris-
tusvõime ja maine, seda lihtsam on möönda, et sellele on tekitatud kahju (EKo 18.06.2009 C-487/07, 
L'Oréal and others, p 44). Hilisema identse või sarnase kaubamärgi esmakordne kasutamine võib olla 
teataval juhul piisav varasema kaubamärgi eristusvõime tegelikuks ning hetkel aset leidvaks kahjusta-
miseks või tõsise ohu tekitamiseks, et kaubamärki tulevikus sel moel kahjustatakse (EKo 27.11.2008 
C-252/07, Intel Corporation/CPM United Kingdom, p 75). Euroopa Kohus on selgitanud, et mis puudu-
tab konkreetsemalt varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamist, mida nimetatakse ka „lahjenda-
miseks”, „kärpimiseks” ja „hägustamiseks”, siis sellise kahjustamisega on tegu niipea, kui nõrgeneb 
selle kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenu-
seid, mille jaoks kaubamärk registreeriti ja mille jaoks seda kasutatakse, sest hilisema kaubamärgi ka-
sutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi ja selle hajumise, kuidas avalikkus domineerivat 
mõju tajub. Nii on see eeskätt siis, kui varasem kaubamärk, mis tekitas kohese seose kaupade või 
teenustega, mille jaoks see registreeriti, ei tekita enam sellist seost (C-252/07, p 29). Tarbija jaoks 
seostuvad kaubamärgid vaidlustaja kaubamärkide teenustega. Tegemist on nii olemuslikult kui kasuta-
mise käigus omandatud kõrge eristusvõimega kaubamärkidega, mida vaidlustaja on kasutanud pika-
ajaliselt. Väga sarnase, kuid muu isiku teenuseid tähistava märgi registreerimine nõrgendab vaidlus-
taja kaubamärkide eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustajaga ja 
tekib oht, et seda seostatakse hoopis taotlejaga. Teatavasti peab keskmine tarbija ostu sooritades toe-
tuma oma ebakindlale mälupildile. Sarnase kaubamärgi registreerimine ja kasutamine tekitaks turul 
olukorra, kus, nähes vaidlustaja kaubamärke, ei teki tarbijal enam varasemat kohest seost vaidlustaja 
teenustega, vaid ka taotleja kaubamärgi ja teenustega. Kui vaidlustaja sellist olukorda lubaks, tekiks 
ka muudel kolmandatel isikutel mulje, nagu oleks vaidlustaja kaubamärgi kasutamine muude isikute 
poolt aktsepteeritav. Vaidlustaja võttis oma kaubamärgi kasutusele juba aastaid tagasi ja on panusta-
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nud märkimisväärsel hulgal aega, energiat ja raha oma teenuste ja kaubamärgi vahelise tugeva side-
me üles ehitamisse. Taotlejal seevastu on väga lihtne see side hävitada, reklaamides oma identset 
teenust vaidlustaja kaubamärki sisaldava tähisega. Vaidlustaja kaubamärki sisaldava kaubamärgi 
registreerimine teise, vaidlustajaga mitte seotud isiku nimele nõrgendab tarbija jaoks seost konkreetse 
kauba ja kaubamärgi vahel ja kahjustab selle eristusvõimet.  
 
Kohtuasjas C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV tehtud otsuse p-des 49-50 ütleb Euroopa Kohus, et “kui 
kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi 
kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma 
rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi 
loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või 
maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks. Eeltoodut arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et 
direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 [analoogne KMS §10 lg 1 p-le 3] tuleb tõlgendada selliselt, et selle 
sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise 
tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldise-
malt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutami-
sest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda 
isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et 
saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist huvi-
tist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säi-
litamisel panustamata”. Vaidlustaja ja taotleja kaubad ja teenused on samaliigilised ja identsed. Nähes 
taotleja kaubamärki neil kaupadel või teenustel, võib keskmise tähelepanelikkusega tarbijale jääda ka 
mulje, et tegemist on vaidlustaja kaubamärgi uue versiooniga või vaidlustajaga seotud isiku kaubamä-
rgiga. Sellega saab taotleja vaidlustaja kaubamärkide maine ja eristusvõime arvelt ja neid ära kasuta-
des eelise teiste turul osalejate ees. Arvestades vaidlustaja kaubamärkide pikaajalist turulolekut ja tun-
tust, tekib taotlejal võimalus kasutada ebaausalt ära vaidlustaja kaubamärgiga seotud head, sh laitma-
tut mainet ja kõrget kvaliteeti ja usaldusväärsust oma brändi arendamiseks. 
 
Komisjon on 23.11.2010 otsuses 1025-o asunud seisukohale, et kui taotleja on valinud oma (tulevaste 
eeldatavate) toodete markeerimiseks vaidlustaja kaubamärkidega sarnase sõnakombinatsiooni 
PEIPSI KOLA, siis tuleb tal ka vastutada selles osas, et taolise kaubamärgi nägemine toob tarbijaile 
tahes-tahtmata meelde vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi(d) ning selline kasvõi nn kaudne assotsiee-
rumine ei ole mingil juhul kasulik (pigem vastupidi) vaidlustaja kaubamärkide mainele ning nendega 
markeeritud kaupadele. Vaidlustaja on oma kaubamärgi tuntuse saavutamisse märkimisväärselt 
investeerinud. Tarbijad usaldavad vaidlustaja teenust ja selle kvaliteeti. Vaidlustaja ja taotleja on eral-
diseisvad isikud, kelle vahel puuduvad ärisuhted, kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad 
ekslikult seostada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupu ja teenuseid vaidlustaja teenusega ning 
vaidlustajaga. Vaidlustaja ei saa kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud kauba või 
teenuse kvaliteeti ja sellega seotud mainet, kuigi keskmine tarbija eeldaks taotleja kaubamärki nähes 
just seda. Seetõttu esineb oht, et taotleja tegevus ei vasta vaidlustaja kvaliteedistandardile ning sellest 
tulenevale tarbijate ootusele ning võib seetõttu vaidlustaja kaubamärkide mainet kahjustada. Vaidlus-
taja oli seega seisukohal, et taotleja kaubamärk kasutab ära ja kahjustab tema kaubamärkide mainet 
ja eristusvõimet. 
 
Kokkuvõtteks leidis vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lõike 1 
punktidega 2 ja 3. 
 
Põhjendustele olid lisatud (1) uuring Brand21 meediabrändid 2021; (2) Delfi_Gemiuse andmed; (3) 
uudis „Gemius publishes Top 10 most visited websites in Estonia, January 2021“. 
 
Komisjon alustas 2.06.2022 vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust. 
 
 
Komisjoni selgitused ja otsus 
 
Kooskõlas TÕAS § 484 lõikega 1 juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele kätte toimetatud muul 
viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta 
vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale § 483 lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alus-
tab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust 
põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.  
 
Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab ko-
misjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse. 
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Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaid-
lustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-des 
2 ja 3 sätestatuga. 
 
Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3, § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõi-
kest 1 otsustab komisjon: 
 
rahuldada AS Ekspress Meedia vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus osaühing 
Directo kaubamärgi „D + kuju“ (taotlus nr M202101034) registreerimise kohta ning keelduda 
nimetatud kaubamärgi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 
p-de 2 ja 3 alusel. 
 
Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel 
hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab 
viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu 
möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, 
jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse 
jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti. 
s 
 
(allkirjastatud digitaalselt)  
 
Tanel Kalmet    Anneli Kapp    Mari-Epp Tirkkonen 


