MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1161-0

Tallinnas 30. detsembril 2009. a.

To6stusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja
Kerli Tults, vaatas kirjalikus menetluses libi WWF-World Wide Fund for Nature (Formerly
World Wildlife Fund), Avenue du Mont-Blanc, CH, (esindaja volikirja alusel patendivolinik
Almar Sehver) vaidlustusavalduse kaubamirgi "WMF + kuju” (taotlus M200700783, esitatud
17.05.2007) registreerimise vastu klassis 39 OU World Micro Freight nimele, mille kohta oli
avaldatud teave Eesti Kaubamairgilehes nr 7/2008.

Asjaolud ja menetluse kiik

01.09.2008 esitas WWF-World Wide Fund (edaspidi vaidlustaja) To0stusomandi
Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamirgi ,,WMF + kuju”
(edaspidi vaidlustatud kaubamérk) registreerimise vastu OU World Micro Freight (edaspidi
taotleja) nimele klassis 39 (transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside
korraldamine). Vaidlustatud kaubamark:

Vaidlustaja omab Eestis kehtivat Euroopa Uhenduse kaubamirki ,, WWF + kuju® (registreering
nr 1843077, taotluse kuupdev 18.10.2000, registreerimise kuupzev 18.10.2001, Eestis
diguskaitse omandamise kuupdev 01.05.2004, muuhulgas klassi 39 kuuluvate teenuste osas:
transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine). Nimetatud
registreeringu kohta on lisatud véljatrikk OHIM kaubamérkide andmebaasist koos tolkega
Eesti keelde (vaidlustusavalduse lisa 2). Vaidlustaja kaubamark:
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Kaubamargilehes nr 7/2008 (lk 25, vaidlustusavalduse lisa 3) avaldatust nihtub, et Patendiamet
on otsustanud registreerida vaidlustatud kaubamirgi (lisas 4 viljavote Patendiameti
andmebaasist vaidlustatud kaubamaérgi kohta). Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus
registreerida  vaidlustatud kaubamirk taotleja nimele on vdir ning vastuolus
kaubamirgiseaduse (edaspidi KaMS) normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega
on rikutud tema Gigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustatud kaubamairgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 1g 1 p-ga 2, mille kohaselt
Oiguskaitset ei saa kaubamairk, mis on identne v0i sarnane varasema kaubamirgiga, mis on
saanud oOiguskaitse identsete vOi samaliigiliste kaupade vO4i teenuste tdhistamiseks, kui on
toendoline kaubamirkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamairgi assotsieerumine
varasema kaubamirgiga. Vaidlustaja leiab, et KaMS tolgendamisel on analoogia alusel
kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Noukogu direktiiviga 89/104/EEC
21. detsembrist 1988 kaubamairke kasitlevate liikmesriikide Oigusaktide iihtlustamise kohta.
Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses (C-251795 Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport,
European Court reports 1997 page 1-06191) leidnud, et dravahetamise tGendosust peab
hindama globaalselt, arvesse vottes kdiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega.
Globaalne hinnang kaubamarkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse iile peab
tuginema kaubamarkide {ildmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.
Molemates kaubamdrkides omab visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja
domineerivat tihtsust nende kaubamdrkide sOnaline osa, kuna kombineeritud maérgis on
uldjuhul esmatihtsaks selle eristav sdnaline osa. Mérkide sarnasuse analiiiis pShineb t&siasjal,
et tarbija ei analiiiisi kaubamirke detailselt, kuid pdorab enam tihelepanu eristusvdimelistele ja
domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub vGimalus iildjuhul
mirke iliheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma maillu s66binud pilti varasemast
margist. Meelde jadb aga eelkdige margi domineerivam ja eristusvdimelisem osa. Seetottu on
mirkide sarnasused (madllu talletuv iihine element) olulisemad, kui nende erinevused.
Vaidlustaja kaubamargi sonaliseks osaks on kolmetiheline taheiihend WWF, mis on tema
drinimest tulenev akroniilim ja téhistab iilemaailmse tuntuse ja kuulsusega loodushoiu eest hea
seisvat organisatsiooni. Ka vaidlustaja kaubamérgis kujutatud kujundelement — pandakaru — on
tuntud, kui WWF ametlik siimbol ning voib eeldada, et paljudele isikutele seostub panda
kujutis ka WWF-i nimetusega. Vaidlustatud kaubamirk koosneb stiliseeritud, eelduslikult
kolmetdhelisest taheiihendist, mida tarbija v4ib tajuda erineval viisil. Taotleja on markinud
oma kaubamairgi kirjelduseks, et tegemist on tiheiihendiga WMF, seega nimetab vaidlustaja
taotleja kaubamarki selguse huvides ,,WMF + kuju“, kuid ilma omapoolse veendumuse ja
kinnituseta, et tarbija seda kaubamérki just selliste tidhtede lihendina tajub. Kuna tegemist on
taotleja kaubamairgi ainsa elemendiga, siis on ilmne, et tegemist on selle kaubamairgi
domineeriva elemendiga. Pohjuseks, et tarbija tajub seda kaubamirki just stiliseeritud
tahelihendina (mitte abstraktse graafilise kujundina) toetab asjaolu, et mérgi juures on selgelt
dratuntav tema algustiht W ning 16putdht F. Tegemist on levinud praktikaga stiliseeritud
kaubamirkides esitada teatavaid tdhti kattuvatena, antud juhul on v&imalik keskmist tihte
tajuda nii tdhena M, tdhena W ja ka tidhena V.

Eesti keeles, nagu ka teistes keeltes molemal sonal otsene tdhendus puudub, seetdttu
vaadeldavaid sonu tdhenduslikult eristada ei ole voimalik. Siiski, kontseptuaalselt iihendab
neid sarnane iilesehitus — mdlemad koosnevad kolmest tahest, milledest 2 (esimene ja viimane)
on identsed ning keskmise tihe osas v0ib esineda identsus, kuid igal juhul esineb keskmise
tdhe osas visuaalne sarnasus. Vaidlustaja kaubamdrk sisaldab ka panda kujutist, kuid see
seostub samuti tdhekombinatsiooniga WWF, kuna panda kujutise ndol on tegemist WWF-i
ametliku siimboli ehk maskotiga (seega nimetatakse seda "WWF-i panda"). Panda kujutis
vaidlustaja kaubamirgis ei tee vaadeldavaid kaubamirke eristavateks, kuna tarbija ndhes
vaidlustatud kaubamarki voib eeldada, et vaidlustaja kaubamarki kédsutatakse antud juhul ilma
panda kujutiseta.



Foneetiliselt on kaubamirgid sarnased, vaidlustaja kaubamarki hadldatakse eesti keeles [vvf] ja
taotleja kaubamirki [vmf] v&i [vvf]. Arvestada tuleb siinjuures asjaoluga, et markide
algushailik [v] ja viimane haélik [f] on mdlemas miérgis identne ning ka teises haalikus voib
potentsiaalne erinevus olla minimaalne. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt kdlalt ja tilesehituselt
on vaadeldavad kaubamargid sarnased.

Kaubamirgid on sarnased ka visuaalselt, seda eelkdige tihekombinatsioonide WWF ja WMF
suure visuaalse sarnasuse tdttu, kus identseteks on nii algus (W), kuid ka 16pp (F). Visuaalne
sarnasus esineb ka keskmiste tihtede puhul — W vs M on visuaalselt sarnased tihed, kuid lisaks
tuleb arvestada ka keskmise tihe kattuva esitusviisiga, mis vdib tarbijale tavalise tédhelepanu
juures jitta mulje W tihest. Visuaalselt omab kiill téhtsust ka panda kujutis vaidlustaja
kaubamirgis, kuid see element ei mdjuta kaubamérkide iildmuljet sellisel viisil, et vélistada
dravahetamise tdendosus. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et tarbijad eelduslikult seostavad panda
kujutise WWF taheiihendiga.

Vaidlustaja peab oma varasemates kaubamirgiregistreeringus sisalduvaga identseteks koiki
taotluse nr M200700783 kaupu — mdlemad kaubamirgid hélmavad transpordi, kaupade
pakendamise ja ladustamise teenuseid ning reiside korraldamise teenuseid.

Arvestades eeltoodud sarnasusi mirkide domineerivates ja eristavates elementides ning
hinnates mirke tervikuna leiab vaidlustaja, et esineb méirkimisvédrne tdendosus kaubamérkide
iravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tdendosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad
kaubamirgid (otsese #ravahetamise tdendosus) voi seostab vaadeldavate kaubamarkide
omanikke (kaudse dravahetamise tdendosus). Aravahetamise tdendosust suurendab veelgi
asjaolu, et tegemist on identsete kaupadega.

Vaidlustusavalduse esitaja viitab 29.09.1997. aasta Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 Canon
Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., European Court reports 1998. lehekiilg I-
05507, para. 17), milles Euroopa Kohus on leidnud, et "vidiksem sarnasuse tase kaupade voi
teenuste osas voib olla iilekaalutud kaubamirkidest pirineva suurema mérkide sarnasusega ja
vice versa.” Seega vaadeldavate kaupade identsusest tulenevalt on kdesolevas vaidluses
kaubamirkide dravahetamise tdendosuse oht suurendatud. Aravahetamise tdendosust
suurendab veelgi vaidlustaja kaubamérgi iilemaailmne tuntus ning tuntus Eestis — vaidlustaja
on oma pohitegevuse raames tegev ka seoses transpordisektoriga — nditeks on WWEF
eestvedamisel algatatud kampaania hoidumaks pilsivete Balti merre laskmise drahoidmiseks
rahvusvaheliste reisilaevade poolt. Seega on vaidlustaja tegev (labi oma pShitegevuse spektri)
ka konealuses (transporditeenuse valdkonnas. Lisatud on vastav artikkel WWEF-i
kodulehekiiljelt www.panda.org koos tdlkega Eesti keelde (lisa 5).

Lisaks kasutab ara ja kahjustab vaidlustatud kaubamirk vaidlustaja varasema tuntud
kaubamirgi ,WWF + kuju“ mainet ja eritusvGimet ning seetdttu on sellise kaubamargi
registreerimine vastuolus KaMS § 10 1g 1 p-ga 3, mille kohaselt diguskaitset ei saa kaubamark,
mis on identne vdi sarnane varasema registreeritud vdi registreerimiseks esitatud kaubamérgi
v6i valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamargiga, millel on diguskaitse teist
liikki kaupade voi teenuste tihistamiseks, kui hilisema kaubamirgiga vdidakse ebaausalt ara
kisutada voi kahjustada varasema kaubamargi mainet v3i eristusvdimet.

Vaidlustusavalduse esitaja on varasema kaubamirgi omanik KaMS §11 Ig 1 p 6 mdistes, mille
kohaselt varasem kaubamirk on Uhenduse kaubamirgimazruse alusel registreeritud Uhenduse
kaubamirk, kui taotluse esitamise kuupiev, prioriteedikuupéev voi Eesti registreeringu alusel
omandatud vanemusekuupéev on varasem. Eestis kehtiva Uhenduse kaubamirgi WWF + kuju
(reg nr 1843077) taotluse kuupdev (18.10.2001) ja Eestis Euroopa Liidu laienemise alusel
diguskaitse omandamise kuupéev (01.05.2004) on varasem taotleja kaubamérgi WMF + kuju
taotluse esitamise kuupaevast (17.05.2007).
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Léhtudes iilaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 Ig 1 p-dest 2 ja 3 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub
vaidlustaja tiithistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamargi registreerimise kohta taotleja
nimele klassis 39 ning kohustada Patendiametit jitkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri; viljatriikk Euroopa Uhenduse kaubamirgi WWF +
kuju (reg nr 1843077) kohta koos tdlkega; koopia kaubamirgi WMF + kuju (taotluse nr
M200700783) publikatsioonist; viljatriikk taotluse nr M200700783 WMF + kuju kohta ning
artikkel kodulehekiiljelt www.panda.org koos tolkega; tasutud on riigildiv.

Vaidlustusavaldus voeti 09.09.2008 komisjoni menetlusse nr 1161 all ja eelmenetlejaks
médrati Tanel Kalmet. Komisjon edastas vaidlustusavalduse koos lisadega taotlejale, andes
tahtaja taotleja seisukoha esitamiseks. Taotleja seisukohta ei esitanud. 23.09.2009 laekunud
16plikes seisukohtades jadb vaidlustaja varasemate nduete ja véidete juurde. 23.11.2009 alustas
komisjon asja nr 1161 16ppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tdendeid, leiab, et vaidlustusavaldus
kuulub rahuldamisele.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud Uhenduse kaubamirk ,, WWF + kuju*
(registreering nr 1843077, taotluse kuupdev 18.10.2000, registreerimise kuupdev 18.10.2001,
Eestis diguskaitse omandamise kuupdev 01.05.2004, muuhulgas klassi 39 kuuluvate teenuste
osas: transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine) on varasem kui
vaidlustatud kaubamirk. Vaidlustusavalduse esitamisest voib jareldada, et puudub varasema
kaubamirkide omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamargi registreerimiseks.

" Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamirgi registreerimine rikub vaidlustaja
varasemaid kaubamargidigusi ja on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-dega 2 ja 3.

KaMS § 10 1g 1 p 2 kohaselt ei saa Oiguskaitset kaubamirk, mis on identne voi sarnane
varasema kaubamdrgiga, mis on saanud Giguskaitse identsete vOi samaliigiliste kaupade voi
teenuste tdhistamiseks, kui on tdendoline kaubamérkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas
kaubamairgi assotsieerumine varasema kaubamargiga.

Kaubamairkide &ravahetamise toendosust peab hindama globaalselt, arvesse vottes koiki
tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamarkide visuaalse,
foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse iile peab tuginema kaubamarkide iildmuljele, arvestades
nende eristavaid ja domineerivaid komponente. On omaksvoetud seisukoht, et kombineeritud
margis on lildjuhul esmatdhtsaks selle eristav sonaline osa. Vastandatud kaubamirgid on
kombineeritud kaubamargid.

Vaidlustaja on seisukohal, et vastandatud kaubamirkides omab visuaalselt, foneetiliselt ja
semantiliselt olulist ja domineerivat tdhtsust nende kaubamirkide sonaline osa. Mirkide
sarnasuse analiiiis pohineb tdsiasjal, et tarbija ei analiiiisi kaubamérke detailselt, kuid poorab
enam tdhelepanu eristusvéimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda,
et tarbijatel puudub vdimalus iildjuhul méarke iiheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama
oma madllu s66binud pilti varasemast margist. Meelde jaab aga eelkdige margi domineerivam ja
eristusvoimelisem osa. Seetéttu on mérkide sarnasused (méllu talletuv iihine element)
olulisemad, kui nende erinevused. Lisaks omab ka teatud mdju vaidlustaja nimes sisalduv
lihend WWF, mis on identne vGi eksitavalt sarnane vorreldavate kaubamirkide sonaliste
osadega ning mis voib suurendada tarbija poolse kaubamairkide dravahetamise tdendosust.

Vaidlustaja kaubamidrk sisaldab ka panda kujutist, kuid see seostub samuti
tahekombinatsiooniga WWF, kuna panda kujutise néol on tegemist WWF-i ametliku siimboli
ehk maskotiga. Vaidlustaja on seisukohal, et panda kujutis vaidlustaja kaubamirgis ei tee
vaadeldavaid kaubamairke eristavateks, kuna tarbija, nidhes vaidlustatud kaubamarki, voib
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eeldada, et vaidlustaja kaubamirki vdi selle stiliseeringut kéasutatakse antud juhul ilma panda
kujutiseta.

Panda kujutis vaidlustaja kaubamirgis ei mdjuta vaidlustaja hinnangul kaubamérkide ildmuljet
sellisel viisil, et vilistada dravahetamise tdendosus. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et tarbijad
eelduslikult seostavad panda kujutise WWEF téheiihendiga.

Moblemad kaubamirgiregistreeringud hdlmavad transpordi, kaupade pakendamise ja
ladustamise teenuseid ning reiside korraldamise teenuseid, olles seega teenuste osas identsed.
On omaksvdetud seisukoht, et viiksem sarnasuse tase teenuste osas voib olla lilekaalutud
kaubamirkidest pirineva suurema markide sarnasusega ja vice versa. Seega vaadeldavate
teenuste identsusest tulenevalt on kiesolevas vaidluses kaubamirkide &ravahetamise
tdendosuse oht suurendatud.

Arvestades eeltoodud sarnasusi mirkide domineerivates ja eristavates elementides ning
hinnates mirke tervikuna leiab vaidlustaja, et esineb markimisvaarme tdendosus kaubamirkide
dravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tdendosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad
kaubamirgid (otsese #ravahetamise tdendosus) vdi seostab vaadeldavate kaubamirkide
omanikke (kaudse dravahetamise tdendosus). Aravahetamise tdendosust suurendab vaidlustaja
kaubamargi lilemaailmne tuntus.

Eeltoodut arvestades leiab komisjon, et taotleja nimele kaubamirgi ,,WMF + kuju“
registreerimine on vastuolus KaMS § 101g 1 p-ga 2.

Eeltoodut arvestades ei ole vajalik hinnata vdimalikku vastuolu KaMS § 10 Ig 1 p-ga 3.
Tulenevalt eeltoodust, vottes aluseks TOAS § 61 1g 1 ja2, KaMS §411g2ja3,§101g1p2,
komisjon

otsustas:

vaidlustusavaldus rahuldada, tiihistada Patendiameti otsus kaubamirgi “WMF + kuju”
(taotlus nr M200700783) registreerimise kohta klassis 39 ning kohustada Patendiametit
jitkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib
jitkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, v3ib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamirgi diguskaitset vilistava asjaolu v&i selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.
Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jdustub komisjoni otsus kolme kuu mé6dumisel otsuse avaldamisest ja
kuulub tiditmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vdta hagi menetlusse, jatab hagi 1dbi vaatamata v5i 15petab
menetluse otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumédaruse joustumise hetkest,
kui kohtuméarusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

R. Laaneots

K. Tults




Eriarvamus

Leian, et:

- taotleja ei ole oma seisukohti kidesolevas vaidluses esitanud, mistttu ei ole teada, kas ta
soovib vaidlustusavaldusele vastu viita. Teadmata on taotleja voimalikud argumendid
konealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole
esitanud iihtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, iildse soovib neile vastu viita;

- vaidlustaja vdited kaubamairkide sarnasuse osas ei ole tdielikult veenvad. Panda kujutis
vastandatud kaubamirgis voib kujutada endast olulist erinevust vaidlustatud kaubamirgiga
vorreldes;

- komisjon on kaubamairgi diguskaitse alaseid vaidlusi lahendav organ. Tunnistan, et antud
asjaoludel ja arvestades eriti taotleja passiivsust menetluses on vaidlus lahendatud komisjoni
otsuses, kuid otsuses kajastatud tolgendust ei tuleks arvestada kaubamirgiGiguse praktika
lahtekohana.

Kerli Tults \ N\






