MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 789-0
Tallinnas, 10. augustil 2005. a.
To6stusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Rein Laaneots
ning Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses ldbi Itaalia #riiihingu Gianni Versace S.p.A.

vaidlustusavalduse kaubamirgi “V VERSUS + kuju” (taotlus nr M200300694)
registreerimise vastu klassis 16.

Asjaolud ja menetluse kiik

01.06.2004 esitas Itaalia #riiihing Gianni Versace S.p.A. (keda volikirja alusel esindab
patendivolinik Jiiri Ké#osaar) tddstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse,
milles vaidlustatakse kaubamirgi “V VERSUS + kuju” (taotlus nr M200300694)
registreerimine klassis 16 Eesti Ekspressi Kirjastuse AS nimele. Vaidlustusavaldus
registreeriti apellatsioonikomisjonis numbri 789 all. Gianni Versace S.p.A. (edaspidi
“Versace”) leiab, et kaubamirgi “V VERSUS + kuju” registreerimine Eesti Ekspressi
Kirjastuse AS (edaspidi “Ekspress™) nimele on vastuolus kaubamérgiseaduse (KaMS) § 8 Ig 1
p-ga 4 (siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamirgiseadusele, kui ei ole
mirgitud teisiti) ning t6stusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6bis.

Vaidlustusavalduses margitakse, et Versace’le kuulub iildtuntud kaubamirk “VERSUS”,
mille all annab ta vilja muuhulgas oma kollektsioonide pildialbumeid. Samuti kasutatakse
kaubamirki “VERSUS” mitmesugustel papist valmistatud toodetel nagu nditeks karpidel.
Ekspress taotleb kaubamirgi “V VERSUS + kuju” registreerimist jirgmiste kaupade
tahistamiseks: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
triikitooted, sh ajakirjad, ajalehed, kalendrid, perioodiliselt ilmuvad triikised, plakatid,
raamatud, brosiiirid, kaardid, kataloogid, pisitriikised, reklaamprospektid, juhend- ja
oppematerjalid; fotod; kirjatarbed; plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse.
Seega on kaubamiirgitaotlus “V VERSUS + kuju” esitatud kaupadele, mis on samasugused
vdi sarnased kaupadega, millel kasutatakse kaubamirki “VERSUS”.

Samuti on Versace seisukohal, et taotletava kaubamirgi “V VERSUS + kuju” oluline osa
kujutab endast varasema iildtuntud kaubamirgi “VERSUS” reproduktsiooni. Viidates
raamatule “Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial
Property” mirgib Versace, et Pariisi konventsiooni artikli 6bis eesmirk on vilistada selliste
kaubamirkide registreerimine ja kaitse, mis vdivad pdhjustada #dravahetamist varasema
kaubamiirgiga, mis on selles riigis tuntud. Selline dravahetamine vdib aset leida, kui tegemist
on varasema kaubamirgi taasesituse, imitatsiooni voi tdlkega, samuti juhul, kui taotletava
kaubamirgi oluline osa kujutab endast varasema kaubamirgi taasesitust. WIPO Peaassamblee
ja Pariisi Liidu Assamblee iihisresolutsiooni “Joint Resolution Concerning Provisions on the
Protection of Well-known Marks” artikli 4(1)(a) kohaselt loetakse kaubamirk konfliktis
olevaks varasema iildtuntud kaubamirgiga, kui kaubamirk vo&i selle oluline osa kujutab
endast {ildtuntud kaubamirgi reproduktsiooni, imitatsiooni, tdlget vdi transliteratsiooni, mis
voib pdhjustada segiajamist.
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Viidatud iihisresolutsiooni artikli 2(1)(b) kohaselt peaksid kompetentsed ametivdimud arvesse
vdtma neile esitatud infot, pdorates tihelepanu teguritele, millest vdib jéreldada, et mérk on
vdi ei ole tildtuntud. Selliseks informatsiooniks vdib olla kaubamirgi kasutamise kestus,
ulatus ning geograafiline ala; igasuguste kaubamirgi kampaaniate, kaasaarvatud reklaamimise
v3i avalikustamise kestus, ulatus ja geograafiline ala, kaubamirgiga tahistatud toodete vdi
teenuste presenteerimine laatadel vdi niitustel; kaubamirgi registreeringute voi taotluste
kehtivusaeg ja geograafiline ala, samuti kaubamairgile omistatud véértus.

Versace, asutatud 1978. aastal, on iiks maailma juhtivaid rahvusvahelisi moemajasid. Versace
Group’i Itaalias asuv emafirma Gianni Versace S.p.A. disainib ja turustab luksusrdivaid,
aksessuaare, parfiilime, jumestusvahendeid ja kodu sisustust jirgnevate kaubamirkide all:
Versus, Versace, Versace Jeans Couture, Versace Classic V2, Versace Sport, Versace
Intensive, Versace Young ja Palazzo Versace. Versace’ moeosakond hdlmab silmapaistvaid
disainereid ja stiliste, kes tddtavad meeskondades, mis tegelevad konkreetse
moekollektsiooniga. K&ik need meeskonnad tootavad Donatella Versace’ range jérelevalve
ning juhtimise all. Krge kvaliteedi tagamiseks valmistavad Versace’ tooteid hoolikalt valitud
tootjad. Versace’ kollektsioone levitatakse ldbi miiiigivorgustiku, mis hdlmab 240
eksklusiivset luksus- ja moekaupade poodi, enam kui 150 eraldi asuvat osakonda peamistes
kaubamajades ja tax-free tsoonides, samuti rida mitmeid kaubamirke miiiivaid luksus- ja
moekaupade poode 60 riigis.

Kaubamirk “VERSUS” on registreeritud (v3i registreerimiseks esitatud) nii Uhenduse
kaubamirgina (reg nr 001665512) kui iile kogu maailma erinevate kaupade ja teenuste, sh
klassi 16 kuuluvate kaupade tihistamiseks. Kaubamirki “VERSUS” on ka ulatuslikult
reklaamitud erinevate maade viljaannetes, niiteks ajakirjades “Marie Claire”, “Premiere”,
“Max”, “Elle”, “L’Espresso”, “Panorama”, “Vogue”. Seega on tegemist kaubamirgiga, mis
on juba aastaid olnud registreeritud viga paljudes riikides mitmesuguste kaupade ja teenuste
tihistamiseks. Kaubamirgi hea maine hoidmiseks ning kaubamirgi véirtuse suurendamiseks
valitakse rangelt nii kaubamirgiga tihistatud kaupade tootjaid kui ka turustamiskanaleid,
seejuures kaubamiirki ulatuslikult reklaamides.

Uhtlasi teatab Versace, et ei ole andnud Ekspressile kirjalikku luba kaubamirgi “V VERSUS
+ kuju” registreerimiseks.

Sellest tulenevalt palub Versace apellatsioonikomisjonil tithistada tdies ulatuses Patendiameti
otsus kaubamirgi “V VERSUS + kuju” registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit uue
otsuse tegemiseks apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse juurde esitas Versace tdenditena alljargnevad materjalid:

- Viljavdte Eesti Kaubamiirgilehest 4/2004 kaubamirgi “V VERSUS + kuju” kohta;

- Viiljavote raamatust “Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of
Industrial Property”, 1k 90-91;

- “Joint Resolution Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks”;

- “VERSUS?” tootekataloogid;

- “VERSUS” tootendidis;

- Viljatriikk veebilehelt www.versace.com;

- Viljatriikid OHIM-i, Jaapani, Soome, Kanada, Suurbritannia, Austraalia, lirimaa, Ameerika
Uhendriikide, Rootsi kaubamirgibaasidest kaubamirgi “VERSUS” kohta;

- Kaubamirgi “VERSUS” taotluste ja registreeringute loetelu tabeli kujul;
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- Viljatriikid kaubamirgi “VERSUS” kohta ajakirjadest “Marie Claire”, “Premiere”, “Max”,
“Elle”, “L’Espresso”, “Panorama”, “Vogue” jt aastatest 1993-2002.

07.09.2004 esitas Ekspress (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts)
apellatsioonikomisjonile oma kirjaliku seisukoha vaidlustusavaldusega nr 789 seoses.
Ekspress ei ndustu Versace’ vaidlustusavalduses tooduga ning vaidleb sellele vastu. Ekspress
mirgib, et KaMS § 8 Ig 1 p 4 kohaldamiseks peab olema tdendatud kaubamirgi iildtuntus
Eesti Vabariigis. Kaubamirgi “VERSUS” iildtuntus Eestis ei ole tdendatud.
Vaidlustusavaldusele on lisatud hulgaliselt materjale, mille sisu on erinevates vodrkeeltes ja
tdlkimata. Toostusomandi Siguskorralduse aluste seaduse §41 kohaselt tuleb esitada
vddrkeelsed dokumendid koos eestikeelse tdlkega. Samas mirgib Ekspress, et isegi kui
esitatud materjalid viiakse ndutavasse vormi, jddb arusaamatuks, kuidas need materjalid
tdendavad kaubamirgi “VERSUS” iildtuntust Eestis. On selgusetu, milline on nende
materjalide seos Eestiga ning kuidas need on olnud kittesaadavad kohalikele tarbijatele.
Samuti puuduvad andmed, et Versace oleks Eestis miitinud klassi 16 kuuluvaid kaupu
kaubamirgi “VERSUS” all. Seega ei tdenda vaidlustusavaldusele lisatud materjalid
kaubamirgi “VERSUS?” iildtuntust Eestis.

Ekspress leiab ka seda, et Versace ei kasuta kaubamirki “VERSUS” samasuguste voi sarnaste
kaupade tihistamiseks, mille osas on esitanud kaubamirgitaotlus nr M200300694 (s.o klassi
16 kaupade tihistamiseks). Versace on kasutamise niidetena vilja toonud, et kaubamirgi
“VERSUS” all antakse vilja kollektsioonide pildialbumeid ning et seda kasutatakse samuti
mitmesugustel papist valmistatud toodetel, niditeks karpidel. Ekspress leiab, et Pariisi
konventsiooni artiklit 6bis tuleb tdlgendada selliselt, et kaubamirk peab olema iildtuntud
nende kaupade suhtes, mille tihistamisega kaubamirk iildtuntuse omandas. See téihendab, et
iildtuntus ja kaubad, millel kaubamirki tarvitatakse, peavad olema omavahel seotud.
Kiesoleval juhul ei saa karbi — mis tegelikkuses on ilmselt toote pakend — markeerimist
kaubamirgiga pidada kasutamiseks klassi 16 tootele, vaid selline kasutamine on karbi sees
oleva toote tihistamine. Ka ei saa vaidlustusavalduses nimetatud kollektsioonide
pildialbumite tidhistamist lugeda mirgi tarvitamiseks kaubamirgitaotluses nr M200300694
loetletud kaupadele. Oluline on hinnata trilkkise eesmirki ja sisu. Ei ole teada, et Versace
tegeleks triikitoodete pakkumise vdi teiste tarbeks papist toodete (karpide) valmistamisega.
Tegemist on moekauba tootjaga. Seega on antud juhul ilmne, et tarbija omandab pildialbumi
kollektsiooniga tutvumise eesmirgil. Markeering “VERSUS” pildialbumil ei ole mitte triikise
nimi, vaid selles tutvustatava kollektsiooni nimi. Sellest tulenevalt tuleb kollektsioonide
pildialbumite tihistamist lugeda mirgi kasutamiseks vastavate kollektsiooni kuuluvate
toodete osas, mitte kasutamiseks triikisel. Ettev3tjate hulgas on levinud, et oma toodete
edukamaks turustamiseks jagatakse tarbijatele paberkandjal materjale, mis nende tooteid
kiisitlevad. Oleks absurdne viita, et kdik sellist meetodit kasutavad ning samuti oma tooteid
papist karpides turustavad ettevotjad kasutavad oma kaubamirki klassi 16 kaupade
tihistamiseks. Nii ei ole ka niiteks jookide tootjate nidol automaatselt tegemist
pudelivalmistajatega.

Ekspress mirgib, et sdna “versus” ei ole tehissdna, vaid omab kindlat tdhendust. Seda sdna ei
seostata iiksnes Versace’ga. Ka Eesti #riregistrisse on kantud mitmeid erinevaid ettevdtjaid,
kelle drinimes sisaldub sdna “versus”.

Erinevalt Versace’st kasutab Ekspress kaubamirki “V VERSUS + kuju” Eestis triikiste
tahistamisel. Selle kaubamirgi all ilmuv noorteleht ilmub kord kuus ajalehe Eesti Ekspress
vahel. Saades alguse Tallinna 32. Keskkooli koolilehest, on kidesolevaks hetkeks nimetatud
noortelehte vilja antud iile kahe aasta ning leht on noorte hulgas omandanud mérkimisvéérse



tuntuse. Ei ole teada iihtegi juhtu, kus tarbija oleks seda lehte seostanud Versace’ga.
Arvestades, et Versace’ tegevusvaldkond on erinev Ekspressi omast, puudub ka tarbija
eksitamise voi mérkide dravahetamise tdendosus.

Ekspress palub jitta vaidlustusavaldus téielikult rahuldamata.

Oma seisukohtadele on Ekpress lisanud tdendina viljatriiki &riregistri andmebaasist sona
“versus” drinimes sisaldavate ettevitjate kohta (9 ettevotjat).

10.11.2004 esitas Versace apellatsioonikomisjonile tdlked varem esitatud vddrkeelsetest
materjalidest.

10.12.2004 esitas Versace apellatsioonikomisjonile vastuse Ekspressi seisukohtadega seoses.
Ekspress on rohutanud asjaolu, et kaubamargi “V VERSUS + kuju” all ilmub kord kuus Eesti
Ekspressi vahel noorteleht, mis on saanud alguse Tallinna 32. Keskkooli koolilehest. Versace
juhib tihelepanu sellele, et tema kaubamirgiga “VERSUS” tihistatavad kaubad on suunatud
nooremale tarbijaskonnale. Kaubamirk “VERSUS” iihendab tinavakultuuri toore energia ja
kdrgmoe piirgimused. Selles kollektsioonis leidub rdivaid, aksessuaare, parfiiime ja teisi
tooteid nooruslikele meestele ja naistele, kes otsivad uudset riietust viljendamaks nende
tavapirasest erinevat, 13busat ja ahvatlevat isikupéra. Et kaubamirgiga “VERSUS” tihistatud
tooted on suunatud nooremale tarbijaskonnale, néihtub muuhulgas vaidlustusavaldusele lisatud
reklaamidest, mis kdik on avaldatud just noorema tarbijaskonna poolt loetavates ajakirjades.
Noorem tarbijaskond on teadaolevalt ka trenditundlikum vanema tarbijaskonnaga vorreldes.
Seetdttu kaubamirgi “V VERSUS + kuju” kasutamine just noortelehe tdhistamiseks pigem
suurendab kaubamirkide segiajamise vdimalust kui vilistab seda.

Versace mirgib ka seda, et kaubamirgiga “VERSUS?” tihistatavad kaubad on haute couture
tooted, mitte massitarbetooted. Seetdttu on ka selliste toodete tarbijaskond Eestis piiratud ning
miiligimahud viikesed. Siinkohal v3ib paralleele tdmmata selliste kaubamirkidega nagu
niiteks “PORSCHE” ja “PONTIAC”, mille miitigimahud on samuti Eestis viikesed, kuid
tulenevalt kaubamirkide kasutamise kestusest teistes riikides, teistes riikides omandatud
mainest ja reklaamidest, on nimetatud kaubamirgid iildtuntud ka Eestis. WIPO ja Pariisi
Liidu iihisresolutsioon kinnitab Versace’ seisukohta, et iildtuntus vdib tuleneda ka
kaubamirgi kasutamise ulatusest, kestusest ja mainest teistes riikides. Téendid kaubamirgi
“VERSUS” registreerimise kohta teistes riikides ning ulatusliku reklaami kohta on
vaidlustusavaldusele ka lisatud.

Eestis on kaubamirgiga “VERSUS” tihistatud tooteid miitidud Tango Boutique’s (Airika
0U), kellele tooteid vahendab Versace’ litsentsiaat Ittierre S.p.A. Miitigimahud Eestis on kiill
viikesed, kuid nagu eelnevalt selgitatud, ei ole tegemist ka massitarbetoodetega.

Seoses Ekspressi viitega, et kaubamirk “VERSUS” ei ole iildtuntud seoses triikitoodetega,
viitab Versace KaMS § 5 Ig-le 4, mille kohaselt on kaubamirgiomanikul digus keelata
kaubamiirgi kasutamine samade v3i sarnaste kaupade ning teistegi kaupade ja teenuste puhul,
kui kaubamirk on Eesti Vabariigis iildtuntud ja sellise kasutamisega kaasneb kaubamirgi
eristatavuse vdi maine pdhjendamatu drakasutamine vdi eristatavuse vdi maine kahjustamine.
Kui asuda seisukohale, et tulenevalt KaMS §8 lg1 p-st 4 saab takistada tildtuntud
kaubamiirgi registreerimist iiksnes sarnaste kaupade puhul, oleks vdimalik olukord, kus
tildtuntud kaubamirgi omanik ei saa kiill takistada registreerimist, saab aga KaMS § 5 Ig 4
alusel takistada registreeritud kaubamirgi kasutamist. Ilmselgelt ei olnud seadusandja tahe
luua sellist olukorda. Seetdttu isegi juhul, kui Ekspress on seisukohal, et kaubamirk



“VERSUS” ei ole iildtuntust saavutanud triikitoodetega seoses, ei ole kaubamirk “V
VERSUS + kuju” eeltoodust tulenevalt ikkagi registreeritav.

Sellegipoolest ei ndustu Versace Ekspressi seisukohtadega kollektsioonide pildialbumite ja
teiste papist toodete osas. Kaubamirgi “V VERSUS + kuju” registreerimisel saab Ekspress
ainudiguse anda kaubamirgi ja kaubamirgiga sarnaste tdhiste all vilja mistahes toodete
katalooge, reklaamprospekte, samuti teisi triikitooteid. Kui iiheaegselt antakse vilja Versace’
toodete kataloogi nimetuse “VERSUS” all ja Ekspressi kataloogi “V VERSUS + kuju”, on
ilmselge, et eksitusse sattumise vdimalus on suur.

Versace peab ekslikuks ka Ekspressi seisukohta, et kaubamirgi kasutamine papil ja nendest
valmistatud toodetel peab tihendama teiste tarbeks papist toodete (karpide) valmistamist.
Kaubamiirgi kasutaja ei pea tingimata ise tegelema karpide tootmisega, ta v3ib tellida karpide
valmistamise ja kaubamirgiga kasutamise teiselt isikult ning tegeleda iiksnes turustamisega.
Samas ei ole Ekspress arvesse votnud asjaolu, et vaidlustusavalduse lisana esitatud pakend on
eraldi miitidav toode (analoogselt pakub niiteks Stockmanni kaubamaja eraldi tootena oma
kaubamairgiga karpi eelkdige kingituste pakkimiseks).

Versace palub vaidlustusavalduse nr 789 rahuldada.

Oma vastusele on Versace tiiendavate tdenditena lisanud:

- Koopia Versace’ ja Ittierre S.p.A. litsentsilepingu esimesest ja viimasest lehekiiljest (kuivord
lepingu sisu on vastavalt poolte kokkuleppele konfidentsiaalne);

- Ittierre S.p.A. arved Airika OU-le aastatest 1999-2003;

- Airika OU 08.12.2004 &iend.

08.02.2005 esitas Versace apellatsioonikomisjonile 10.12.2004 esitatud vddrkeelsete
materjalide tdlked eesti keelde.

14.02.2005 tegi apellatsioonikomisjon menetlusosalistele ettepaneku esitada iihe kuu jooksul
oma Idplikud seisukohad.

15.03.2005 esitas Versace apellatsioonikomisjonile oma 16plikud seisukohad. Versace
kinnitab, et jddb kdigi oma varem esitatud seisukohtade juurde. Kaubamiirgi “V VERSUS +
kuju” registreerimine klassis 16 Ekspressi nimele on vastuolus KaMS § 8 Ig 1 p-ga 4 ja Pariisi
konventsiooni artikliga 6bis. Seejuures refereerib Versace oma varasemalt esitatud seisukohti
ja pohjendusi ning viitab esitatud tdenditele. Versace toonitab, et tulenevalt KaMS § 8 Ig 1 p 4
ja § 5 lg 4 koostoimest ei ole kaubamirk “V VERSUS + kuju” klassis 16 registreeritav isegi
juhul, kui apellatsioonikomisjon peaks asuma seisukohale, et kaubamirk “VERSUS” ei ole
tildtuntust omandanud seoses ftriikiste, kataloogide ja papist toodetega. Versace palub
vaidlustusavalduse nr 789 rahuldada ja vastavalt (alates 01.05.2004 kehtiva) KaMS § 41
Ig-le 3 tiihistada Patendiameti otsus kaubamirgi “V VERSUS + kuju” registreerimise kohta
Ekspressi nimele klassis 16 tiies ulatuses ja kohustada Patendiametit uue otsuse tegemiseks
apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

17.03.2005 esitas apellatsioonikomisjonile oma 13plikud seisukohad Ekspress. Ekspress jdidb
seisukohale, et vaidlustusavaldus on pdhjendamatu ning puudub alus kaubamirgi “V
VERSUS + kuju” registreerimise otsuse tithistamiseks klassis 16. Ekspress ei ole viitnud, et
kaubamiirgi {ildtuntuse tunnistamisel ei peaks arvestama Versace’ poolt vilja toodud
asjaoludega. Samas on iildtuntuse tunnistamisel olulisimaks kaubamiirgi tuntus iildsuse seas
(tarbijad, kaupade jaotusvdrk, vastav drisektor). Muud asjaolud on iiksnes nd toetavad



asjaolud. Antud juhul puuduvad piisavad materjalid tegemaks jdreldust, et kaubamirk
“VERSUS” on iildtuntud Eestis. Versace’ esitatud tdenditel kas puudub iildse seos Eestiga voi
puuduvad andmed sellise seose kohta. Ittierre S.p.A arved ei puuduta valdavalt “VERSUS”-
tooteid, sellise nimetusega toode esines vaid iihel juhul. Vaadates arveid kogumis Arnika OU
diendiga, jéreldub, et tegemist ei ole iildtuntud kaubamirgiga. Puudub mirkimisvédrne
reklaam, miitiakse iithes kohas iiksikuid kaupu. Ei ole andmeid, et Eestis oleks Versace
turustanud klassi 16 kaupu kaubamairgi “VERSUS” all.

Uldtuntud kaubamirgi diguskaitse (nagu ka registreeringu alusel omandatud diguskaitse) ei
ole iildine ja abstraktne, vaid piiritletud konkreetsete kaupade/teenustega. Versace’
seisukohtadest ei selgu, milliste kaupade osas kaubamirgi “VERSUS” iildtuntuks lugemist
taotletakse. Apellatsioonikomisjon ei saa kaubamirki lihtsalt iildtuntuks lugeda, vaid
kaubad/teenused, mille osas seda teha, peavad olema maédratletud konkreetselt. Tuues
paralleeli, ei saa samamoodi taotleda kaubamirgi registreerimist, kui puudub kaupade ja
teenuste loetelu.

Isegi kui kaubamirk “VERSUS” peaks mingite kaupade osas olema {iildtuntud (mida esitatud
tdendite valguses ei saa viita), ei piisa ainuiiksi sellest kaubamirgi registreerimise
keeldumiseks — arvestama peab ka sellega, kas kaubamirgi registreerimisega v3iks kaasneda
mirkide dravahetamine. Just mirkide segiajamise vilistamine on Pariisi konventsiooni artikli
6bis eesmirk. Kiesoleval juhul ei ole sellist segiajamise ohtu Versace millegagi tdendanud
ega isegi pohjendanud. Millegagi ei ole tdendatud, et tarbija arvaks, et klassi 16 kaubad ja
Versace’ (eeldatavalt moe-)kaubad (parfiiiimid, rdivad, kotid jne) voiksid périneda samast
allikast. Et Versace’ “VERSUS”-kaubad on suunatud nooremale tarbijaskonnale ja et
Ekspress annab vilja noortele mdeldud ajalehte kaubamirgi “V VERSUS + kuju” all, ei
tihenda tarbijate eksitamise ohtu. Ekspressi ja Versace’ tegevusalad on tiielikult erinevad.
Pealegi on Versace’ kataloogidel alati koos kollektsiooni nimega “VERSUS” kasutatud
kaubamirki “VERSACE” vdi “Gianni Versace”, mis selgelt nditavad, kelle toodetega
tegemist on.

Séna “versus” ei ole vilja mdeldud Versace’ poolt, vaid on tavaline ja dritegevuses erinevate
isikute poolt laialdaselt kasutatav sdna. Lisaks varasemalt esitatud viljatriikile driregistrist
juhib Ekspress seejuures tihelepanu ka Uhenduse kaubamirkidele nr 001158823 (mirk
“VERSUS?” klassides 6, 9 ja 20) ja 001754431 (mérk “VERSUS” klassis 11), mis kinnitavad,
et kaubamirki “VERSUS” ei seostata vaid Versace’ga.

Seoses KaMS § 5 lg-ga4 mirgib Ekspress, et selle sitte puhul tuleb niidata iildtuntud
kaubamiirgi eristatavuse vdi maine kahjustamist v3i pdhjendamatut drakasutamist. Selliste
asjaolude esinemist ei ole aga tdendatud. Sellest ei olekski alust riikida, kuivord tegemist on
tavakeelest kasutatava sdnaga, mida kasutatakse paljude erinevate isikute poolt erinevates
tegevusvaldkondades.

Ekspress palub jitkuvalt jétta vaidlustusavaldus tiielikult rahuldamata.

Oma Idplikele seisukohtadele on Ekspress lisanud viljatriikid OHIM andmebaasist Uhenduse
kaubamirkide nr 001158823 ja 001754431 kohta.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud
tdendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei ole pdhjendatud ja tuleb jitta rahuldamata.



KaMS §8 Ig1 p4 kohaselt ei registreerita kaubamirgina teisele isikule kuuluvaid,
kaubamiirgi registreerimise taotluse saabumise kuupéeval voi prioriteedikuupédeval Eesti
Vabariigis to6stusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tihenduses {iildtuntud
kaubamirke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud v6i mitte,
kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Toostusomandi kaitse Pariisi
konventsiooni artiklist 6bis nihtub, et Pariisi Liidu liikmesriigid kohustuvad ex officio, kui
antud riigi seadused seda lubavad, vdi asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi likkama voi
kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamargi tarvitamise, kui mark kujutab endast teise mérgi
taasesitust, jiljendit voi tdlget, mis vOib pdohjustada tema &dravahetamist, kuivord
registreerimis- v3i kasutusriigi piddev organ tunnistab, et mérk on selles riigis {ildtuntud kui
kiesoleva konventsiooni eesdigusi kasutava isiku mérk ja seda tarvitatakse samasuguste voi
sarnaste toodete jaoks. Samuti néhtub Pariisi konventsiooni artiklist 6bis, et nimetatud séte
laieneb ka juhtudele, kus mirgi oluline osa kujutab endast iildtuntud mirgi taasesitust vdi
jdljendit, mis v3ib pdhjustada dravahetamist teise mérgiga.

Kiesolevas asjas esitatud tdenditest ei nihtu, et Versace’ kaubamirk “VERSUS” oleks olnud
Eestis mistahes kaupade osas iildtuntud kaubamirgitaotluse nr M200300694 esitamise
kuupieval, mistdttu ainuiiksi seetdttu ei ole kaubamirgi “V VERSUS + kuju” registreerimine
Ekspressi nimele vastuolus KaMS §8 Igl p-ga4. Valdav enamus Versace’ poolt
apellatsioonikomisjonile esitatud kaubamirgi “VERSUS” kohta kdivatest materjalidest ei ole
kas iildse Eestiga seostatavad vdi puuduvad andmed sellise seose olemasolu kohta. Nii ei
vdimalda niiteks apellatsioonikomisjonile esitatud “VERSUS” tootekataloogid teha jéreldust,
et kaubamirk “VERSUS” oleks Eestis iildtuntud. Arvestades, et mitmetes tootekataloogides
on esitatud andmed riikide kohta, kus asuvad “VERSUS” tooteid pakkuvad boutique’id ning
et nende riikide hulgas ei ole mirgitud Eestit, tuleks tootekataloogide pdhjal pigem asuda
seisukohale, et “VERSUS” toodetel puudub Eestiga viikseimgi seos. Samuti ei tdenda
kaubamirgi “VERSUS” iildtuntust selle mirgi reklaamimine vilismaistes moeajakirjades.
Versace ei ole tdendanud ega isegi mitte selgitanud, kuidas vilismaa ajakirjanduses ilmunud
reklaamid on teinud kaubamirgist “VERSUS” iildtuntud kaubamirgi Eestis. Ka
apellatsioonikomisjonile esitatud materjalide osas, mis kisitlevad kaubamirgi “VERSUS”
registreerimist eri riikides, ei ole tdendatud ega selgitatud, missugune on seos selliste
registreeringute ja kaubamirgi “VERSUS” viidetava iildtuntuse vahel.

Mboistagi on &ige muuhulgas WIPO Peaassamblee ja Pariisi Liidu Assamblee
tihisresolutsioonis viljendatud p&himdte, mille kohaselt tuleb kaubamirgi iildtuntuse
hindamisel arvesse votta esitatud infot, pdorates tihelepanu teguritele, millest voib jédreldada,
kas mirk on vdi ei ole iildtuntud. Seejuures ei ole iseenesest vilistatud, et konkreetses riigis
vdib olla tildtuntud ka selline kaubamirk, mida selles riigis ei ole kasutatud. Kuid nii nagu ei
oleks dige tidhelepanuta jitta infot, mis seondub kaubamirgi kasutamisega (vGi ka
registreerimisega, nditustel tutvustamisega jne) teistes riikides, oleks véir jdtta hinnang
andmata ka sellele, kas konkreetsel juhul taolisel tegevusel v3ib olla mingisugune mdju riigis,
kus on vaja hinnata kaubamirgi iildtuntust. Selge on see, et viidatud iihisresolutsiooni
koostajate soov ja eesmirk ei ole olnud panna vdrdusmirki nditeks kaubamiirgi vilisriikides
registreerimise ning kaubamirgi iildtuntuse vahele. Kaubamirkide registreerimise ulatus,
reklaamimise kestus jms on iihisresolutsioonis vilja toodud kui iihed paljudest asjaoludest,
mida tuleks konkreetse kaubamiirgi iildtuntuse hindamisel kaaluda, mitte kui asjaolud, mis
iseenesest kinnitavad kaubamirgi iildtuntust. Toetudes apellatsioonikomisjonile esitatud
dokumentidele, ei ole kiesolevas asjas Versace mingil moel nididanud, et kaubamirgi
“VERSUS” kasutamise, registreerimise v3i promotsiooni tulemusena teistes riikides on
nimetatud kaubamirk muutunud Eestis {ildtuntuks.



Ainsad kaubamirki “VERSUS” puudutavad tdendid, mis on otseselt seostatavad Eestiga, on
apellatsioonikomisjonile esitatud Airika OU &iend ning Ittierre S.p.A. (s.0 Versace’
litsentsiaadi) arved Airika OU-le. Kuid ka nimetatud tdendid kinnitavad pigem seda, et
kaubamirk “VERSUS” ei ole Eestis iildtuntud. Nii kinnitab Airika OU oma 08.12.2004
diendis, et teeb koostddd Ittierre S.p.A.-ga alates 1998. aasta algusest, kuid et “VERSUS”
kaupade osakaal on nende kaubavalikus jéirjest vihenenud, piirdudes viimastel aastatel ainult
aksessuaaridega ja sedagi viikestes kogustes. Reklaami kohta mirgib Airika OU, et
paberkandjal reklaami on nad teinud ainult iihel korral — ajakirja “Favoriit” 1999. a jaanuari
numbris.

Asjakohatu on Versace’ selgitus, et kaubamirgiga “VERSUS” tihistatavad kaubad on haute
couture tooted ja mitte massitarbetooted ning et seetdttu on ka selliste toodete miitigimahud
Eestis viikesed. Sellisel juhul peaks kaubamirgi “VERSUS” iildtuntus Eestis ndhtuma
muudest asjaoludest ja tdenditest ning arusaamatuks jddb, miks Versace iildse on
apellatsioonikomisjonile esitanud materjale “VERSUS” toodete ilmselgelt tagasihoidlike
miitigikoguste kohta.

Kuna iilalesitatust tulenevalt ei ole vdimalik Versace’ kaubamirki kisitleda iildtuntuna ja
kuna seelidbi kaubamiirgil “VERSUS” Eestis diguskaitse puudub, siis ei oma kéesolevas asjas
sisulist tihtsust, kas Ekspressi kaubamirgi “V VERSUS + kuju” oluline osa kujutab endast
kaubamirgi “VERSUS” taasesitust, kas see v0ib pShjustada mirkide dravahetamist voi kas
Versace’ ja Ekspressi tooted on samasugused vdi sarnased. Apellatsioonikomisjon soovib
siiski mirkida, et ekslik on Versace’ seisukoht, et tema kaubad on kas samasugused voi
sarnased Ekspressi kaubamirgitaotluses nimetatud klassi 16 kaupadega. Asjaolu, et Versace
annab kaubamirgi “VERSUS” all vilja oma moekollektsioonide pildialbumeid voi tdhistab
selle kaubamirgiga oma toodete (papist valmistatud) pakendeid, ei tihenda iseenesest, et
tegemist on klassi 16 kaupade tihistamisega. Oluline on vaadata, mis asjaoludel ja millise
eesmirgiga selline tidhistamine aset leiab. Nagu ka Versace ise on apellatsioonikomisjonile
esitatud seisukohtades kinnitanud, on tema n#ol tegemist moekaupade valmistaja ja
turustajana. Kui uurida apellatsioonikomisjonile esitatud kollektsioonide pildialbumeid, on
selge, et kaubamirgiga “VERSUS” ei tdhistata pildialbumit (triikist) kui sellist, vaid tegemist
on moekollektsiooni — s.o pildialbumis tutvustatavate riideesemete/aksessuaaride — téhisega
ning pildialbum ise on pigem nende kaupade reklaammaterjal. Ka pappkarbi — mis tegelikult
on muude (nt klassi 25 kuuluvate) kaupade pakendiks — tdhistamist kaubamirgiga “VERSUS”
tuleb vaadelda kui pakendatavate kaupade tihistamist, mitte kui klassi 16 kaupade tdhistamist.
Selline pdhimdte tuleneb iiheselt ka KaMS § 5 Ig-st 3 ning samuti alates 01.05.2004 kehtiva
kaubamirgiseaduse § 14 Ig-st2. Isiku, kes pakendab nditeks klassi 25 kaupu papist
valmistatud karpidesse v&i annab vilja neid kaupu tutvustavaid triikiseid, tegevust ei muudaks
iseenesest digusvastaseks teise isiku klassis 16 registreeritud kaubamirk ja ka vastupidi.

On bdige, et teatud tdiendavate tingimuste olemasolu korral (kaubamirgi eristatavuse voi
maine pdhjendamatu #drakasutamine voi eristatavuse voi maine kahjustamine) on iildtuntud
kaubamirgi omanikul &igus mitte lubada hilisema kaubamiirgi registreerimist ka sellistele
kaupadele, mis on erinevad iildtuntud kaubamirgiga tdhistatavatest kaupadest. Kuna
kdesoleval juhul on aga tuvastatud, et Versace’ kaubamirk “VERSUS” iildtuntud ei ole (ei
kaubamiirgitaotluses nr M200300694 loetletud kaupadega samasuguste/sarnaste ega ka neist
erinevate kaupade osas), siis nagu iilalpool 6eldud, ei oma kaupade erinevus v3i sarnasus ning
muud tdiendavad asjaolud kidesolevas asjas sisulist tahtsust.



Arvestades eeltoodut ning juhindudes to6stusomandi diguskorralduse aluste seaduse §-st 61,
kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamairgiseaduse § 8 Ig 1 p-st 4 ning todstusomandi kaitse Pariisi
konventsiooni artiklist 6bis, apellatsioonikomisjon

otsustas:

jitta vaidlustusavaldus rahuldamata.
Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise t3ttu, v3ib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse
peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sitestatud korras kolme kuu jooksul
apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.
Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamargi
kaitstavuse kiisimuses, vdib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamirgi diguskaitset
vilistava asjaolu vdi selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul
apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.
Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus
joustunuks ja see kuulub tditmisele.
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