MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISIJON

OTSUS nr 1167-0

Tallinnas 27. jaanuaril 2011. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja

Kerli T
volikirj

ults, vaatas Kirjalikus menetluses labi valismaise juriidilise isiku Conopco Inc. (esindaja
a alusel patendivolinik Olga Treufeldt) vaidlustusavalduse kaubamérgi Gurmé+kuju

(taotl nr M200700728) registreerimise vastu klassides 29 ja 30 Gourmethouse OU nimele,
mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamargilehes nr 9/2008.
Asjaolud ja menetluse kéik

1.

03.11.2008 esitas Conopco Inc. (edaspidi  vaidlustaja)  toostusomandi
apellatsioonikomisjonile  (edaspidi  komisjon)  vaidlustusavalduse kaubamargi
Gurmé+kuju (edaspidi vaidlustatud kaubamark) registreerimise vastu Gourmethouse
OU (edaspidi taotleja) nimele klassides 29 kaupade ,,liha, kala, linnuliha ja ulukiliha;
lihaekstraktid; konservitud, kilmutatud, kuivatatud ja keedetud kdogivili ja puuvili:
tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toidurasvad ja —
olid“ ja 30 kaupade ,.kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu
ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jaatis; mesi, siirup;
parm, kiipsetuspulbrid; sool, sinep; d4dikas, viirtsikastmed; viirtsid; ja4* osas.

Vaidlustaja on Eesti Vabariigis alates 14.03.2005 &iguskaitset omava Uhenduse
kaubamargi mairuse alusel registreeritud Uhenduse kaubamirgi nr 004337853
omanikuks, mis on registreeritud klassides 29 kaupade ,,mat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; edible oils and fats* ja 30 kaupade ,,coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry and confectionery, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice®
suhtes.

Kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 Ig 1 p 6 kohaselt tuleb vaidlustaja
kaubamarki lugeda varasemaks, kuivord vaidlustaja on saavutanud sellele diguskaitse
enne 08.05.2007.a., mil taotleja esitas kaubamargi “Gurmé + kuju” registreerimiseks.
Vaidlustaja kaubamérgi diguskaitse kehtib Eestis alates 14.03.2005 klassides 29 ja 30
toodud kaupade tahistamiseks.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamargi registreerimise kohta
on vastuolus KaMS § 10 Ig | p-ga 2, mille kohaselt ei saa diguskaitset kaubamairk ,,mis
on identne vdi sarnane varasema kaubamaérgiga, mis on saanud diguskaitse identsete vdi
samaliigiliste kaupade vOi teenuste téhistamiseks, kui on tden&oline kaubamérkide
aravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamérgi assotsieerimine varasema
kaubamargiga™ ning 8§ 10 Ig 2 kohaselt nimetatud Giguskaitset vélistavat asjaolu ei
arvestata, kui on olemas varasema kaubamargi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga
valjastatud pole.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida Eestis vaidlustatud
kaubamark voidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid kaubamaérgidigusi, kuna
vaidlustatav kaubamérk on sarnane vastandatud kaubamargiga ning antud vastandatud
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8.

kaubamargiga laieneb Giguskaitse identsetele/samaliigilistele kaupadele klassides 29 ja
30.

Vaidlustaja on seisukohal, et vdrreldavad kaubamargid on KaMS § 10 Ig I p 2
tdhenduses niivord sarnased kaubamargid, et on tdendoline nende kaubamarkide
aravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamérgi assotsieerumine
vastandatud kaubamdrgiga. Tuginedes antud kaubamérgiseaduse sattele, saab
aravahetamiseni sarnasuse hindamisel piisavaks lugeda juba seda tdendosust, et tarbijad
vOivad antud kaubamérgid dra vahetada, sh neis tekitada assotsiatsioone. Euroopa
Kohtu seisukohti arvesse vottes tuleb tarbijate poolt kaubamérkide d&ravahetamise
tdendosust hinnata Uledldiselt, vottes arvesse koiki antud asjas téhtsust omavaid
tegureid. Hinnates kaubamarkide visuaalset, foneetilist voi kontseptuaalset sarnasust
peab antud dletldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamarkide dldisele muljele,
mida need kaubamargid endas katkevad, arvestades eriti vorreldavate kaubamérkide
eristusvdimelisi ja domineerivaid komponente.

Vorreldavate kaubamarkide aravahetamist tarbijate poolt, sh nende assotsieeruvust vdib
pbhjendada jargmiste asjaoludega.

Kaubamérkide reproduktsioonid on:

Conopco. Inc varasem kaubamark

Gourmethouse OU poolt
registreerimiseks esitatud kaubamark

nr 004337853 (taotlus nr M200700728)

10.

11.

12.

Kaudse assotsieerumise tuvastamisel on oluline kaubamarkide Gldmulje, ning see, kas
mingi elemendi olemasolu vdiks tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud
teisele omanikule kuuluvate kaupadega.

Vaadeldavate kaubamarkide reproduktsioonide vdrdlemisel ilmnevad mitmed olulised
sarnasused. Mdlemas kaubamaérgis kasutatakse ovaalset tumedavarvilist tausta, milline
on &aristatud eraldi joonega. Samuti on kontseptuaalselt olulisel kohal tahiste keskosa
alumises servas asetsev lehv. Vaidlustatud kaubamérgis sisalduv sdnaline element on
sedavord tavapérane, et nimetatud elemendi lisamine ei muuda registreerimiseks
esitatud kaubamarki selgelt eristatavaks vastandatud varasemast kaubamaérgist.

Viljend ,,Gurmee® (prantsuskeelse hddldusmaérgiga téhel ,,e“ - Gurmeé) on Eesti tarbija
jaoks laialdaselt kasutusel kulinaaria valdkonnas eriti peente, elitaarsete ja nooblite
kaupade/teenuste tihistamisel. Samuti on soéna ,,GURME®“ prantsuse keelne vaste
GOURMET ning ka GURME (kirillitsas) laialdaselt kasutusel erinevate isikute nimele
registreeritud kaubamarkide koosseisus. Mistdttu on vaidlustatud kaubamaérgi eristavaks
elemendiks tiksnes kujunduslik osa.

Ulaltoodud kaubamirkide vordlusest nahtub, et vaidlustaja varasema registreeritud
kaubamargi identifitseeriv kujunduslik element, so. osa, mille kaudu jatab tarbija
kaubamirgi meelde, langeb kokku registreerimiseks esitatud tdhise ,,Gurmé + kuju*
domineeriva elemendiga.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Vaidlustaja nimele on registreeritud ja aktiivselt Eestis kasutusel olevate kaubamarkide
uheks identifitseerivaks tunnuseks on varvid sinine ja valge ning registreeringus nr
004337853 esitatud kujund. Ka vaidlustaja toodangust Eestis tuntuima tootesarja
HELLMANN'S tahistamiseks osundatud kujundi aktiivse kasutamise tGttu tunneb Eesti
tarbija neid varvikombinatsioone ning kujundit. Uhenduse kaubamérgi registreeringus
nr 004337853 toodud kaubamérk on eraldi brdnd, mida kasutatakse mitme
kombineeritud kaubamaérgi koosseisus nd. pdhikaubamargina.

Taotleja kaubamaérgi identifitseeriv osa jaab sonalise kirjeldava elemendi lisamisel
taielikult muutmata, mis teebki registreerimiseks esitatud kaubamaérgi varasema
vaidlustaja nimele registreeritud kaubamérgiga dravahetamiseni sarnaseks ja tekitab
tarbijal assotsiatsioone hasti tuntud kaubamargiga nr 004337853.

Taotleja kasutab vaidlustatud kaubamarki praktiliselt identses vérvilahenduses
vOrreldes varasema kaubamargiga, so. jargmisel kujul:

Vaatamata erinevusele, et vaidlustataval kaubamargil kasutatakse kujunduslikule
elemendile lisaks ka s@nalist osa, on sarnasuse esinemine mdlemas kaubamargis piisav,
et tarbija ndhes mdlemaid kaubamarke eri aegadel v8i Uheskoos, loob seose mdlema
kaubamargi kasutajate vahel, pdhjustades sellega segadust. Kaubamarkide visuaalne
erinevus on antud kaubamarkide vOrdlusel sedavérd minimaalne, et ka kdige
tahelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevotjate téhisteks, vaid eeldaks
selliste kaubamarkidega tahistatud kaupade parinemist Ghest allikast, so. samastaks neid
kaubamarke Uhe ja sama tootjaga ning eeldaks seega ka sarnasust kvaliteedis.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustatud kaubamdrk &ravahetamiseni sarnane varasema
Eestis identsete ja samaliigiliste kaupade téhistamiseks diguskaitset omava
kaubamargiga. Samuti on tBendoline vaidlustatud kaubamargi &ravahetamine ning
assotsieerumine varasema kaubamargiga.

Antud kaubamarkide tldist muljet arvestades on raske taheldada markides sisalduvaid
uksikuid visuaalseid erinevusi. Jarelikult on antud téhised sedavdrd kokkulangevad, et
on olemas tbendosus kaubamarkide &ravahetamiseks tarbija poolt, sh nende
assotsieerumine. Antud markusi arvesse vottes, on vorreldavad kaubamérgid niivord
sarnased, et on vOimalik tarbijatepoolne tdenédoline kaubamérkide dravahetamine, sh
kaubamarkide assotsieerumine KaMS § 10 Ig | p 2 tdhenduses.

KaMS 8§ 10 Ig | p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaubamarkidega kaetud kaupade
identsus voi samaliigilisus. Samuti on Patendiamet oma otsustes korduvalt viidanud, et
mida sarnasemad on kaubamargid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste
vahel ning vastupidi. Sama pdhimdte on véljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-
39/97 Canon v MGM [1998] (p 17). Kuna vorreldavad kaubamérgid on niivord
sarnased, siis tulenevalt Patendiameti l&henemisest, varasemast praktikast antud vallas
ning Euroopa Kohtu seisukohast peaksid vaadeldavate kaubamarkidega kaetud kaubad
olema niivord erinevad, et ei toimuks tdendolist kaubamarkide &ravahetamist tarbijate
poolt, sh nende assotsieerumist. Siiski, tuleb tddeda, soovitakse vaidlustatud
kaubamargiga saavutada iguskaitset identsete/samaliigiliste kaupade osas.



20. Vaidlustatud kaubamaérki soovitakse registreerida osalt identsete ja osalt samaliigiliste
kaupadega osas. Klassis 29 on ,liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid;
konservitud, kulmutatud, kuivatatud ja keedetud koogivili ja puuvili; tarretised,
keedised, puuviljakompotid; munad; toidurasvad ja —dlid“ ja kogu klassi 30 osas
tegemist identsete ning vaidlustatud kaubamargi registreerimistaotluse klassis 29
toodud ,,piim ja piimatooted” osas samaliigiliste kaupadega, mistdttu on tarbijate
eksitusese sattumise tbendosus eriti suur. Ldhtuvalt eeltoodust on vaidlustatud
kaubamargi aravahetamise oht vaidlustaja nimele registreeritud varasema kaubamaérgiga
nr 004337853 eriti suur ja vorreldavate kaubamarkidega tahistatavad kaubad
identsed/samaliigilised.

21. Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tdhendab téenéoline kaubamérkide aravahetamine
seda tdendosust, et tarbija vBib uskuda, et vaadeldavad kaubad voi teenused périnevad
samalt ettevotjalt vdi vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevétjalt.

22. Kuna vaidlustatud kaubamargiga tahistatavad kaubad klassides 29 ja 30 on identsed
vaidlustajale kuuluva vastandatud kaubamargiga kaitstud kaupadega klassis 29 ja 30,
siis leiab vaidlustaja, et seda enam peavad kaubamérgid olema erinevad. Kuid antud
juhul, kui taotleja kasutab voi kavatseb kasutada vaidlustatavat kaubamarki, mis on
aravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamérgiga, vOib aset leida tbendoline
kaubamarkide &dravahetamine tarbija poolt, sh kaubamérkide assotsieerumine, ning
seelabi vbidakse ka kahjustada temale kuuluvale varasemaid kaubamargidigusi.

23. Arvestades kdiki esitatud asjaolusid palutakse tiihistada KaMS § 10lg1p2jag4lig 2
alusel Patendiameti otsus kaubamirgi ,,Gurmé + kuju registreerimise kohta klassides
29 ja 30 Eestis ning teha Patendiametile ettepanek jatkata menetlust kaubamargi
,»aurmé + kuju“ asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

24. Vaidlustusavaldusele on lisatud véljavGte Eesti Kaubamargilehest nr 9/2008 ja
Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamérgi registreerimistaotluse nr
M200700728 kohta, samuti valjatrikk OHIM-I elektroonilisest kaubamarkide
andmebaasist registreeringu nr 004337853 kohta ja muud asjakohased dokumendid (39
IK).

25. Vaidlustusavaldus v@eti 03.11.2008 komisjoni menetlusse nr 1167 all ja eelmenetlejaks
maarati Evelyn Hallika.

26. Vaidlustaja esitas oma I0Gplikud seisukohad 09.11.2010, milles jai esialgses
vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

27. Komisjon informeeris taotlejat saabunud vaidlustusavaldusest 13.11.2008 ja l0plikest
seisukohtadest 11.11.2010. Taotleja ei ole téostusomandi Giguskorralduse seaduse
(edaspidi TOAS) §51 kohasele komisjoni ettepanekule vaatamata menetluses
osalemise digust kasutanud ega oma seisukohti esitanud. 20.01.2011 alustas komisjon
asja nr 1167 1dppmenetlust.

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

29. Taotleja ei ole oma seisukohti kdesolevas vaidluses esitanud, mistottu ei ole teada, kas
ta soovib vaidlustusavaldusele vastu véita. Teadmata on taotleja vdimalikud
argumendid konealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni



menetluse jooksul ei ole esitanud Uhtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele,
uldse soovib neile vastu vita.

30. Komisjon peab pdhjendatuks vaidlustaja seisukohta, et vaidlustatud kaubamirk ,,Gurmé
+ kuju“ on é&ravahetamiseni sarnane nii visuaalsest, foneetilisest kui semantilisest
aspektist vastandatud kaubamargiga . Samuti jagab komisjon vaidlustaja seisukohta, et
kaubamarkidega tahistatavad kaubad klassides 29 ja 30 on osaliselt identsed ja osaliselt
samaliigilised. Arvestades kaubamarkide suurt sarnasust ja kaubamarkidega
tahistatavate kaupade identsust leiab komisjon, et on tdendoline kaubamarkide
dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamérgi ,,Gurmé+kuju*
assotsieerumine varasema kaubamaérgiga. Vaidlustaja kui varasema kaubamérgi omanik
ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamérgi registreerimiseks. Seega eksisteerivad
asjaolud, mille tottu tuleb keelduda kaubamérgile ,,Gurmé + kuju“ Oiguskaitse
andmisest KaMS § 10 Ig 1 p 2 alusel.

Tulenevalt eeltoodust, vattes aluseks TOAS §611g1ja2, KaMS §411g2ja3,§10Ig1p 2,
komisjon
otsustas:

vaidlustusavaldus rahuldada, tuhistada Patendiameti otsus nr 7/M200700728
kaubamirgi ,,Gurmé + kuju“ Gourmethouse OU nimele registreerimise kohta klassides
29 ja 30 Eestis ning teha Patendiametile ettepanek jitkata menetlust kaubamirgi ,,Gurmé
+ kuju“ asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust
menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, v8ib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamargi
diguskaitset valistava asjaolu vdi selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni
otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, joustub komisjoni otsus kolme kuu méddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub
taitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vdta hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata vdi |Gpetab
menetluse otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumadruse jdustumise hetkest, kui
kohtumaéarusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Hallika

E. Sassian

K. Tults



