MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1174-0
Tallinnas 02. martsil 2011. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Edith
Sassian, vaatas kirjalikus menetluses labi vélismaise &rithingu BELVEST S.p.A., IT (esindaja
volikirja alusel patendivolinik Kalev Kéosaar) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamargile
"BELWEST + kuju” (reg nr 0934269, taotlus R200702222, reg kuupdev 09.07.2007) diguskaitse
andmisele Eestis valismaise ariithingu SOVMESTONE OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTIU "BELWEST", BY nimele klassis 25 kauba 'Footwear, included in this
class' suhtes.

Asjaolud ja menetluse kaik

1) 28.11.2008 esitas BELVEST S.p.A. (edaspidi  vaidlustaja) tdostusomandi
apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamérgile
»BELWEST + kuju” (edaspidi vaidlustatud kaubamirk) Eesti Vabariigis diguskaitse andmise vastu
SOVMESTONE OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTIU
,BELWEST* (edaspidi taotleja) nimele. Teade Giguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti
Kaubamaérgilehes nr 10/2008 (vaidlustusavalduse lisad 1 ja 2). Vaidlustusavaldus registreeriti
3.12.2008 komisjoni menetluses nr 1174 all ja maarati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel
Kalmetile.

Vaidlustaja margib, et Patendiamet on vastu vGtnud otsuse vaidlustatud rahvusvahelise kaubamérgi
registreerimiseks. Vaidlustaja nimele on registreeritud Eestis 18.08.2000 kaubamirk ,,BELVEST
tailoring style + kuju“ (reg nr 31850, taotlus esitatud 10.09.1998) klassis 25 kaupade ,,rdivad,
jalatsid, peakatted” tihistamiseks (lisa 3) ning 22.10.1998 Euroopa Uhenduse kaubamirk
,BELVEST tailoring style + kuju* (nr 000110379, taotlus esitatud 1.04.1996) klassis 25 kaupade
,roivad, jalatsid, peakatted (clothing, footwear, headgear)* tahistamiseks (lisa 4).
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Kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) 8§ 11 Ig | p 2 ja 6 kohaselt loetakse varasemaks kaubamargiks
registreeritud kaubamark, kui taotluse esitamise kuupéev voi prioriteedikuupdev on varasem, ning
registreeritud Uhenduse kaubamark, kui taotluse esitamise kuupaev, prioriteedikuupaev voi Eesti
registreeringu alusel omandatud vanemusekuupdev on varasem. Vastandatud kaubamargid on
varasemad vaidlustatud kaubamargist. Vastandatud kaubamérgid on omavahel identsed.

Vaidlustaja vaidlustab Patendiameti otsuse, tuginedes KaMS § 10 Ig | p 2, mille kohaselt ei saa
diguskaitset kaubamérk, mis on identne vdi sarnane varasema kaubamérgiga, mis on saanud
Oiguskaitse identsete vdi samaliigiliste kaupade vOi teenuste tahistamiseks, kui on tbendoline
kaubamérkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamadrgi assotsieerumine varasema
kaubamérgiga.

Vaidlustaja viitab, et Euroopa esimese astme kohus on oma 14.07.2005 otsuses nr T-312/03
SELENIUM leidnud, et juhul, kui kaubamérk koosneb nii sonalisest kui ka kujunduslikust
elemendist, on kaubamérgi sonaline osa eristusvdimelisem, kuna keskmisel tarbijal on, viidates
tahistatavatele kaupadele, lihtsam 0elda nende kaupade nime Kkui Kkirjeldada kaubamargi
kujunduslikku elementi. Kuigi vorreldavad kaubamargid on kombineeritud margid, st koosnevad nii
sonaliselt kui ka kujunduslikust osast, on keskmisel tarbijal, viidates tahistatavatele kaupadele,
lihtsam Gelda nende kaupade nime, kui hakata kirjeldama kaubamaérkide kujunduslikke elemente.
Kuigi varasemate kaubamarkide koosseisus on ka killaltki meeldejadv kujunduslik osa, on siiski
sonaline osa see, mille jargi tarbija vaidlustaja tooteid eristab. Samuti on kujunduslik osa ka
vaidlustatud kaubamargi koosseisus, kuid peamiseks on ka selle mérgi puhul sénaline osa. Seega ei
ole kaubamérkide kujunduslikud osad piisavad domineerimaks kaubaméarkide sarnasuse (le
vaadeldes kaubamarke tldmulje aspektist. Vaidlustatud kaubamargi sdnaline osa on visuaalselt
aravahetamiseni sarnane ning foneetiliselt identne varasemate kaubamarkide koosseisus oleva
domineeriva sbnalise osaga. Varasemate kaubamaérkide koosseisus on ka s6naline osa TAILORING
STYLE', kuid see on esitatud nii véikses kirjas, et ja&b tarbija jaoks esmapilgul mérkamatuks. Peale
selle on kombinatsioon 'TAILORING STYLE' méératud ka kaubamargi mittekaitstavaks osaks ning
ei ole seega tahis, mille jargi tarbija eristaks Uhe ettevotte tooteid teise ettevdtte toodetest.
Vaidlustaja on seisukohal, et kui vorreldavate kaubamarkide koosseisus on koheselt margatavaid
sarnaseid elemente, nagu antud juhul sdnad 'BELVEST' ja 'BELWEST", siis tuleb selliste
kaubamaérkide aravahetamist, sh ka assotsieerumist pidada téendoliseks. VV@rreldavad kaubamaérgid
on tervikuna nii sarnased, et on tdendoline mérkide &ravahetamine tarbijate poolt, sealhulgas
kaubamarkide omavaheline assotsieerumine.

Varasemad kaubamérgid on registreeritud klassi 25 osas tervikuna, sh ka jalatsite tdhistamiseks.
Hilisem kaubamérk on registreerimiseks esitatud kauba ‘jalatsid’ osas. Seega vOib naha, et
voOrreldavad loetelud on identsed.

On uldtunnustatud praktika, et kaubamarkide dravahetamise tdendosuse hindamisel tuleb arvestada
pdhimodttega, mille kohaselt on maérkide sarnasus ning kaupade ja/vGi teenuste sarnasus
omavahelises vastastikuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on vorreldavate kaubamaérkide
kaubad ja/v6i teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamargid ja vastupidi. Antud juhul
on vorreldavate kaubamarkide klassi 25 loeteludes olevad kaubad identsed ning kaubamargid ise on
aravahetamiseni sarnased ning assotsieeruvad. Seetdttu on tGenéoline, et reaalses turusituatsioonis
vahetab keskmine tarbija nimetatud t&hised &ra ning peab vaidlustatud kaubamaérgiga t&histatud
jalatseid vaidlustaja toodanguks.

Lahtudes eeltoodust leiab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamargi osas esinevad KaMS § 10 Ig | p 2
satestatud Oiguskaitset vélistavad asjaolud ja sellele kaubamargile diguskaitse andmine kahjustab
varasemate kaubamarkide omaniku ainudigust keelata diguskaitse saanud kaubamarkidega sarnase
kaubamaérgi kasutamist Eestis. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KaMS § 41
Ig 2 tdhenduses. Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS 8 41 Ig 2, § 41 Ig 3, vaidlustaja palub
tihistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamérgi registreerimise kohta taotleja nimele ning
kohustada Patendiametit jatkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
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Vaidlustusavaldusele on lisatud: 1) valjatrikk kaubamarkide andmebaasist reg nr 0934269 kohta; 2)
koopia Eesti Kaubamargileht nr 10/2008 Ik 37; 3) valjatrikk kaubamarkide andmebaasist reg nr
31850 kohta; 4) valjatrikk OHIM-i andmebaasist kaubamargi nr 000110379 kohta; volikiri ja
maksekorralduse koopia.

2) 2.06.2009 esitas taotleja (esindaja patendivolinik Ljubov Kesselman) komisjonile oma
seisukohad vaidlustusavalduse kohta. Taotleja leiab, et vaidlustusavaldus ei ole p&hjendatud ja ei
kuulu rahuldamisele jargmistel asjaoludel.

Jalatsitootmiskoondis BELWEST asutati juunis 1988 kahe tuntud firma baasil: endise Noukogude
Liidu Vitebski jalatsivabrik ,,Krasndi Oktjabr (asutamise aasta 1923 nime "SAMOHOD" all) ja
Saksamaa firma ,,SALAMANDER® (asutamise aasta 1904). Vastavalt koosneb drinimi BELWEST
kahes osast: BEL-, mis on vabariigi nimest Belarus (Valgevene) ja inglisekeelsest sonast -WEST -
ldéne. Hiljem oli Jalatsitootmiskoondis mitu korda reorganiseeritud, kuid koondise arinimeks jai
kaesoleva ajani BELWEST. Seega kasutati sdna BELWEST jalatsite tahistamisel alates aastast
1988. Lisatud on viljavote taotleja kodulehekiiljelt ning artikkel ,,History of Success® koopia
(seisukohtade lisad I ja 2). Aastal 1993 loodi kombineeritud kaubamérk ,,BELWEST + kuju®, mis
on registreeritud rahvuslikult mitmes riigis: 6.03.1996 Valgevenes (nr 3947, prioriteedikuupaev
24.03.1993, muu hulgas klassis 25 -jalatsid, mis kuuluvad sellesse klassi, lisa 3); 19.06.2002
Venemaal (nr 215029, prioriteedikuupdev 20.04.2000, lisa 4); Ukrainas 15.03.2006 sonalise
kaubamargina (nr 60089, prioriteedikuupdev 02.06.2004, lisa 5); Kasahstanis sonalise
kaubamaérgina (nr 23945, prioriteedikuupdev 31.05.2006, lisa 6). Taotleja esitas 9.07.2007
(Valgevene 6.03.1996 registreeringu nr 3947 baasil) taotluse vaidlustatud rahvusvahelise
kaubamaérgi nr 0934269 registreerimiseks klassis 25 jalatsite jaoks, kus oli margitud ka Eesti
(tapsemalt, Madridi protokolli alusel: Eestis, Leedus, USA-s ja Madridi kokkuleppe alusel: Hiinas,
Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Lé&tis, Moldovas, Poolas; lisa 7). Eesti Patendiamet pérast
ekspertiisi labiviimist on otsustanud anda vaidlustatud kaubamargile Oiguskaitse Eestis ning
sellekohane teade avaldati Eesti Kaubamargilehes nr 10/2008 (lisa 8).

Taotleja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamérgile diguskaitse andmise kohta on
Oiguspérane ja ei ole vastuolus KaMS § 10 Ig | p 2 sétestatuga. KaMS 8§ 39 Ig | kohaselt teeb
Patendiamet kaubamargi registreerimise otsuse ainult siis, kui ekspertiisi kdigus ei ilmne Uhtegi
KaMS § 9 IGikes | ja §-s 10 nimetatud diguskaitset vélistavat asjaolu. Taotleja seisukohal puuduvad
8 10 Ig I p-s 2 nimetatud Giguskaitset vélistavad asjaolud, kuna vastandatud kaubamérgid ei ole
aravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning Patendiameti otsus on diguspéarane. Seda tdestab
jargnev kaubamarkide vordlusanaliius.

Vastavalt KaMS 8 12 Ig | p 2 voetakse kaubamargi Oiguskaitse ulatuse mé&aramisel aluseks
registrisse vOi Biroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamargi reproduktsioon. Vastandatud
kaubamarkide reproduktsioonidest selgub, et mdlemad vaidlustaja kaubamérgid kujutavad endast
sonalise viljendi ,,Belvest tailoring style* ja meesterahva kujutise kombinatsiooni, kusjuures kujutis
on reproduktsiooni domineeriv element, kuna on teostatud suurelt vorreldes sonalise osaga ja asub
esikohal. Taotleja kaubamirk kujutab endast taotleja drinime ,,BELWEST* ja kinga stiliseeritud
kujutise kombinatsiooni, kus kujutis asub sdna ees ja on kompositsiooniliselt sbnaga seotud. Nagu
néhtub, on vorreldavatel kaubamérkidel olevad kujutised omavahel absoluutselt erinevad ja
sbnalised osad, kuigi sisaldavad sarnast sdna, ei ole tervikuna sarnased. Seega ei saa ndustuda
vaidlustaja arvamusega, et Uhe sarnase sonalise elemendi t6ttu on need kaubamargid tervikuna
aravahetamiseni sarnased, sh assotsieeruvad.

Euroopa Kohtu praktikast on teada, et tarbijate poolt &ravahetamise tdendosuse hindamisel tuleb
arvesse votta koiki tegureid, mis on juhtumi asjaolude puhul asjakohased. Eesti Patendiameti
praktika on aga kooskdlas Euroopa Kohtu praktikaga. Vastandavate tahiste vordlemise kusimuses
tuleneb Euroopa esimese astme kohtu otsusest C-251/95 SABEL, et ,segiajamise toendosuse
globaalsel hindamisel tuleb asjaomaste kaubamérkide visuaalse, foneetilise vdi kontseptuaalse
sarnasuse osas tugineda kaubamadrkidest jadvale uldmuljele, arvestades nende eristavaid ja
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domineerivaid komponente. Keskmine tarbija tajub tavaparaselt kaubamarki tervikuna ning ei
analliisi erinevaid detaile (C-251/95, punkt 23)“. Globaalse hindamise puhul eecldatakse, et
asjaomaste kaupade keskmine tarbija on tavaparaselt informeeritud ning maistlikult tdhelepanelik ja
hoolas. Euroopa Kohtu otsuses C-251/95 SABEL, 1997 on kohus tuvastanud, et Euroopa Uhenduse
esimese direktiivi nr 89/104/EMU, 21.12.1998 (liikmesriikide digusaktide tihtlustamise kohta) art 4
punkti 1 alapunktis b) nimetatud kriteeriumi ,,dravahetamise tdenédosus, kaasa arvatud varasema
kaubamérgiga assotsieeruvuse voimalus® tuleb tdlgendada sellisel viisil, et mérkide vahelise
assotsieeruvuse, mis vOib tekkida uldsuses nt semantilise sarnasuse tfttu, olemasolu ei ole veel
piisavaks aluseks, et teha jareldus vOimaliku &ravahetamise kohta, nimetatud sétte tdhenduses
(viidatud otsuse p 26). Vaidlustaja lahtub segiajamise téendosuse hindamisel tksnes kaubamarkide
sOnaliste elementide sarnasusest, mis on tulenevalt kohtupraktikast ekslik. Kombineeritud
kaubamaérgi tldmulje tekkimisel mangib olulist rolli kujutislik osa ja teised sonalised elemendid,
isegi kui nad on eraldi tunnistatud mittekaitstavaks osaks. Eriti vaidlustaja kaubamargil olev
atraktiivne, esiplaanis toodud kujutis mangib olulist rolli tarbijal tldmuljel tekkimisel. Ka
vaidlustaja vdidab, et tema kaubaméirkide koosseisus on , kiillaltki meeldejddv kujunduslik osa®. Ei
saa tdhelepanuta jatta ka varasemate kaubamérkide sonalisi elemente , tailoring style®, kuna need
koos sdnaga ,,BELVEST* omavad tahtsust kaubamérgist iildmulje tekkimisel nii kontseptuaalses
(ehk tahenduslikus) kui ka visuaalses ja foneetilises aspektis. Samuti on vaidlustaja jatnud
markamata Taotleja margil esikohal oleva omapérase kujutise.

Vastandavate kaubamaérkide vordlusanaluts kdikide aspektide suhtes néitab, et kaubamargid
erinevad oluliselt Uksteisest ning nende erinevuste olemasolu tttu on vastandatud kaubamaérgid
uldmuljelt piisavalt eristatavad, et kaubamargi funktsiooni téita. Kuna foneetiline aspekt véljendub
vastandatavate kaubamirkide sonaliste osade héidldamisel, siis tuleb vorrelda ,,Belvest tailoring
style versus ,, BELWEST* hddldamist: 1) hiilikute tildarv erineb 14 hééliku vorra (21 versus 7); 2)
silpide arv erineb 5 silbi poolest (bel-vest tai-lo-ring sty-le vs bel-west, kus identne on esimene silp
ja teine on sarnane); 3) varasema margi haaldamise pikkus on oluliselt pikem kui taotleja margi
hadldus (14 h&aliku vorra); 4) mérkide kolapilt erineb oluliselt vastavalt hdélikute koosseisule ja
arvule. Vaatamata taotleja kaubamirgi sonalise osa ,,BELWEST* sarnasusele vaidlustaja
kaubamérgi Uhe sonalise elemendiga, erineb taotleja kaubamark tldmuljelt foneetilise aspekti
poolest vaidlustaja kaubamargist, mis on pdhjustatud erinevate haélikute ja silpide arvust,
koosseisust ja sdnade kombinatsioonist. Seega, kaubamérkide dravahetamine vOi assotsieerumine
foneetilise aspekti seisukohalt on ebatBendoline. Taotleja kaubamérgi sénaline element
,BELWEST* on taotleja kui tootja arinimi BELWEST, mis on tuletatud vastavalt, esimene silp
BEL- riigi nimest Belarus (Valgevene) ning teine silp -WEST inglisekeelsest (vOi saksakeelsest)
sonast WEST, mis on tdhenduses ladne. Seega, tarbija seisukohalt viidab BELWEST eelkdige tootja
arinimele ja kauba péritolule. Vaidlustaja kaubamargi tahenduslik aspekt baseerub ingliskeelsel
sonaviljendil ,,Belvest tailoring style®, mille vaste eesti keeles on: Belvest dmblemise (voi
ratsepalik) stiil, kus Belvest on kaubamérgi omaniku ehk kaubatootja nimi. Kusjuures
mittekaitstavad osad ,.tailoring* ja ,,style” on iihendatud tdhenduse poolest eristava osaga Belvest ja
koos kujutavad endast konkreetse tdhendusega véljendit. Vaidlustaja kaubamérgi kontseptsioon on
véljendatud sdnakombinatsiooniga ,,Belvest tailoring style* -st Belvest-i dmblemise stiil, millega
iseloomustatakse tootja kaupu. Ulaltoodust selgub, et vastandavate kaubamarkide tihendus ja
kontseptsioon on erinev. Vaidlustaja kaubamairk viitab omapérasele ,,Belvest-i dmblemise stiilile®.
Vaidlustaja kaubamérgi kontseptsiooni tugevdab pilkuplidev ja meeldejddv meesterahva,
arvatavasti ratsepa, kujutis, mis on toodud domineeriva elemendina. Taotleja kaubamérk langeb
kokku tootja drinimega ,,BELWEST* ja viitab ldénele. Seega ei saa neid kaubamérke pidada
sarnasteks voi assotsieeruvateks tahendusliku ehk kontseptuaalse aspekti suhtes.

Lahtuvalt kaubamérkide reproduktsioonidest erineb vaidlustatud kaubamérk visuaalselt oluliselt
vaidlustaja kaubamargist. Erinevus seisneb jargmises: 1) sdnalised osad erinevad visuaalselt
sonade kombinatsiooni koosseisu, paigaldamise ja Srifti poolest. Taotleja kaubamirgil on sdna
kirjutatud suurte tdhtedega aga varasemate kaubamarkide sdnaline osa koosneb kolmes sdnast, mis
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on Kirjutatud vaikeste tdhtedega kahes reas ja omapérases kirjastiilis; 2) kujutislikud osad erinevad
oluliselt visuaalselt, kuna pdhinevad erineval kontseptsioonil. Taotleja kaubamargil on erinevalt
vaidlustaja kaubamargist toodud stiliseeritud kujutis, mis meenutab kinga, kus kingakonts on
kujutatud kerakujuna, ja kujutis asetseb vahetult sGna ees. Tervikuna kaubaméark ndeb valja
visuaalselt kompaktne ja kujutis tajutakse koos sdnadega esmase pilguga. Stiliseeritud kujutis annab
kaudne vihje jalatsitele, mille tdhistamiseks on kaubamark registreeritud. Vaidlustaja kaubamargil
olev kujutis kujutab endast pilti, kus on meesterahva figuur késiriistaga kdes, tema riietus (vest ja
triibulised puksid) ja poos (kéed arvatavasti kadridega laual) meenutavad tegutseva rétsepa (vOi
juurdel6ikaja) figuuri. Kujutis, mis on teostatud suurelt ja kaubamargi esiplaanis, on atraktiivne ja
tarbijatele meeldejédv. Seetbttu vdib véita, et see kujutis on varasema kaubamargi domineerivaks
osaks. Kujutise sisu on kooskdlas ja tugevdab sonalise osa kontseptsiooni. Vaidlustaja kaubamérki
tajutakse tldmuljelt kontseptsiooniliselt seotud kujutise ja sdnade graafilise kompositsioonina.
Asjaolu, et osad sdnad on peene kirjaga, ei oma téhtsust, peaasi on see, et nad on visuaalselt
néhtavad ja loetavad ning teostatud samas kirjas kui esimene sdna. Kaubamargilehes avaldatud
kaubamérgi reproduktsiooni suurus on piiratud, kuid selle kaubamérgi kasutamine toodetel (rivad,
jalatsid, peakatted) v6imaldab seda teostada selles suuruses, mis on tervikuna hasti tajutav ja loetav.
Seejuures kaubamaérgi visuaalsel vaatlemisel loeb tarbija mottes kaubamaérkide sdnalisi osi, mis on
erinevad. Taotleja kaubamark tervikuna erineb visuaalselt varasemast margist, eelk@ige stiliseeritud,
kinga meenutava Kkujutise poolest, selle teostuse ja paigutusega vahetult s6na ees. Uldmuljelt
tajutakse vaidlustatud kaubamarki kui lakoonilist, kompaktset ja lihikest kaubamarki, mis viitab
kaudselt stiliseeritud kujutise abil jalatsitele (mille jaoks on registreeritud) ja sdna abil tootjale, kes
neid valmistab. Seega erineb taotleja kaubamark piisavalt varasemast kaubamargist ning tekitab
tarbijatel uue visuaalse mulje, mistdttu nende markide &ravahetamine tarbijate poolt visuaalses
aspektis on valistatud.

Lahtuvalt Ulaltoodud reproduktsioonidest on vaidlustaja kaubamérgid ja taotleja kaubamérk
tervikuna voetuna oma kujutuselt ja Gldmuljelt vaga erinevad, kuna nagu naitab voérdlusanaluls
nendevahelised erinevused kaaluvad ule sarnasused. Taotleja ndustub, et vastandatud kaubamérgid
ja vaidlustatud kaubamark on ette ndhtud klassi 25 kuuluvate identsete kaupade, nimelt jalatsite,
tahistamiseks.

Vaidlustaja tugineb oma eksliku jarelduse tegemisel kaubamaérkide dravahetamiseni sarnasuse kohta
Euroopa esimese astme kohtu otsusele nr T-312/03 viites, et ,,kui kaubamérk koosneb nii sdnalisest
kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamargi sénaline osa eristusvBimelisem, kuna keskmisel
tarbijal on, viidates t&histavatele kaupadele, lihtsam Oelda nende kaupade nime kui Kirjeldada
kaubamargi kujunduslikku elementi“. Taotleja leiab, et see viide ei ole antud juhul asjakohane, kuna
viidatud otsuse ja kédesoleva vaidluse asjaolud ei ole identsed, siis mainitud otsus ei kohaldu
ké&esoleva puhul Uheselt. Otsuses vastandatud kaubamarkide erinevus on oluliselt vaiksem lahtudes
kasitletud kaubamarkide Uldmuljest. Suureks erinevuseks viidatud kohtulahendi ja kéaesoleva
asjaolude vahel on fakt, et kohtulahendis vaidlustatud kaubamark oli registreeritud sénamaérgina,
mis téhendas, et viimast oli vfimalik kasutada mistahes kujul. Ké&esolevas on aga taotleja
kaubamark registreeritud kombineeritud kaubamérgina, st omapérase Kkujutise ja sbna
kombinatsioonina, mistottu ei ole seda v@imalik muul moel kasutada kui ainult nii nagu on
reproduktsioonil toodud. Taotleja ei saa kasutada oma kaubamérki vaidlustaja kaubamargiga
sarnases kirjastiilis. Samuti oli ka vaidlustaja viidatud kohtulahendis kujutuslik element palju
vaiksema osakaaluga kogu kaubamaérgi tldmuljest, kuna kujutisosa asus vahemargataval kohal,
sOnade all, seepérast Esimese astme kohus leidis, et varasema kaubamargi domineerivaks osaks olid
sonalised osad. K&esoleval juhul see nii aga ei ole. K&esolevas asub vaidlustaja kaubamargi puhul
just kujutis esimesel domineerival kohal, s.0 enimmargatavamal kohal. Samas otsuses on Esimese
astme kohus veelkord Kkinnitanud, et segiajamise tden&osuse hindamine vastandatud tahiste
visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas peab rajanema neist jaavale tervikmuljele,
arvestades eelkdige nende eristatavaid ja domineerivaid osi. Vaidlustaja kaubamarkide puhul on
erinevuse iseloom vdrreldes vaidlustaja viidatud kohtulahendis késitletuga sootuks teiselaadne,
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mistottu ei kohaldu mitte viidatud kohtuotsuses mainitu, vaid tuleb lahtuda Euroopa esimese astme
kohtu otsuse C-251/95, punktis 23 satestatust ehk kaaluda ja vdrrelda kaubamaérkidest jadvat
uldmuljet, mis on kombineeritud markide puhul kdige olulisem.

Taotleja lisab kokkuvottes, et kdige olulisem on kombineeritud markide puhul kaubamérkidest jaav
uldmulje. Kaubamarkide analuls nditab, et vaidlustatud kaubamérk erineb varasematest oluliselt
visuaalses aspektis ning samuti ka foneetilises ja tdhenduslikus aspektides. Vaidlustaja kaubamérk
ja selle Ukski element ei kuulu tervikuna vaidlustatud kaubamérgi koosseisu, mis on tahtis asjaolu.
Kinga stiliseeritud kujutise ja sona ,,BELWEST‘ kombinatsioon on tildmuljelt uus ja seega tagab
vaidlustatud kaubamérgi eristatavuse, valistades &dravahetamise ohu varasema kaubamargiga.
Seejuures tuleb margida, et Eesti tarbija asjaomaste kaupade valikul ja ostu sooritamisel on
maistlikult tdhelepanelik ja hoolas. Samuti leiab taotleja, et klassi 25 kaupade nagu jalatsid, réivad,
peakatted puhul teeb tarbija oma valiku ja ostu just nimelt kaupade ja selle kaubamérgiga visuaalse
tutvumise alusel, seejuures ei pea nimetama kaubamarke. Visuaalsel tutvumisel mangivad
kujutislikud osad kdige olulisemat rolli kaubamaérkide eristamisel, seda enam et need on mdlemal
kaubamérgil toodud enimmaérgatavamal kohal (s6na ees voi sdnast tlalpool).

Vastandavatel kaubamérkide koosseisus on kasutatud arinimede eristavad osad (mis on sarnased),
kuid kaubamargid tervikuna on niivord erinevad kujutise ja sbnade koosseisu poolest, et uldmuljelt
on piisavalt eristatavad foneetilise, visuaalse ja tahendusliku aspekti suhtes. Ulaltoodut arvestades
on taotleja arvamusel, et vorreldes varasemate kaubamérkidega loob vaidlustatud kaubamark
tervikuna juba esmapilgul erineva dldmulje, véimaldades tarbijatele eristada selle kaubamargiga
tahistatud kaupu vaidlustaja kaubamargiga téhistatud identsetest kaupadest, mistdttu on vélistatud
nende segiaetavus, sh assotsieerumine, tarbijate poolt. Seega tdidab vaidlustatud kaubamark
kaubamargi funktsiooni KaMS § 3 tdhenduses, mille kohaselt: kaubamérk on t&his, millega on
vlimalik eristada ihe isiku kaupa vi teenust teise isiku samaliigilisest kaubast vdi teenusest.

Taotleja on alustanud oma drinime kasutamist juba alates 1988. aastast. Mdlemad ettevotted ja
nende kaubamérgid eksisteerivad maailmaturul aastaid ilma tarbijate segiajamise probleemita.
Taotleja tegutseb edukalt jalatsite tootmise valdkonnas ning tooted on tuntud ka Eesti tarbijatele.
Taotleja viitab ka komisjoni praktikale analoogsetes asjades, naiteks otsus nr 243-O, 22.01.1999
(Ricola + kuju vs Riola Dragee + kuju), otsus nr 365-0 6.07.2000 (ATRIA + kuju vs Adria + kuju).
Ulaltoodu tdendab, et isegi minimaalse erinevusega sdnalistes elementides kaubamérke
registreeritakse ja need kooseksisteerivad Eesti turul probleemideta t&histamaks identseid voi
samaliigilisi kaupu vdi teenuseid.

Asjaolu, et vorreldavad kaubamargid on registreeritud klassis 25 identsete kaupade jaoks, ei ole
veel piisavaks tingimuseks KaMS 8§ 10 Ig | p 2 sétte kohaldamiseks, kuna ei ole leidnud tdendamist
asjaolu, et antud juhul oleks tdendoline kaubamérkide &ravahetamine tarbija poolt, sealhulgas
kaubamadrgi assotsieerumine varasema kaubamargiga. L&htudes dlaltoodust leiab taotleja, et
vaidlustatud kaubamargi puhul puuduvad KaMS 8§ 10 Ig | p 2 satestatud diguskaitset vélistavad
asjaolud. Seega on Patendiameti otsus dOigusparane ning sellega ei ole rikutud varasema
kaubamérgiomaniku 6igusi. Vaidlustusavaldus ei ole pdhjendatud, ning taotleja palub jatta see
rahuldamata.

Seisukohale on taotleja lisanud: 1) véljavdtte oma kodulehekiiljelt firma ajaloo kohta; 2) artikli
,History —of Success* koopia; 3-6) Valgevene, Venemaa, Ukraina ja Kasahstani
kaubamérgitunnistuste koopiad; 7) WIPO registreeringu tunnistuse nr 0934269 koopia; 8) Eesti
Kaubamargilehe nr 10/2008, 1k 37, koopia; 9) valjatriki kaubamérkide andmebaasist reg nr 31850
kohta; 10) valjatriiki Euroopa Uhenduse kaubamarkide andmebaasist nr 000110379 kohta.

3) 17.07.2009 esitas vaidlustaja oma tdiendavad seisukohad. Vaidlustaja soovib juhtida tahelepanu
sellele, et kuigi sona ,,BELWEST* vaib olla jalatsite tdhistamiseks kasutusel juba 1988 aastast, ei
muuda see asjaolu vorreldavaid kaubamarke vahem sarnaseks. Ka komisjon on oma 30.06.2009
otsuses nr 1010-o leidud, et kaubamargi registreerimine teises riigis ei tdhenda seda, et see
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kaubamérk on registreeritav ka Eestis. Kaubamérgi diguskaitse Eestis toimub Eesti
kaubamaérgiseaduse alusel arvestades konkreetseid asjaolusid. Vaidlustaja leiab, et taotleja poolt
esitatud materjalid ei ole antud vaidluse puhul asjakohased.

Vaidlustaja ei ndustu taotleja teostatud kaubamarkide analliisi ja selle jareldustega domineeriva
elemendi osas. Nagu vaidlustaja juba ka varem markis, leidis Euroopa esimese astme kohus, et
juhul, kui kaubamark koosneb nii sdnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamérgi
sOnaline osa eristusvoimelisem, kuna keskmisel tarbijal on, viidates t&histatavatele kaupadele,
lihntsam Gelda nende kaupade nime kui Kirjeldada kaubamargi kujunduslikku elementi. Sama
seisukohta on kinnitanud ka komisjon oma 30.06.2009 otsuses nr 933-0 markides, et kaubamargi
sbnaline osa on eristavam, kui kujutisosa, seda eriti siis, kui kujutiselement on ndrga
eristusvdimega. Kui vorrelda vaidlusaluste kaubamarkide kujundust, vGib tdepoolest ndha, et see on
erinev. Samas ei koosne kaubamargid tksnes kujundusest vaid ka s@nalistest osadest, mis on
praktiliselt identsed. Veelgi enam, registreerimiseks esitatud kaubamérgi koosseisus on Kkill
stiliseeritud kinga kujutis, kuid v6ib nédha, et see on véga tagasihoidlik ning ndrga eristusvdimega
vorreldes Ulejdédnud elementidega. Seega on hilisema téhise puhul domineerivaks sdnaline osa
BELWEST, mis on kaubamargi koosseisust kergelt eristuv ja hasti valjaloetav. Oluline on ka fakt,
et varasemate kaubamérkide koosseisus olev sdnakombinatsioon ,tailoring style® on méaratud
kaubamaérgi mittekaitstavaks osaks ning teiseks on see esitatud nii véikses Kirjas, et jaéb tarbija
jaoks esmapilgul mirkamatuks. Sdnakombinatsioon ,tailoring style” ei lisa kaubamérgile juurde
mingit lisavaartust vOi erilist nianssi. Seega koidab tarbija tdhelepanu tdendoliselt siiski
kaubamérkidel olevate sdnade BELVEST ja BELWEST suur sarnasus. Ka komisjon on oma
30.06.2009 otsuses nr 881-0 leidud, et kaubamarkide sarnasuse hindamise pdhimdottest lahtuvalt
vorreldakse kaubamérke tavaliselt Gldmulje jargi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje,
sealjuures olulised ei ole mitte detailsel vérdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid méarkide Uhised
elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning voivad mdjutada tarbija taju ja jarelikult
ka valikut. Vaidlustaja ei saa ndustuda taotleja véitega, et tihe sarnase sdnalise elemendi tdttu ei saa
vorreldavaid kaubamérke veel dravahetamiseni sarnaseks ja assotsieeruvaks pidada. Selle véitega
on taotleja plilidnud véhendada varasemate kaubamarkide koosseisus oleva peamise ja véga olulise
sona BELVEST tahtsust. Vaidlustaja juhib tahelepanu sellele, et sbna BELVEST ndol on tegemist
vaga olulise ja eristusv@imelise sdnaga, mis aitab tarbijatel eristada kaubamérgiomaniku kaupu
teistest samaliigilistest kaupadest. Seega ei tohiks antud juhul pidada selle sGna olemasolu
kaubamaérgi koosseisus teisejarguliseks. Vaatamata sellele, et registreeritud kaubamarkidel on ka
meeldejaédv kujunduslik element, ei védhenda see sonalise elemendi osatahtsust.

Foneetilise ja visuaalse analliisi osas margib vaidlustaja, et ei ndustu taotlejaga. Registreeritud
kaubamaérkide domineeriv sonaline osa on BELVEST. Sonakombinatsioon ,tailoring style* on
kaubamargi koosseisus tulenevalt oma paigutusest vahemérgatav ning samuti kaubamargi
mittekaitstav osa. Nimelt nditab sdnakombinatsioon ,tailoring style* seda, et kaupade puhul on
tegemist n-6 rétsepastiilis kaupadega, mis viitab nende eriti heale kvaliteedile. Mistbttu ei ole
nimetatud sbnalihend see, mille jargi tarbija eristaks the tootja kaupa teisest. Tarbija jaoks on see
uksnes kauba omaduste kohta informatsiooni andev tdhis. VOrreldavate kaubamérkide
domineerivateks ning neid téhiseid tarbijatele identifitseerivateks elementideks on siiski nende
tahiste sdnalised osad BELVEST ja BELWEST. Kaubamarkide domineerivaid sdnalisi osi eristavad
visuaalsest aspektist tiksnes tdhed V ja W. Foneetilisest aspektist on need s6nad identsed, kuna
Eesti tarbija jaoks h&élduvad tdhed V ja W tapselt tGihte moodi.

Vaidlustaja margib ka, et taotleja on oma vastuses, punktis 1.3 pikalt analliisinud vaidlustaja poolt
viidatud Euroopa Esimese astme kohtu otsust T-312/03 ning leidnud, et seda otsust ei saa antud
juhul kohaldada. Pdhjenduseks toob taotleja, et nimetatud otsuses vastandatud kaubamaérkide
erinevus on oluliselt vdiksem kui kdesolevas vaidluses vorreldavatel kaubamaérkidel. Vaidlustaja ei
saa taotlejaga ndustuda. Euroopa Kohtu vdi Esimese astme kohtu otsustele viitavad nii Patendiamet,
komisjon, OHIMi apellatsioonikohus jne. Euroopa Kohtu poolt tehtud otsused kajastavad
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kaubamérkide registreerimise Gldisi pdhimdtteid ning on véimatu eeldada, et iga kord, kui mingile
otsusele viidatakse, on tegemist tapselt samavaarsete kaubamérkidega.

4) 19.07.2010 esitas taotleja tdiendavad materjalid oma seisukohtade juurde, nimelt:

lisa 11 - Kaubamirgiga ,,BELWEST + kuju® tihistatud jalatsite tarnija OU Torvik kiri, milles
informeeritakse, et selle kaubamérgiga jalatseid tarniti Eestisse alates 1994. aastast. OU Torvik
kaudu toodi selle kaubamargiga jalatseid Eestisse perioodil 2003-2009 rahalises vaartuses 30000
EUR;

lisa 12 - OU-le Torvik saadetud SOOO "BELWEST jalatsite tarnimist tdendavate dokumentide
koopiad, sh 2003. a rahvusvahelised kaubaveo saatelehed, tollideklaratsioonid ja arved-faktuurid
ning 2008. a tollideklaratsioonid;

lisa 13 — vaidlustatud kaubamargiga tahistatud Eestisse tarnitavate jalatsite fotod.
Semantilist erinevust puudutavad:

lisa 14 - Minski riiklikku lingvistilise instituudi 14.12.2009 kiri tGestamaks sonade Belvest ja
Belwest semantilist erinevust ja selle valjavotte tdlge eesti keelde;

lisa 15 - valjavotted eesti-itaalia ja eesti-saksa internetisdnastikest ning inglise-eesti sdnastikust
sbnaosade Bel (bello), Vest ja West (Westen) tdhenduse kohta.

OU Taorvik kirjast selgub, et nimetatud kaubamérgiga jalatseid miiiidi alates 1994. a Eestis ilma
probleemita pika aja jooksul, kaup on labinud mitmed kordi tollikontrolli ning nende kohta ei ole
esitatud mingeid pretensioone. OU Tdrvik arvamusel on vaidlustatud kaubamark piisavalt tuntud
Eestis keskmise tarbija jaoks, seda tanu jalatsite soodsa hinnale ja heale kvaliteedile. Ulalnimetatud
materjalid (lisad 11-13) on esitatud Taotleja poolt nditamaks, et vaidlustatud kaubamargiga jalatseid
tarniti ja miudi Eestis juba aastast 1994 kaesoleva ajani ilma probleemita. Eelnimetatud materjalid
on esitatud nditena ning ei ole ammendavad, vajadusel esitame taiendavad materjalid.

Lisaks varasematele seisukohtadele koénealuste kaubamérkide t&hendusliku ehk semantilise
erinevuse kohta, soovib taotleja rohutada, et isegi markide sarnased osad - sdnad Belvest ja Belwest
erinevad semantilises aspektis, mis on pdhjustatud nende sGnade tlvede erinevast struktuurist.
Minski riikliku lingvistilise instituudi jareldusest (lisa 14) selgub, et sdnade Belvest ja Belwest
semantiline tdhendus on erinev vastavalt nende paritolule:

itaaliapdrane nimetus ,,Belvest™ kujutab endast kahe tiive bello - ilus ja vestiti — rdivad liitumist
luhendatud kujul;

saksapdrane nimetus ,,Belwest™ on tuletatud nimisdnadest Belarus + Westen (Valgevene ja Laine).

Samal ajal, on Vest iseenesest eesti tarbijale tuntud kui rdiva liik, sh Eesti rahvariide osa, ja West
vOi Westen on tuntud kui termin tdhendusega L&ds, Ldane. Seda tOestavad ka véljavotted
erinevatest sdnaraamatutest. Kuna sarnaste sdnade semantiline erinevus paistab selgelt valja nende
sonade koostisosadest, siis seda enam erineb vaidlustatud kaubamark tervikuna vaidlustaja
kaubamargist. Arvesse vottes, et vastandatavate markide olulised erinevused (eristusvéimelised
kujutised) on tarbijale esmalt mérgatavad ja tajutavad, kuna asuvad esikohal ja toodud rdhutatult
eriti vaidlustaja margi puhul, on taotleja kaubamérgi &ravahetamine tarbija poolt vaidlustaja
kaubamargiga véhetdendoline, lausa vélistatud.

5) 4.11.2010 esitas vaidlustaja oma 16plikud seisukohad. Vaidlustaja kordab oma seniseid
seisukohti, markides ka, et Uhenduse kaubamirk ,,BELVEST tailoring style + kuju* esitati
registreerimiseks aastal 1996, mitte 1998 nagu tleb taotleja. 1998 aastal esitas BELVEST S.p.A.
oma kaubamadrgi registreerimiseks Eestis. Kuna antud juhul on vaidluse objektiks vaidlustatud
kaubamargi Oiguskaitse Eesti territooriumil, siis ei puutu asjasse, mis aastal see Valgevenes voi
mdnes muus riigis registreeriti vOi kasutusele vOeti. Samas tdepoolest, nagu taotleja oma
seisukohtades margib, on kaubamargi kasutamise kestus oluline asjaolu kaubamargi
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kaitsevdimelisuse kindlakstegemisel. Seet6ttu peab vaidlustaja oluliseks maérkida, et vastandatud
kaubamaérk on Eestis kasutusel juba 12 aastat ning omab sama pikka aega ka Giguskaitset (kehtivus
on pikendatud kuni 18.08.2020).

16.07.2010 esitatud OU Torvik kirja osas margitakse, et vaidlustaja hinnangul ei saa arvestada OU
Torvik véidet, et vaidlustatud kaubamérgiga téhistatud tooteid tarniti Eestisse juba aastal 1994,
kuna see on paljasdnaline ning tdendamata. Samuti ei ole véimalik anda hinnangut sissetoodud
jalatsite rahalisele vé&artusele, kuna puuduvad igasugused vordlevad andmed teiste samas
valdkonnas tegutsevate ettevdtjatega. Vaidlustajale pole teada ning see ei selgu ka taotleja
seisukohtadest, kui palju uldse tarniti jalatseid Eestisse aastatel 2003-2009, kui suures rahalises
vaartuses ning millise protsendi moodustavad sellest taotleja tooted. Vaidlustaja leiab, et Uksnes
teave selle kohta, et OU Tarvik tarnib vaidlustaja kaubamargiga tahistatud jalatseid Eestisse, ei saa
mdjutada antud vaidluse I8pptulemust. Lisaks OU Tarvik kirjale esitatud rahvusvahelised kaubaveo
saatelehed, tollideklaratsioonid ja arved-faktuurid ei ole kdesoleva vaidluse puhul asjakohased ning
seetdttu peaks need jatma tahelepanuta.

Taotleja on lisanud oma seisukohtadele ka Minski riikliku lingvistilise instituudi 14.12.2009 kirja
tdendamaks sbnade Belvest ning Belwest semantilist erinevust. Vaidlustaja ei saa sellise
seisukohaga ndustuda. BELWEST ja BELVEST puhul on tegemist tehissdbnadega. Seega on
nendele sBnadele tdhenduse omistamine ilmselgelt meelevaldne. Vaidlustaja on seisukohal, et
vaidlusalauste kaubamarkide puhul ei saa réé&kida semantilisest erinevusest voi sarnasusest. Kui
sonadel puudub tdhendus, siis ei saa neid ka sellest aspektist vOrrelda. Kaubamarkide puhul on
voimalik tiksnes visuaalne ning foneetiline analliiis, mida vaidlustaja on ka eelnevalt teinud.

6) 13.12.2010 esitas oma 18plikud seisukohad taotleja. Jaades varasemate seisukohtade juurde,
soovib taotleja mérkida, et klassi 25 kaupade puhul teeb tarbija oma valiku ja ostu just nimelt
kaupade ja selle kaubamargiga visuaalse tutvumise alusel, seejuures ei pea nimetama kaubamarke.
Visuaalsel tutvumisel méngivad kujutislikud osad kdige olulisemat rolli kaubamarkide eristamisel,
seda enam, et need on mdlemal kaubamérgil toodud enimmargatavamal kohal (sdna ees vdi sGna
ulal). Seega on antud juhul foneetiline sarnasus véhese téhtsusega. Vastandatud kaubamérgid
tervikuna on niivord erinevad kujutise ja sbnade koosseisu ja paigutuse poolest, et tldmuljelt on nad
piisavalt eristatavad koikide aspektide suhtes. Vorreldes varasemate kaubamarkidega loob
vaidlustatud kaubamark tervikuna juba esmapilgul erineva tldmulje.

Vaidlustaja véited kaubamérkide sarnasusest tervikuna sellisel viisil, et oleks tdendoline méarkide
aravahetamine tarbijate poolt, sh nende assotsieerumine, on paljasénalised ning ei ole leidnud
tdendust ei esmases vaidlustusavalduses ega ka hilisemates kirjades. Taotleja poolt esitatud
materjalid annavad informatsiooni kaubamargi loomisest ja kasutusest, testades, et taotleja puhul
on tegemist heauskse kaubamérgiomanikuga, kes on loonud iseseisvalt kaubamargi ja kasutab seda
jalatsite tahistamisel aastaid ka Eesti territooriumil ja seda probleemideta paralleelselt vaidlustaja
kaubamaérgiga. Eelnev kinnitab asjaolu, et vastandatud kaubamaérgid tervikuna ja Gldmuljelt ei ole
aravahetamiseni sarnased vdi omavahel assotsieeruvad ning nende &ravahetamine tarbijate poolt ei
ole tdendoline.

17.02.2011 alustas komisjon asjas nr 1174 I6ppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

KaMS 8§ 10 Ig 1 p 2 kohaselt diguskaitset ei saa kaubamérk, mis on identne voi sarnane varasema
kaubamaérgiga, mis on saanud Oiguskaitse identsete vOi samaliigiliste kaupade vOi teenuste
tahistamiseks, kui on tdendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi

assotsieerumine varasema kaubamargiga.
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Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluvad kaubamargid (reg nr
31850 ja Uhenduse kaubamark nr 000110379) on varasemad vaidlustatud rahvusvahelise
kaubamérgi (reg nr 0934269) suhtes ning et vastandatud varasemad kaubamérgid on kaitstud
selliste kaupade suhtes, mis hdlmavad téielikult vaidlustatud kaubamérgi registreeringus loetletud
kaubad. Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustaja ei ole andnud kirjalikku luba vaidlustatud
kaubamargi registreerimiseks taotleja nimele.

Nii vaidlustatud kaubamark kui vastandatud kaubamérgid on kombineeritud kaubamérgind, mis
koosnevad kujunduslikust osast ja disainitud sonast ,,BELWEST* voi ,,BELVEST®, millel on
suuruse ja paigutuse poolest domineeriva sOnalise osa tadhendus. Vastandatud kaubamargid
sisaldavad veel muid sonalisi elemente, mis aga on loetud mittekaitstavaks ja seega kaubamérgi
eristavuse aspektist tdéhendust ei oma. Tarbija, kohates selliseid kirjeldavat iseloomu omavaid
tahiseid nagu ,.tailoring style®, ei voi liheselt lugeda neid kaubamargi eristusfunktsiooni kandjateks
ning seega on nende téhtsus ka konealuse kaubamargi vordlemisel vaidlustatud kaubamargiga
praktiliselt olematu. Nimetatud eristusvdimet mitte omavad osad vastandatud kaubamargis on ka
visuaalselt vihe téhelepanu pliiidvad ning nende tajumine on védikese kirja ja kursiivsrifti tottu
raskendatud.

Sonalised elemendid ,,BELWEST* ja ,,BELVEST* on komisjoni hinnangul foneetiliselt identsed ja
visuaalselt erinevad iiksnes kirjaviisi, Srifti ja sona keskel, st vihe tarbija tdhelepanu pélvivas kohas
asuva uhetahelise erinevuse tottu, kusjuures erinevad téhed V ja W on eesti tarbija jaoks tajutavad
praktiliselt identsetena. Kirjaviisi, st suur- ja viiketdhtede kasutuse ning S$rifti erinevust ei saa
pidada kaubamarkide sonaliste elementide vdrdlemisel oluliseks erinevuseks. Seega on nii
foneetiliselt kui visuaalselt kaubamarkide sdnaline domineeriv element praktiliselt identne.
Vaatamata sellele, et kdnealuste sonaliste elementide etumoloogia on erinev (nagu taotleja on
veenvalt pdhjendanud), ei taju tarbija mitte sdnalise elemendi etimoloogiat, vaid séna kuju, milles
see kaubamargis esineb. Just kaubamark téidab eristamisfunktsiooni, mistottu ei ole mdistlik arvata,
et tarbija teab vOi peaks teadma Uhe kaubamargi itaaliakeelseid juuri (kuna tegemist on Itaalia
ettevotjaga) vOi teise kaubamérgi vihjet Valgevenele (kuna tegemist on Valgevene ettevdtjaga).
Seega tuleb semantiliselt ehk kontseptuaalselt sonalisi elemente ,,BELWEST* ja ,BELVEST*
lugeda tdhenduseta uudissdnadeks, mille tahendust ei ole vGimalik vorrelda. Selline sonaliste
elementide iseloom suurendab komisjoni hinnangul ka nende sdnade eristavat rolli kaubamargi
koosseisus. Eeltoodust jérelduvalt on domineerivad soOnalised elemendid vdrreldavates
kaubamaérkides (praktiliselt) identsed.

Vorreldavad kaubamérgid sisaldavad ka kujunduslikke elemente, mis on vaieldamatult erinevad. Ei
ole téielikult valistatud, et juhul, kui domineerivad sdnalised elemendid on identsed, kuid
kujunduslikud elemendid erinevad, vdib olla tegemist erinevate tervikkaubamérkidega.
Kaubamarkide dravahetamise tdendosust hinnatakse globaalselt, arvesse vottes kdiki tegureid, mis
on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamarkide visuaalse, foneetilise ja
kontseptuaalse sarnasuse Ule peab tuginema kaubamarkide tldmuljele, arvestades nende eristavaid
ja domineerivaid komponente. Selleks, et vorreldavate kaubamérkide erinevus tuleneks erinevatest
kujunduslikest elementidest vaatamata kaubamaérkide sodnaliste elementide identsusele, peavad
kujunduslikud elemendid olema téielikult domineerivad sGnaliste elementide Gle. Komisjoni
hinnangul antud juhul vorreldavates kaubamaérkides ei domineeri kujutuslikud elemendid sdnaliste
domineerivate elementide tle. Kaubamérgis kui tervikus on domineerival positsioonil — mis ei pea
tdéhendama esimest vOi Ulal asetsevat — sonalised tdhised ,,BELWEST® ja ,,BELVEST®, mille
eristusvdime uudissdnadena on tugev. Peab ka markima, et vastandatud kaubamérkides sisalduv
ratsepa kujutis on {isna hdgune, mistdttu sonaline element ,,BELVEST® on sellest oluliselt
silmatorkavam, sh domineerivam. Tarbija ei pruugi kill kaupa valides kaubamarki haaldada, kuid
samuti ei analtisi ta kaubamarke detailselt; see-eest podrab ta enam tahelepanu eristusvéimelistele
ja domineerivatele elementidele. Tarbijal puudub v&imalus Uldjuhul méarke Uheaegselt vaadelda
ning ta peab usaldama méllu s6dbinud pilti varasemast méargist. Meelde jadb aga eelkbige maérgi
domineerivam ja eristusviimelisem osa, milleks on sageli sdnaline osa. Seetdttu on markide
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sarnasused (mallu talletuv Ghine element) olulisemad, kui nende erinevused. Samuti, mida
sarnasemad on kaubamadrgiga téhistatavad kaubad, seda vdhem on véimalik lugeda oluliseks
kaubamérkides (eeskétt nende eristusvOimelistes ja domineerivates osades) leiduvaid erisusi.

Kaubamaérkide sarnasusest ja markidega tahistatavate kaupade identsusest tulenevalt peab komisjon
tdendoliseks, et tarbija vdib vorreldavad kaubamérgid ara vahetada KaMS § 10 Ig 1 p 2 tdhenduses.

Eeltoodust tulenevalt on digus vaidlustajal kui isikul, kelle kaubamargid omavad vanemust taotleja
kaubamérgi ees, kusjuures diguslikku tdhendust omab nimelt vanemus, mis tugineb varasemale
kaubamérgile, varasemale prioriteedikuupéevale v6i muule varasemale Oigusele KaMS § 11
tahenduses. Ettevotja voi ettevotte vanus, kaubamérgi kasutamise pikaajalisus, registreeritus voi
maine Vvélisriikides ei oma diguslikku tahendust kaubamérgi vanemuse hindamisel. Sellekohased
taotleja esitatud tdendid ja vaited on seetdttu jdetud tdhelepanuta. Vaidlustaja kaubamérgid, mille
vanemus parineb aastatest 1998 ja 1996 on Uheselt vanemad vaidlustatud kaubamérgist, mille
vanemus périneb 2007. aastast. Taotleja ei ole vaitnud vaidlustatud kaubamérgi tldtuntust.

Komisjon peab ka vajalikuks mérkida, et (varasema) kaubamérgi omanikul ei ole Gigust keelata
teistel isikutel kasutada aritegevuses haid &ritavasid jargides teiste isikute nimesid (sh arinime;
KaMS § 16 Ig 1 p 1), kuid digus kasutada oma kaubal vdi mujal &ritegevuses oma &rinime ei anna
Oigustust nduda hilisemast kaubamargist tulenevat ainudigust, kui see voiks kahjustada varasema
kaubamaérgi omaniku Gigusi.

Tulenevalt eeltoodust, vattes aluseks TOAS § 61 Ig 1 ja 2 ning KaMS § 10 Ig 1 p 2, komisjon
otsustas:

vaidlustusavaldus rahuldada, tihistada Patendiameti otsus vaidlustatud rahvusvahelisele
kaubamirgile ’BELWEST + kuju” (reg nr 0934269) Eesti Vabariigis diguskaitse andmise
kohta taotleja S.0.0.0. BELWEST nimele ning kohustada Patendiametit jatkama menetlust
komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib
jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, vdib esitada hagi teise menetlusosalise
vastu kaubamargi Giguskaitset vélistava asjaolu voi selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu
jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata
apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vOta hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata vOi |6petab
menetluse otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumadruse joustumise hetkest, kui
kohtumé&érusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:
T. Kalmet

E. Hallika

E. Sassian
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