MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1246-0

Tallinnas 26. aprillil 2011. a.

Toéostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja
Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses labi valismaise juriidilise isiku Alko Inc.
(esindaja volikirja alusel patendivolinik Indrek Eelmets) vaidlustusavalduse kaubamargi ALKO
ABI+ kuju (taotl nr M200800923) registreerimise vastu klassis 35 Bellasofi OU nimele, mille

kohta o

li avaldatud teave Eesti Kaubamargilehes nr 1/2010.

Asjaolud ja menetluse kaik

1.

4.03.2010 esitas Alko Inc. (edaspidi vaidlustaja) toostusomandi apellatsioonikomisjonile
(edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamérgi ALKO ABI+ kuju (edaspidi
vaidlustatud kaubamdirk) registreerimise vastu Bellasofi OU (edaspidi taotleja) nimele
klassis 35 teenustele ,,jae- ja hulgimaiik®.

Vaidlustajale kuuluvad jargmised Eestis Giguskaitset omavad varasemad Uhenduse
kaubamargid: CTM 005919031 ALKO+ kuju, mis on registreeritud klassides 1, 2, 3, 4,
9, 16, 21, 31, 32, 33, 35, 41, 42; taotluse kuupdev 21.05.2007, reg. kuupéev 10.12.2009
ja CTM 001921840 ALKO+ kuju, mis on registreeritud klassides 21, 32, 33, 35; taotluse
kuupéev 25.10.2000, reg. kuupéev 31.03.2006.

Vaidlustusavaldus on esitatud kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) § 10lg1p 2,3ja7
ning § 9 1g 1 p-s 12 ja toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklis 8 satestatud
Oiguskaitset vélistavatele asjaoludele tuginedes.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamérgi registreerimise kohta
on vastuolus KaMS § 10 Ig | p-ga 2, mille kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark ,,mis
on identne v@i sarnane varasema kaubamargiga, mis on saanud Giguskaitse identsete voi
samaliigiliste kaupade vOi teenuste tahistamiseks, kui on tdendoline kaubamarkide
aravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamérgi assotsieerimine varasema
kaubamérgiga™ ning § 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 kaubamargidigusi, kuna
vaidlustatav kaubamark on identne ja sarnane vastandatud kaubamargiga ning antud
vastandatud kaubamaérgiga laieneb diguskaitse identsetele/samaliigilistele teenustele
Klassis 35.

Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamadrkides sisaldub sdna ALKO. Vaidlustatud
kaubamargis sisalduv sdna ABI on eesti keeles klassis 35 teenuste suhtes kirjeldav ja
tavaparane tdhendus. Sona viitab abiks olemisele, aitamisele ja on kasutusel paljude
erinevate ettevotjate kaubamarkides seoses jae- ja hulgimudgiteenustega.

Vorreldavad kaubamérgid on mdlemad kombineeritud tihised, koosnedes sonalistest ja
kujutiselementidest. VVarasema kaubamargi domineeriv osa ALKO sisaldub taielikult
hilisemas kaubamérgis ALKO ABI. S6na ALKO on ka hilisemas maérgis
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10.

11.

12.

eristusvdimeliseks osaks, millele tarbija enim téhelepanu pddrab, kuna sdna ABI on
tavapdarane ja kaubamdrgi kujunduslik osa j&&b (ksnes sOnalise osa taustaks.
Vaidlustatud kaubamargis puuduvad erilised visuaalselt domineerivad ja meeldejadévad
kujunduslikud elemendid. Samuti loetakse teksti tlevalt alla, mistdttu haarab silm esmalt
sbnalise osa ALKO ja see jadb esimesena meelde. Seega tulenevalt identse séna ALKO
kasutamisest modlema kaubamérgi koosseisus, on tegemist omavahel sarnaste
kaubamérkidega.

Vorreldavate kaubamarkidega tahistatakse identseid ja samaliigilisi teenuseid. Taotleja
kaubamargi teenuseks on klassis 35 jae- ja hulgimiik (kolmandatele isikutele).
Vaidlustaja varasemate kaubamérkide kaupade ja teenuste loetelu sisaldab samuti klassi
35 teenuseid. CTM 001921840 puhul on kaetud klassi 35 pealkiri ,,reklaam,
arijuhtimine, kontoriteenused, millest holmavad ja on sarnased jae- ja
hulgimudgiteenustega. CTM 005919031 klassi 35 sisaldub alkoholijookide jae- ja
hulgimditik, mis on védhemalt osaliselt identne vaidlustatud kaubamargi teenustega.
Lisaks on vaidlustaja kaubamaérgid registreeritud erinevatele kaupadele, mis vdivad olla
samaliigilised jae- ja hulgimultgiteenustega. Seda eelkdige nende kaupade suhtes,
milliste puhul on tavaparane, et kauba tootjad tegelevad ka nende kaupade jae- ja
hulgimiiligi teenustega (néiteks kitused ja méardeained kl 4, pdllumajandussaadused kI
31, alkoholjoogid Kkl 33).

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tahendab tdendoline kaubamarkide aravahetamine
seda tbendosust, et tarbija vOib uskuda, et vaadeldavad kaubad voi teenused périnevad
samalt ettevGtjalt v6i vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevétjalt. 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 kaubamargid on niivord sarnased, siis
tulenevalt varasemast praktikast antud vallas ning Euroopa Kohtu seisukohast peaksid
vaadeldavate kaubamérkidega kaetud kaubad olema niivord erinevad, et ei toimuks
tdendolist kaubamarkide &ravahetamist tarbijate poolt, sh nende assotsieerumist. Siiski,
tuleb tbdeda, soovitakse vaidlustatud kaubamérgiga saavutada Oiguskaitset
identsete/samaliigiliste teenuste osas.

Kuna margid sisaldavad identset sona ALKO ning neid kasutatakse identsete ja sarnaste
teenuste téhistamisel, siis on tbendoline kaubamarkide aravahetamine tarbija poolt,
sealhulgas kaubamérgi assotsieerumine varasema kaubamargiga. Vaidlustaja réhutab, et
taotleja on ériregistrisse kantud pohitegevusalaks samuti jookide jaemuuk. Taotleja
teenuse tarbijate sihtgrupiks on eelkdige Soomest périt turistid. Taotlejaga seotud isik
Fenomen Trade OU osutab lisaks alkoabi.ee veebilehele sama teenust soomekeelse
alkoapua.eu veebilehe kaudu. Taotleja ja Fenomen Trade OU seotuse kohta kinnitab
asjaolu, et alkoabi.ee kodulehel kuvatav kaubamark Bakhos on registreeritud taotleja
nimele.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustatud kaubamérk dravahetamiseni sarnane varasema
Eestis identsete ja samaliigiliste kaupade tahistamiseks diguskaitset omava
kaubamargiga. Samuti on tdendoline vaidlustatud kaubamérgi &ravahetamine ning
assotsieerumine varasema kaubamaérgiga.

Kdikide ulaltoodud asjaolude taustal, arvestades kaupade ja teenuste identsust ja
samaliigilisust, kaubamarkide sarnasust, varasemate kaubaméarkide ALKO tuntust
Soome tarbijate hulgas ja taotleja poolt teenuste pakkumist Soome tarbijatele, eksisteerib
kaubamarkide dravahetamise sh assotsieerumise tdendosus. Seega on kaubamérgi ALKO
ABI registreerimine vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2.
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Tulenevalt pikaajalisest kasutamisest ning monopoolsest seisundist Soome kangete
alkohoolsete jookide turul, on vaidlustaja varasemad kaubamargid tuntud ja mainekad,
seda nii EU-s kui ka Eestis. Tulenevalt Soome ja Eesti geograafilisest lahedusest kui ka
asjaolust, et mdlema riigi tarbijad tihedalt naaberriiki (vastavalt eestlased Soomet ja
soomlased Eestit) kulastavad, ulatub ALKO kaubamargi tuntus ja maine ka Eestisse.
Kaubamérk ALKO ABI kasutab seetdttu ebaausalt dra ja kahjustab varasemate ALKO
kaubamarkide mainet ja eristusvdimet. Taotleja ja vaidlustaja tegevusalad on identsed
ning taotleja on huvitatud tahise ALKO kasutamisest oma kaubamérgis eelkdige seetdttu,
et kasu IBigata vaidlustaja henduse kaubamaérkide mainest ja tuntusest. Seda eriti silmas
pidades, et tema kaubamark on suunatud eelkdige Soomest parit tarbijatele.

Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast on KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaldamine vGimalik ka
juhul, kui hilisemat tahist kasutatakse samade vOi sarnaste kaupade voi teenuste jaoks.
Silmas pidades eeltoodud asjaolusid nagu varasemate kaubamarkide tuntus ja maine ning
taotleja poolt teenuste suunamine Soomest périt tarbijate sihtgrupile, on kaubamaérgi
ALKO ABI registreerimine vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 3, s.0 hilisema kaubamargiga
vOidakse dra kasutada vOi kahjustada varasemate kaubaméarkide mainet vOi
eristusvoimet.

Nii kohtu kui komisjoni praktika kohaselt on taotlus esitatud pahauskselt, kui
kaubamargi registreerimisega enda nimele soovib taotleja saavutada vaidlustaja poolt
tuntuks tehtud kaubamérkide mainet ja sellega saavutada ka ebadiglast eelist oma
tegevusvaldkonnas. Tulenevalt taotleja tegevusala (jookide jae- ja hulgimulk) eripérast
ning tema soovist pakkuda tooteid Soome tarbijatele, ei ole mdeldav, et taotleja ei
teadnud vaidlustaja olemasolust ega tema kaubamargist ALKO. Arvestades vaidlustaja
tihenduse kaubamarkide mainet ja tuntust EU-s ning taotleja soovi pakkuda oma
teenuseid Soome tarbijatele, on ilmne, et taotleja kasutab séna ALKO oma kaubamargis
sooviga dra kasutada vaidlustaja kaubamarkide mainet. Selline tegevus on kahtlemata
pahauskne. Seega on kaubamargi ALKO ABI registreerimine samuti vastuolus KaMS §
9lg1p10ja810Ilglp7.

Lisaks kuulub vaidlustajale registreeritud arinimi Alko Oy (tdlkes Alko Inc) alates
31.12.1999. Avrilihingu éariregistrisse margitud pohitegevusala on alkohol- ja muude
jookide jaekaubandus. Kohtupraktika kohaselt ei vOi Pariisi konventsiooni artiklist 8
tulenevalt teine ettevdtja Uhe ettevdtte firmanimetust kas arinimena voi kauba- vOi
teenindusmargina kasutusele votta ega ka mitte firmanimetusega sarnast nime voi tahist,
kui see vOib pbhjustada Uldsuse eksitamist. Téostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni
artikkel 8 tagab, et Uhe riigi ettevOtjad ei kasutaks dra teise isiku darinime mainet ja
eristatavust, isegi juhul kui see &rinimi pole selles riigis registreeritud vGi kasutatud.
Tarbijaid tuleb kaitsta eksitamise eest arilise parinevuse suhtes ning elimineerida teiste
isikute teod, mis pbhjustavad arinime ja kaubamargi eristatavuse ja vaartuse kahandamist
ning kdlvatut konkurentsi. Kaubaméargis ALKO ABI sisalduv sdnaline osa ALKO tekitab
assotsiatsiooni vaidlustaja drinimega ,,Alko” suure osa eestlaste hulgas ja kindlasti
soomlaste hulgas, kes Eestis alkoholjooke ostavad. Seega kaubamargi ALKO ABI
registreerimine on vastuolus KaMS 8 9 Ig 1 p-ga 12 ja Pariisi konventsiooni artikliga 8.
Juhindudes KaMS § 41 Ig-st 2 ja tuginedes KaMS § 101lg1p2,p3,p7,891lg1lp12ja
toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 8, palub vaidlustaja tuhistada
Patendiameti otsuse kaubamargi ALKO ABI+ kuju (taotlus nr M200800923) klassis 35
registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jatkama menetlust komisjoni otsuses
toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud véljavote Eesti Kaubamargilehest nr 1/2010 ja
Patendiameti elektroonilisest andmebaasist, samuti valjatrikk OHIM-i elektroonilisest
kaubamarkide andmebaasist ja muud asjakohased dokumendid (kokku 25 Ik).
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Vaidlustusavaldus voeti 04.03.2010 komisjoni menetlusse nr 1246 all ja eelmenetlejaks
maéarati Evelyn Hallika.

Vaidlustaja esitas oma 10plikud seisukohad 23.02.2011, milles jai esialgses
vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. Lisaks esialgses vaidlustusavalduses
esitatud seisukohtadele viitas vaidlustaja Harju Maakohtu 21.12.2010 otsuses (tsiviilasi
2-09-15131) toodud kohtujareldusele (otsuse Ik 8), et sdna ALKO ei ole eesti keeles
kirjeldav ega keelekasutuses tavaparane klassi 35 teenuste suhtes. Lisaks esitas kohus
otsuses arvamuse, et sona ,,alko* vdidetav seondumine alkoholiga voib tuleneda Soome
tuntud arithingu nimest. llmselgelt on kohus siinkohal saanud silmas pidanud Uksnes
vaidlustajat. Vaidlustaja markis, et lisatud kohtuotsuse n&ol ei ole tegemist uue
argumendi ega tdendiga. See vdimaldab vaid komisjonil taiendavalt veenduda juba
vaidlustusavalduses esitatud asjaoludes, s.0. et sdna ALKO on vaidlustatud kaubamargis
domineeriv element ja vaidlustaja arinimi ja kaubamark ALKO on tuntud, ning aitab
seega kaasa asjas sisuliselt dige lahendi tegemisele.

Komisjon informeeris taotlejat saabunud vaidlustusavaldusest 7.04.2010 ja I0plikest
seisukohtadest 1.03.2011. Taotleja ei ole todstusomandi 6Oiguskorralduse seaduse
(edaspidi TOAS) § 51 kohasele komisjoni ettepanekule vaatamata menetluses osalemise
digust kasutanud ega oma seisukohti esitanud. 18.03.2011 alustas komisjon asja nr 1246
I6ppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

22.

23.

24,

25.

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

Taotleja ei ole oma seisukohti kdesolevas vaidluses esitanud, mistdttu ei ole teada, kas ta
soovib vaidlustusavaldusele vastu véita. Teadmata on taotleja vd@imalikud argumendid
kdnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole
esitanud Uhtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, ildse soovib neile vastu vaita.

Komisjon peab p6hjendatuks vaidlustaja seisukohta, et vaidlustatud kaubamark ALKO
ABI+ kuju (taotl nr M200800923) on eksitavalt sarnane nii visuaalsest, foneetilisest kui
semantilisest aspektist vastandatud kaubamargiga ALKO+ kuju (CTM 005919031).
Samuti jagab komisjon vaidlustaja seisukohta, et kaubamarkidega tahistatavad teenused
klassis 35 on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised. Arvestades kaubamarkide suurt
sarnasust ja kaubamaérkidega tahistatavate teenuste identsust leiab komisjon, et on
tdendoline kaubamarkide &ravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamargi
ALKO ABI + kuju assotsieerumine varasema kaubamargiga. Vaidlustaja kui varasema
kaubamargi omanik ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamargi registreerimiseks. Seega
eksisteerivad asjaolud, mille tottu tuleb keelduda kaubamargile ALKO ABI + kuju
Oiguskaitse andmisest KaMS § 10 Ig 1 p 2 alusel.

Arvestades (laltoodut tuleb vaidlustusavaldus rahuldada ja Patendiameti otsus
kaubamérgi ALKO ABI + kuju registreerimise kohta tthistada. Komisjon ei pea
ké&esolevas asjas vajalikuks hinnata, kas taotleja kaubamargi registreerimine on lisaks
vastuolule KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2 vastuolus ka muude vaidlustaja poolt osundatud
kaubamargiseaduse ja toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni satetega. Samuti ei pea
komisjon vajalikuks hinnata, kas taotleja kaubamargi registreerimine on Gigusvastane ka
tulenevalt vaidlustaja kaubamargist CTM 001921840. Nimetatud asjaoludele hinnangu
andmine ei mgjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.



Tulenevalt eeltoodust, vottes aluseks TOAS § 61 Ig-d 1 ja 2, KaMS § 41 1g-d 2ja3,§101g1 p
2 komisjon

otsustas:

vaidlustusavaldus rahuldada, tihistada Patendiameti otsus nr 7/M200800923 kaubamargi
ALKO ABI + kuju Bellasofi OU nimele registreerimise kohta klassis 35 ning teha
Patendiametile ettepanek jatkata menetlust kaubamargi ALKO ABI + kuju asjas
komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vota hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata vdi IGpetab
menetluse otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumé&aruse joustumise hetkest,
kui kohtumaéarusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Hallika

E. Sassian

S. Sulsenberg



