MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 786-0
Tallinnas, 29. septembril 2006. a

Toostusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kirli Ausmees (eesistuja), Kerli Tults ja
Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses 1dbi vilismaise juriidilise isiku FERRERO S.p.A.,
aadress Piazzale Pietro Ferrero, ALBA (CN) I-12501 Itaalia, vaidlustusavalduse, mille
objektiks on Patendiameti otsus registreerida tihis Pomen ROSEN (taotlus nr M200300658,
registreerimisotsus avaldatud Eesti Kaubamirgilehes nr 4/2004) klassis 30 OU Noires HA
(aadress: Parnu mnt. 160, 11317, Tallinn, Eesti) nimele.

Asjaolud ja menetluse kiik

01.06.2004  esitas FERRERO  S.p.A.  todstusomandi  apellatsioonikomisjonile
vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamirgi Pomen ROSEN (taotlus nr
M200300658) registreerimine klassis 30 (maiustused, kondiitritooted, kompvekid, Sokolaad,
martsipan, marmelaad, kakaotooted, vahvlid, kiipsised, kreekerid, suhkur, jddtis, mesi, siirup)
OU Noires HA nimele. Vaidlustusavaldus registreeriti apellatsioonikomisjonis numbri 786 all
ja voeti menetlusse 07.06.2004. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele
Kirli Ausmees’ile.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Martina Bockler OU LASVET, Pk 3136, 10505
Tallinn. Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigildivu 2500.00 kr tasumist tdendav dokument,
volikiri ning pohjendus toenditega.

01.06. 2004 esitatud vaidlustusavalduses leiab FERRERO S.p.A. (edaspidi ’vaidlustaja’), et
Patendiameti otsus registreerida kaubamirk Pomen ROSEN OU Noires HA (edaspidi
’taotleja’) nimele on vastuolus otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamirgiseaduse (KaMS) § 8
lg 1 p-ga 2, vastavalt millele ei registreerita kaubamdrgina tdhiseid, mis on identsed voi
dravahetamiseni sarnased voi assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade voi
teenuste tihistamiseks registreeritud voi registreerimiseks esitatud varasema kaubamdrgiga,
kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba

Vaidlusavalduse esitaja leiab, et taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamirk Pomen
ROSEN on #ravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema siseriikliku
kaubamirgiga nr 28747 ROSER (esitatud kirillitsas: Pomep) ja rahvusvahelise
registreeringuga nr 799546 FERRERO ROCHER + kuju. Mdlema iilalmainitud kaubamargi
kaupade loetelu katab sarnaselt vaidlustatava kaubamairgiga klassi 30 kuuluvaid kaupu.

Vaidlustatud kaubamark:

PoweH

ROSEN

Aadress: Telefon: Faks:
Harju 11 6256 490 6313 660
15072 e-mail: toak@mkm.ee



FERRERO
ROCHER

Powep

Vaidlustaja mérgib, et iilalmainitud varasemad mirgid ja registreerimiseks esitatud
kaubamirk ei ole identsed, ent tegemist on &ravahetamiseni sarnaste vOi assotsieeruvate
tahistega. Kaubamirk Pomen ROSEN koosneb kahest identsest sdnast, millest iiks on
esitatud kirillitsas. Seega on OU Noires HA taotlus saada kaitset iihe sdna erinevatele
sonakujudele. Vaidlustaja juhib apellatsioonikomisjoni tdhelepanu asjaolule, et vaidlustatava
kaubamargi kirillitsas toodud osa erineb registreeringust nr 28747 iiksnes viimase tihe vorra
(Pomren ja Pomep). Vaidlustaja hinnangul on sedavord sarnaste mérkide kooseksisteerimise
voimalikuks pidamine Patendiameti poolt ilmne viga, kuna vaidlustaja varasemad
kaubamirgid, eriti registreering nr 28747, on dravahetamiseni sarnased nii visuaalselt kui
foneetiliselt.

Vaidlustaja sénul ei esine tihis Pomen ROSEN piisavalt tema kaubamirkidest ROSER
kirillitsas (Pomep) ning FERRERO ROCHER + kuju, et oleks vélistatud mérkide segiajamise
vbimalus. Sénade Pomen ROSEN ainukeseks erinevuseks varasemast kaubamirgist on
kirillitsas esitatud sdnal viimane tdht N ning ladina tihtedes esitatud variandil ka kirjapilt.
Neid erinevusi ei saa vaidlustaja sonul pidada piisavaks. Vaidlustaja rohutab, et erinevused
sona 10puosas on kdige kehvemini tajutavad ning olulisem roll on sdna algusel. Vottes arvesse
sonade Pomen ROSEN ja Pomep ning ROCHER pikkust ja ddrmiselt sarnast hialdust, leiab
vaidlustaja, et tildmulje seisukohalt on raske tajuda mérkides sisalduvaid erinevusi ning seega
eksisteerib ka suur tdendosus, et tarbijad ajavad kaubamirgi Pomen ROSEN segi Ferrero
vaidlustajale kuuluvate iilalmainitud varasemate kaubamirkidega ROSER Kkirillitsas (Pourep)
ning FERRERO ROCHER + kuju.

Vaidlustaja leiab, et arvestada tuleks ka asjaoluga, et keskmine tarbija ndeb ja vordleb kahte
mérki korvuti ja samaaegselt vdga harva ning seetdttu saab médravaks tarbija millu jaav
kaubamarkide iildmulje, mis ei ole vaidlustaja arvates antud méarkide puhul piisavalt erinev.
Ulaltoodud asjaolusid arvesse vdttes jireldab vaidlustaja, et kaubamirk Pomen ROSEN on
oma iildmuljelt &ravahetamiseni sarnane ja/vOi assotsieeruv vaidlustaja varasemate
kaubamirkidega ROSER Kkirillitsas (Pomep) ning FERRERO ROCHER + kuju.

Vaidlustaja on arvamusel, et kdnealuste kaubamdrkide segiajamisohtu tarbijate hulgas
suurendab ka tosiasi, et taotleja soovib oma mirgi registreerida vaidlustajale kuuluvate
kaubamirkidega tdhistatud kaubaga identsete ja samaliigiliste kaupade tdhistamiseks —
taotleja taotleb kaubamérgile kaitset klassis 30, so samas klassis ja samadele kaupadele, mille
suhtes on kaitstud vaidlustaja kaks varasemat kaubamirki ning taotlejal puudub vaidlustaja
kirjalik ndusolek.

Seega palub vaidlustaja juhindudes kehtiva KaMS § 41 16ikest 2 ja tuginedes Patendiameti
otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 8 Ig 1 p-le 2 tiihistada Patendiameti otsus kaubamargi
Pomien ROSEN registreerimise kohta klassis 30 taotleja nimele ning samuti kohustada
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Patendiametit jatkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
Vaidlustusavalduse juurde lisas vaidlustaja jargmised materjalid:

- Koopia Kaubamirgilehe 4/2004 lehekiilgedest 28-29 kaubamirgi Pomen ROSEN
registreerimise kohta;

- Koopia kaubamairgitunnistusest nr 28747 — kaubamérk Pomep

- Viljatriikk Patendiameti kaubamaérkide elektroonilisest andmebaasist rahvusvahelise
registreeringu nr 799546 FERRERO ROCHER + kuju kohta

09.06.2004 edastas apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse ja selle sisu taotlejale ning tegi
ettepaneku esitada kolme kuu jooksul vaidlustusavalduse menetlusse votmise péaevast arvates
kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse nr 786 kohta. 06.09.2004 esitas taotleja oma seisukohad
vaidlustusavalduse 786 osas ning esitas ka volikirja, mille kohaselt tema esindajaks on
patendivolinik Jiiri Kdosaar Patendibiiroost Kdosaar & CO aadressiga Téhe 94, 50107 Tartu.

Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu nimetades seda alusetuks, kuna vaidlustaja on
vorrelnud kaubamirkide sonalisi osi foneetiliselt, kuid on eksinud sealjuures pdhimotte vastu,
et kaubamaérke tuleb késitleda tervikuna, samuti pole esitatud iihtki tdendit, et tarbijad voiksid
pidada kaisitletavaid kaubamédrke 4dravahetamiseni sarnasteks vOi assotsieeruvateks,
vaidlustusavalduse esitaja pole isegi kindlalt véditnud, et tegu on assotsieeruvate
kaubaméarkidega, vaid kasutab kombinatsiooni “...dravahetamiseni sarnased ja/voi
assotsieeruvad“. Taotleja viitab Toostusomandi apellatsioonikomisjoni otsustele nr 453-o,
454-0, 496-0, 533-0, 638-0 ja 672-0, milles nenditakse, et ei piisa vaid viidetest, et
kaubamaérgid on assotsieeruvad, vaid seda tuleb ka tdendada.

Taotleja vordleb kaubamirke visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt:

Nagu ndha kaubamaérkide reproduktsioonist, sisaldab kaubamirk nr 799546 (FERRERO
ROCHER + kuju) tugeva eristusvoimega graafilist osa ja sona FERRERO ning kaubamérgi nr
28747 puhul on tegemist sdnamargiga, mis on kirjutatud kirillitsas (Pomep).

Taotleja vdidab, et rahvusvahelise registreeringu nr 799546 FERRERO ROCHER + kuju
puhul on vaidlustaja kisitlenud vaid iiht osa kaubamirgist — sona ROCHER, mis ei ole
taotleja sonul antud kaubamérgi domineeriv osa. Kui vaadelda kaubamaérke kui tervikuid, siis
on taotleja jaoks rahvusvahelise registreeringu nr 799546 domineeriv osa Sokolaadipallide
kujutis ning tuntud kaubamirk FERRERO, sellele jirgnev sona ROCHER jddb aga
tagaplaanile, sest taotleja arvates kinnitub tarbija méllu sonakombinatsiooni esimene osa, eriti
arvestades asjaolu, et tegu on tuntud kaubamirgiga. Sonad ROCHER ja ROSEN on kiill
sarnase algusega, kuid vaidlustatud kaubamérk sisaldab ka sdna Pomren, millel puudub
taotleja sOnul igasugune visuaalne sarnasus varasema kaubaméirgi osaga. Taotleja viitab
Toostusomandi apellatsioonikomisjoni otsusele 476-o, milles mairgitakse, et visuaalselt
sarnased algused iseenesest ei muuda kaubamérke visuaalselt dravahetamiseni sarnasteks ja
assotsieeruvateks. Taotleja rohutab, et vaidlustusavalduse esitaja poolt vorreldud sdnad
ROCHER ja ROSEN moodustavad vaid osa vorreldavatest kaubamarkidest ning tervikuna ei
ole varasem ning hilisem kaubamérk dravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.

Siseriiklik kaubamérk nr 28747 on kirillitsas kirjutatud sdnamérk Pomep ning taotleja arvates
tuleb antud mérgi ja vaidlustatud kaubamirgi Pomen ROSEN visuaalsel vordlusel tddeda, et
mérkidel puudub dravahetamiseni sarnasus ja assotsieeruvus. Vastandatud kaubamirk on
sarnane vaidlustaud margi osaga, kuid arvestada tuleb kaubamirkide tervikuna vordlemise
printsiibiga.



Taotleja véidab, et kaubamirgi nr 799546 puhul on vaidlustusavalduse esitaja kaubamarkide
foneetilisel vordlemisel rikkunud kaubamérgi tervikuna késitlemise pShimdtet, véites, et
sonad ROCHER ja ROSEN on #érmiselt sarnase hidldusega, antud viitega piirdub ka kogu
foneetiline analiilis, mingeid tdendeid vaidlustusavalduse esitaja toonud ei ole. Taotleja
rohutab veelkord, et sona ROCHER ei ole varasema kaubamdrgi domineeriv osa ning
tegelikult tuleb vorrelda sona ROSEN ja kombinatsiooni FERRERO ROCHER foneetilist
sarnasust. Seda tehes jouab taotleja jdreldusele, et vaadeldavad sdnalised osad erinevad
iiksteisest nii sonade kui ka silpide arvu poolest ning ei ole foneetiliselt dravahetamiseni
sarnased.

Kaubamirgi nr 28747 puhul ndustub taotleja vaidlustusavalduse esitaja viitega, et kirillitsas
kirjutatud sdna hiildub eesti keeles kui ROSER ning seetdttu on vorreldavate kaubamirkide
algused foneetiliselt sarnased, tdele vastab ka vaidlustusavalduse esitaja viide, et erinevused
sona 18puosas on halvemini tajutavad ning olulisem roll on sdna algusel. Taotleja viitab
siinkohal taas Toostusomandi apellatsioonikomisjoni otsusele 476-0, kus komisjon leiab, et
kuigi tarbija tdhelepanu koondub tavaliselt eelkdige sdna esimesele poolele, tuleb
kaubamérkide sarnasuse ja assotsieerumise iile otsustamisel juhinduda mérgist tervikuna,
mistottu asjaolu, et kaubaméirkide algused on foneetiliselt (kuid mitte visuaalselt ) identsed...,
el muuda iseenesest kaubamirke visuaalselt ja foneetiliselt dravahetamiseni sarnasteks ja
assotsieeruvateks. Sellest tulenevalt tddeb taotleja, et vaidlustusavalduse esitaja ei ole
vorreldavate mirkide dravahetamiseni sarnasust ja assotsieeruvust piisavalt tdendanud.

Taotleja leiab, et vaadeldavad kaubamirgid ei ole sarnased ega assotsieeruvad ka
semantiliselt. Taotleja késitleb rahvusvahelises registreeringus nr 799546 esinevat sOna
FERRERO kui itaalia perekonnanime ja sona ROCHER kui prantsusekeelset sona, mille
tahenduseks on ’kalju, kaljuriink’ ja kaubamirk nr 28747 Pomep on iilalnimetatud
prantsusekeelse sdna transliteratsioon kirillitsas. Vaidlustatud kaubamirk, sona ROSER ja
selle transliteratsioon kirillitsas on aga taotleja sonul tdhenduseta abstraktne sona ning seega
puudub kisitlevate kaubamirkide vahel igasugune semantiline sarnasus ning assotsieeruvus.

Kokkuvotvalt leiab taotleja, et vaidlustaja ei ole suutnud tdendada ei kisitletavate
kaubamaérkide dravahetamiseni sarnasust ega ka assotsieerumist. Tema sonul on vorreldavad
kaubamérgid visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt erinevad ning vaidlustusavalduses
esitatud paljasonaliste oletuste pdhjal, et kaubamérgid voivad olla assotsieeruvad, piiraks
kaubamirgi registreerimisest keeldumine oluliselt vaidlustatud mérgi omaniku Gdigusi. Sellest
tulenevalt palub vaidlustatud kaubamdrgi omanik jitta vaidlustusavaldus tdielikult
rahuldamata.

Oma vastusele vaidlustusavalduse nr 786 osas oli taotleja lisanud jargmised materjalid:
- Viljatriikid Patendiameti kaubamirkide elektroonilisest andmebaasist
- Viljavote Prantsuse-eesti sOnaraamatust

08.09.2004. edastas toostusomandi apellatsioonikomisjon taotleja seisukohad vaidlustajale
ning vastavalt toostusomandi apellatsioonikomisjoni pohimédruse § 15 lg-le 3 anti talle aega
kirjalikule seisukohale vastata 3 kuud ja paluti esitada oma vastus hiljemalt 10.12.2004.
Vaidlustaja esitas oma vastuse 09.12.2004. Vaidlustaja ei ndustu taotleja seisukohtadega ja
jddb oma 01.06.2004. esitatud seisukohtade juurde ning tdiendab oma vaidlustusavaldust
jérgnevaga:

Vaidlustaja arutleb kaubamairkide dravahetamise tdendosuse iile ning toob ndited Euroopa
Kohtu otsustest C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER ja C-251/95 SABEL. Nendele



kohtuasjadele viidates mirgib vaidlustaja, et kaubamirkide dravahetamise tdendosus on risk,
et avalikkus vOib uskuda, et kaubad voi teenused tulevad samalt ettevottelt voi temaga
majanduslikult seotud ettevottelt. Kaubamérkide dravahetamise tdendosuse hindamisel tuleb
arvesse votta koiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset
sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema iildisele tarbijal tekkivale kujutluspildile.
Kaubamirkide assotsieerumise tdendosus médratleb kaubamérkide segiajamise tdendosuse
ulatuse ega ole sellele alternatiivseks keeldumise aluseks. Vaidlustaja sonul tuleb
kaubamaérkide assotsieerumise hindamisel ldhtuda samadest pohimotetest ja kriteeriumitest,
millest ldhtutakse kaubamérkide segiajamise tdendosuse hindamisel s.t. kaubamérke tuleb
vorrelda nii foneetiliselt, visuaalselt kui ka kontseptuaalselt.

Vaidlustusavalduse esitaja viitab nii Eesti haldus- kui ka kohtupraktikale ja Euroopa Kohtu
praktikale ning toob vilja jargmised kaubamirkide assotsieerumise vorme:
e iildsus vahetab vorreldavad tihised dra (otsene assotsieerumine)
e {ildsus seostab vorreldavate tdhiste omanikke ja vahetab nad é&ra (kaudne
assotsieerumine)
e iildsus leiab, et vorreldavad tihised on sarnased ning kujutlus iihest tdhisest meenutab
teist tdhist kuigi neid tdhiseid omavahel dra ei vahetata (assotsieerumine ranges
tadhenduses)

Edasi vordleb vaidlustaja kaubamaérke visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt.

a) kaubamirkide Pomen ROSEN ja Pomep visuaalne vordlus:

Vaidlustaja mirgib, et visuaalselt on tihiste Pomen ROSEN ja varasema mirgi Pomep
domineerivateks elementideks nende sonalised osad. Kuigi tegemist on kombineeritud
kaubamirkidega, ei sisalda nimetaud kaubamirgid kujunduslikku elementi. Illustreerituna
Eesti Statistikaameti andmetest, mille kohaselt kolmandiku kogu Eesti tarbijaskonnast
moodustavad vene keelt emakeelena konelevad inimesed ning suur osa meie riigi
tarbijaskonnast radgib ja moistab nii eesti kui vene keelt, peab vaidlustaja tdendoliseks, et
vene keelt kdneleva avalikkuse sektori jaoks on tihise Pomen ROSEN domineeriv element
kahtlemata sona ’pomen’. Vaidlustusavalduse esitaja sdnul pole kahtlust selles, et nimetatud
domineeriv element on é&ravahetamiseni sarnane vastandatud kaubamirgi domineeriva
elemendiga ’pomep’. Vorreldavad tdhised koosnevad molemad viiest tdhest, millest neli
esimest on identsed. Vaidlustatud tihises Pomen ROSEN sisalduv, ladina téhistikus kirjutatud
sona ‘rosen’ on tarbijatele kiill visuaalselt tajutav, kuid see toimib pelgalt transliteratsioonina,
mis on suunatud slaavi tdhestikku mitte kasutavale avalikkuse sektorile. Seega on
vaidlustusavalduse esitaja arvamusel, et vaadeldavad tdhised on visuaalselt viga sarnased.
Kuna tdhiste domineerivad elemendid on peaaegu identsed, on kaubamairgid vaidlustaja sonul
otseselt assotsieeruvad, st on ddrmiselt tdendoline, et visuaalsest vaatepunktist vahetab iildsus
nimetatud tidhised omavahel éra.

b) kaubamirkide Pomen ROSEN ja FERRERO ROCHER + kuju visuaalne vordlus:
Vaidlustaja leiab, et ka kaubamirgi FERRERO ROCHER + kuju domineerivamaks
elemendiks on kahtlemata kaubamirgi sonaline osa. Tema sdnul oleks vaid Sokolaadipallide
kujutis maiustusepakendil selgelt kirjeldav ega vdimaldaks eristada iihe tootja samaliigilisi
kaupu teise tootja samaliigilistest kaupadest. Vaidlustaja selgitab, et levinud aripraktika
kohaselt tdahistavad mitmed tootjad oma tooteid kaubamirkidega, mis sisaldavad nii tootja
arinime kui ka konkreetset tootegrupi nime. Ka taotleja jérgib nimetatud traditsiooni. Juba
aastaid on Eestis turustatud tooteid nimedega FERRERO PRESTIGE, FERRERO ROCHER,



MON CHERI FERRERO, NUTELLA FERRERO jne. Nendest enamik nimesid on
vaidlustusavalduse esitaja sonul registreeritud ka kaubamérkidena.

Kuna vaidlustaja on iiks maailma suurimaid maiustustetootjaid ning kuna vaidlustusavalduse
esitaja on ka Eestis juba ca 10 aastat, siis leiab vaidlustaja, et nii tootja &rinimi kui ka
erinevate tootegruppide nimed peaksid tarbijale juba hésti teada olema. Sama seisukohta on
oma vastuses viljendanud ka taotleja. Seega leiab vaidlustaja, et kaubamirgis FERRERO
ROCHER + kuju pole sona ’rocher’ domineeriva elemendina mitte vihem tihtis kui sdna
“ferrero’, kuna laia tootevaliku valib tarbija toote mitte ainult tootjast, vaid ka konkreetsest
tootegrupist ldhtuvalt. Just seetdttu arvab vaidlustaja sdna ’rocher’ loovat tugeva seose
konkreetsete toodete ja tootja vahel.

Vaidlustaja on seisukohal, et ladina tihestikku kasutav tarbijaskond pddrab enam tdhelepanu
sonale ’roSen’, mis on visuaalselt sarnane sdnaga ’rocher’ — mdlemad sdnad on esmapilgul
ithepikkused, algavad identsete tdhtedega 'ro’ ning 10pevad sarnaselt vastavalt kas tdhtedega
’er’ voi ’en’. Lisaks sellele on tarbijatele teada vaidlustaja pikaajaline traditsioon tdhistada
oma tooteid ka slaavi tdhestikus kirjutatud kaubaméirkidega. Vaidlustatud kaubamirk Pomen
ROSEN sisaldab ka sona ’pomen’, mis on vaidlustaja sdnul eeltoodust nihtuvalt
dravahetamiseni sarnane vaidlustusavalduse esitaja kaubamérgiga Pomep. Sellest tulenevalt
leiab vaidlustaja, et vaatamata konkreetsete tdhiste kui tervikute moningatele visuaalsetele
erisustele, sisaldavad vaadeldavad mérgid sarnast domineerivat elementi ning on seetdttu
kaudselt assotsieeruvad - st tarbijad peavad ekslikult tihise Pomres ROSEN omanikuks
vaidlustajat. Siinkohal viitab vaidlustaja ka Tallinna Halduskohtu 14.05.2002 otsusele
haldusasjas nr 3-718/2002, mille punktis 6 on kohtu seisukoht jiargmine: kaudse
assotsieerumise tuvastamisel on pohjendatud kaubamdrkide domineerivate elementide
vordlemine.

a) kaubamirkide Pomen ROSEN ja Pomep foneetiline vordlus:

Vaidlustaja mirgib, et kdnealused tdhised koosnevad modlemad viiest tdhest, millest neli
esimest on identsed. Foneetiliselt ei ole vahet, kas tihises Pomen ROSEN sisalduvat sona
’roSen’ hdéldatakse kirjutatuna kirillitsas voi ladina téhestikus. Vaadeldavates kaubamaérkides
sisalduvad sonad ’pomren’ ja 'pomiep’ on vaidlustaja sonul foneetiliselt peaacgu identsed.
Vaidlustaja toob esile, et ka taotleja tddeb oma seisukohtades, et erinevused sdna Idpuosas on
halvemini tajutavad. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et on vdga tdendoline, et iildsus
vahetab kuuldes sona ’pomen’ selle dra sdnaga ’pomep’, so foneetiliselt on vaadeldavad
kaubamirgid otseselt assotsieeruvad.

b)Kaubamirkide Pomen ROSEN ja FERRERO ROCHER + kuju foneetiline vdrdlus:
Jargnevalt arutleb vaidlustaja veelkord vaadeldavates kaubamairkides sisalduvate sdnade
‘rocher’ ja ’roSen’ sarnasuste iile ja leiab, et kahtlemata on kaks sdna, mis koosnevad
sarnasest arvust tdhtedest, identsest arvust silpidest ning mille esimesed tdhed ’ro’ on
identsed, keskosas on identse hddldusega tdheiihend ’sh’ vdi ’ch' ning teised silbid erinevad
vaid iihe tdhe poolest, foneetiliselt vdga sarnased. Vaatamata sellele, et kaubamiark FERRERO
ROCHER + kuju koosneb kahest sdnast, seostavad vaidlustaja arvates tarbijad just sdna
‘rocher’ konkreetsete vaidlustaja toodetega. Vaidlustaja arvates meenub tarbijale kuuldes sona
‘roSen’ tuntud sonatihend ’ferrero rocher’ ning nad usuvad, et nimetatud tdhiste omanik
vaidlustaja, st foneetiliselt on vorreldavad tdhised kaudselt assotsieeruvad.

Kaubamiirkide kontseptuaalne vordlus:
Vaidlustaja véidab, et kodik kéesolevas asjas vorreldavad tdhised koosnevad tdahenduseta
sonadest. Kuna Eesti keskmisel tarbijal puudub igapidevane kokkupuude prantsuse keelega,



siis ei moista keskmine tarbija seda keelt isegi algtasemel mitte. Kuna sdna ’rocher’ prantsuse
keeles on suhteliselt spetsiifiline, siis ei kuulu see ka algtasemel keeleoskusega tarbija
sOnavarasse. Sona ’Ferrero’ kohta {itleb aga vaidlustusavalduse esitaja, et see on Eestis klassi
30 kaupade osas tuntud kui tootja &drinimi ning seega ei tekita kaubamirk FERRERO
ROCHER + kuju keskmises tarbijas mingeid kontseptuaalseid seoseid ega kujutluspilte. Ning
kuna kiesolevas asjas puudub vaidlustusavalduse esitaja sOnul Eesti tarbijate jaoks
kontseptuaalne tdhendus, siis ei aita see tarbijatel nimetatud kaubamérke iiksteisest eristada.

Vaidlustaja viitab kaubamairkide dravahetamise tdendosuse hindamisel printsiibile, mille
kohaselt suure eristusvdoimega varasema kaubamairgi dravahetamise tdendosus on suurem kui
see oleks vidikese eristusvOimega varasema kaubamérgi puhul. Nimetatud printsiibi
kohaldamine kéesoleval juhul on vaidlustaja sdnul asjakohane, kuna tihenduseta sonad nagu
nt *ferrero rocher’ omavad kaubamaérgina suurt eristusvoimet.

Veelkord mainib vaidlustaja pdhimotet, mille kohaselt keskmisel tarbijal on harva vdimalus
vorrelda erinevaid kaubamérke vahetult, tarbija vordlus kaubamairkide osas tugineb iildjuhul
ainult talle meelde jddnud ebatéielikule kujutluspildile varem ndhtud kaubamirkidest (vt.
Euroopa Kohtu otsus C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 26)

Seega, arvestades asjaolu, et kaubamirgid Pomen ROSEN ja Pomep on visuaalselt viga
sarnased ning foneetiliselt peaaegu identsed, leiab vaidlustaja, et nimetatud mérgid on
kehtinud KaMS § 8 Ig 1 p 2 mdistes dravahetamiseni sarnased ning otseselt assotsieeruvad.
Arvestades asjaolu, et kaubamirgid Pomen ROSEN ja FERRERO ROCHER + kuju
domineerivad elemendid on nii visuaalselt kui ka foneetiliselt sarnased, on nimetatud
kaubamirgid kehtinud KaMS § 8 Ig 1 p 2 mdistes dravahetamiseni sarnased ja kaudselt
assotsieeruvad. Tuginedes iilaltoodule ning ldhtudes kehtinud ja praegu kehtivale
kaubamaérgiseadusest, Eesti Vabariigi kohtupraktikast ning Euroopa Kohtu lahenditest
SABEL ja LLOYD SCHUHFABRIK MEYER jiadb vaidlustaja kiesolevas asjas oma
01.06.2004. esitatud ndude juurde.

Vaidlustaja lisas oma vastusele ka viljatriiki Statistikaameti veebilehekiiljelt (Eesti rahvastiku
jagunemine emakeele jargi).

Toostusomandi apellatsioonikomisjon tegi vaidlustajale ettepaneku esitada oma 10plikud
seisukohad antud asjas hiljemalt 26.05.2005. 24.05.2005 esitas vaidlustaja oma 16plikud
seisukohad, milles jddb oma 01.06.2004. esitatud vaidlustusavalduse juurde ja palub
tulenevalt kehtiva KaMS §-dest 41 ja 72 ning kehtinud KaMS §-st 8; toostusomandi
oiguskorralduse aluste seaduse §-st 54' ja 61, Eesti Vabariigi kohtupraktikast ning Euroopa
Kohtu lahenditest SABEL ja LLOYD SCHUHFABRIK MEYER ja CANON tiihistada
Patendiameti otsus kaubamirgi Pomen ROSEN registreerimise kohta klassis 30 taotleja
nimele ning samuti kohustab vaidlustaja  Patendiametit jdtkama  menetlust
apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja esitab veelkord eraldi kaubamirkide Pomen ROSEN ja Pomep ning Pomen
ROSEN ja FERRERO ROCHER + kuju vordlused. Samuti toob vaidlustaja veelkord esile
vene keelt kdneleva elanikkonna suure osakaalu Eesti tarbijate hulgas ning on kindel, et vene
keelt koneleva sektori jaoks on vaidlustatud tihise Pomen ROSEN domineeriv element
kahtlemata sdna ’pomren’, mis omakorda on dravahetamiseni sarnane vastandatud kaubamairgi
domineeriva elemendiga ’pomep’. Veelkord rohutab vaidlustaja, et kaubamérgi FERRERO
ROCHER + kuju domineerivaks elemendiks on kaubamairgi sOnaline osa ning kuna
vaidlustaja jargib traditsiooni, mille kohaselt tootjad tihistavad oma tooteid kaubamérkidega,



mis sisaldavad nii tootja drinime kui ka konkreetset tootegrupi nime, siis on nii antud drinimi
kui ka tootegruppide nimed tarbijale hidsti teada. Samuti rShutab vaidlustaja, et ladina
tahestikku kasutav tarbijaskond p6drab enam tdhelepanu sdnale ’roSen’, mis on visuaalselt
sarnane sOnaga 'rocher’, antud sonad véga sarnased ka foneetiliselt.

Loplikes seisukohtades rohutab vaidlustaja, et téhist Pomen ROSEN taotletakse vastandatud
mérkidega Pomep ja FERRERO ROCHER + kuju identsete kaupade tdhistamiseks.

Vaidlustaja madrgib, et kaubamirkide sarnasus ning kaupade ja teenuste samaliigilisus
moodustavad kaks eraldiseisvat kaubamérkide &ravahetamise tdendosuse hindamise
kriteeriumi, kusjuures erinevused kaupade ja teenuste vahel on seda vidiksema tdhtsusega,
mida sarnasemad on kaubaméirgid ning vastupidi ning kdesolevas asjas on vorreldavate
kaupade loetelud identsed. Seetdttu on vaidlustaja arvates sarnasused nimetatud
kaubamaérkide vahel kaubamérkide dravahetamise ja assotsieeruvuse tdoendosuse kontrollimise
aspektist sellevorra kaalukamad.

Viidates Euroopa Kohtu kohtuasjale C-251/95 SABEL, rohutab vaidlustaja, et tema suure
eristusvdimega varasemate kaubamirkide ning tihise Pomen ROSEN iravahetamise
toendosus on suurem kui see oleks véikese eristusvdoimega varasemate kaubamaérkide puhul.
Lisaks tuletab vaidlustaja meelde, et on ddrmiselt tdendoline, et tarbijad peavad ldhtuvalt
vastandatavate kaubamdrkide sarnastest domineerivatest elementidest ja tulenevalt
kaubamérkide sarnasest iildmuljest vaidlustatud téhise Pomren ROSEN omanikuks ekslikult
vaidlustajat.

Kokkuvdtvalt mirgib vaidlustusavalduse esitaja veelkord, et kaubamirgid Pomen ROSEN ja
Pomep on visuaalselt sarnased ning foneetiliselt peaaegu identsed. Samuti on identsed
nimetatud téhiste kaupade loetelud, seega on vaidlustatud téhis kehtinud KaMS § 8 1g 1 p 2
moistes varasema kaubamirgiga dravahetamiseni sarnane ning otseselt assotsieeruv.
Kaubamirkide Pomen ROSEN ja FERRERO ROCHER + kuju domineerivad elemendid
on nii visuaalselt kui ka foneetiliselt sarnased, identsed on ka méarkide kaupade loetelud, seega
on vaidlustatud tdhis kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2 mdistes varasema kaubamirgiga
dravahetamiseni sarnane ning kaudselt assotsieeruv.

01.06.2005. tegi toostusomandi apellatsioonikomisjon taotlejale ettepaneku esitada oma
16plikud seisukohad antud asjas hiljemalt 04.07.2005. Taotleja esitas oma 10plikud seisukohad
01.07.2005, milles jadb varasemalt esitatud seisukohtade juurde, mille kohaselt taotleja ei
noustu vaidlustaja védidetega taotleja ning vaidlustaja kaubamirkide sarnasuse ning
assotsieeruvuse kohta ning palub apellatsioonikomisjonil jitta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Apellatsioonikomisjon, hinnanud esitatud viiteid ja toendeid kogumis, otsustas
vaidlustusavalduse rahuldada.

Otsuse pohjendus

Alates 01.05.2004. a kehtiva toostusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 65 1g 2
ning samast kuupdevast kehtiva uue KaMS § 72 Ig5 kohaselt tuleb kidesoleva otsuse
tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse
tegemise ajal kehtinud (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud) KaMS-s sétestatud registreerimisest
keeldumise aluseid. Seega tuleb kiesolevas asjas hinnata, kas kaubamérgile Pomren ROSEN
oiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 8 Ig 1 p-ga 2.



Vaidlustatud kaubamirk Pomen ROSEN kohta on tehtud registreerimisotsus klassis 30
(maiustused, kondiitritooted, kompvekid, Sokolaad, martsipan, marmelaad, kakaotooted,
vahvlid, kiipsised, kreekerid, suhkur, jddtis, mesi, siirup) taotleja nimele, registreerimisotsus
avaldati Eesti Kaubamaérgilehes nr 4/2004.

Vaidlustaja leiab, et kdnealune Patendiameti otsus registreerida kaubamirk Pomen ROSEN
OU Noires HA nimele, on vastuolus kuni 30.04.2004. kehtinud KaMS § 8 Ig 1 p 2, mille
alusel ei registreerita kaubamirke, mis on identsed vOi &dravahetamiseni sarnased voi
assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade voi teenuste tdhistamiseks
registreeritud voi registreerimiseks esitatud varasema kaubamairgiga, kui registreerimiseks
puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamirk Pomen ROSEN on iravahetamiseni sarnane ja
assotsieeruv tema varasema siseriikliku kaubaméirgiga nr 28747 Pomep ja rahvusvahelise
registreeringuga nr 799546 FERRERO ROCHER + kuju (prioriteedikuupdevad vastavalt
16.12.1997 ja 06.12.2002). Mdlema iilalmainitud kaubamérgi kaupade loetelu katab sarnaselt
vaidlustatava kaubamérgiga klassi 30 kuuluvaid kaupu.

Vaidlustaja mérgib, et vaidlustatava kaubamaérgi kirillitsas toodud osa erineb registreeringust
nr 28747 iiksnes viimase tdhe vorra (Pomen ja Pomep) ning sedavord sarnaste mérkide
kooseksisteerimise  vdimalikuks pidamine Patendiameti poolt on ilmne viga.
Apellatsioonikomisjon on vaidlustajaga ndus, et kaubamirgi Pomen ROSEN Kkirillitsas
esitatud element ning registreeritud kaubamirk Pomep on &ravahetamiseni sarnased -
kaubamérgi Pomep ja vaidlustatud kaubamaérgi element Pomen erinevad vaid viimase tihe
poolest ning nagu mérgivad ka vaidlustaja ja taotleja, on erinevused sdna 16puosas halvemini
tajutavad, seega on kahe vaadeldava sdna segiajamise voimalus suurem.

Kui arvesse votta nii ladina tdhestikus kui ka kirillitsas esitatud sonade foneetilist sarnasust ja
fakti, et vaidlustatud mérgi puhul on foneetiliselt tegemist sdna 'ROSEN' reduplikatsiooniga -
iiht ja sama sona korratakse ja vaidlustaja mirk erineb sellest korratavast elemendist vaid iihe
héailiku poolest, siis on vaadeldavad kaubamaérgid ka foneetiliselt tervikutena assotsieeruvad.
Eestikeelses keelekeskkonnas, kus on kasutusel ladina tdhestik, ent kus suur osa tarbijatest
tunneb ka kirillitsa tdhestikku, eristuvad kirillitsas esitatud tdhised kergemini ning kuna
tegemist on sOnamdrkidega - puudub toetav voi rohutav kujunduselement — on mérkide
assotsieerumine veelgi tdendolisem.

Mis puudutab vaadeldavate kaubamérkide semantilist kiilge, siis apellatsioonikomisjon on
vaidlustajaga ndus, et vaadeldavad tdhised koosnevad tdhenduseta sdnadest. Seega on
apellatsioonikomisjon seisukohal, et tarbija jaoks puudub toetav semantiline taust, mis aitaks
vaadeldavaid mairke teineteisest tdhenduslikult eristada. See omakorda tdhendab, et nii
visuaalne kui ka foneetiline aspekt omavad suuremat tdhtsust. Seega vOib viita, et
kaubamirgid Pomen ROSEN ja Pomep assotsiceruvad nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka
kontseptuaalselt. Oluline on ka mirkida, et vaidlustatud kaubamirki Pomen ROSEN
registreerimist taotletakse vastustatud kaubamérgiga Pomep identsete ja sarnaste kaupade
tdhistamiseks, seega on vOimalus, et tarbija kohtab assotsieeruvate kaubamarkidega téhistatud
sarnaseid kaupu véga suur.

Aravahetamiseni sarnasust ja assotsicerumist ei saa aga viita vaidlustaja rahvusvahelise
registreeringu nr 799546 FERRERO ROCHER + kuju ja vaidlustatud kaubamérgi suhtes.
Nagu mirgib ka taotleja oma vastuses esitatud vaidlustusavaldusele, keskendub vaidlustaja
kolme kaubamaérgi analiiiisis peamiselt sonadele Pomen, Pomep ja ROCHER. Ent iilaltoodud



rahvusvaheline registreering koosneb sonatihendi FERRERO ROCHER ja tugeva
eristusvdimega virvilise kujutiselemendi kombinatsioonist. Taotleja on seisukohal, et
kaubamirgi FERRERO ROCHER + kuju domineeriv osa on Sokolaadipallide kujutis ning
tuntud kaubamédrk FERRERO, sellele jiargnev sona ROCHER jadb aga tagaplaanile.
Vaidlustaja aga vididab, et kaubamirgi FERRERO ROCHER + kuju sonaline osa on
kaubamérgi domineerivamaks elemendiks, vaid Sokolaadipallide kujutis maiustusepakendil
oleks selgelt kirjeldav ega vdimaldaks eristada iihe tootja samaliigilisi kaupu teise tootja
samaliigilistest kaupadest. See vidide on aga apellatsioonikomisjoni arvates vastuolus
vaidlustaja tegevusega. Nimelt on vaidlustaja soovinud Eestis Oiguskaitset jargmistele
rahvusvahelistele registreeringutele:

reg.nr. 783578 ruumiline mérk (kompvekid karbis)
reg.nr. 783646 ruumiline mérk (kompvekid kiles)
reg.nr. 783985 ruumiline mérk (kompveki kujutis)

Neile registreeringutele Eesti Vabariigis diguskaitse andmine néitab, et ka Sokolaadipallide
kujutist peetakse piisava eristusvoimega kaubamaérgiks, mis on voimeline eristama iihe tootja
samaliigilisi kaupu teise tootja samaliigilistest kaupadest.

Apellatsioonikomisjon ei ndustu antud kiisimuses ei vaidlustaja ega taotleja seisukohtadega
ning rohutab, et kaubamirke tuleb vaadelda tervikuna ning kaubamérgi FERRERO ROCHER
+ kuju puhul ei saa kujunduslikku elementi - Sokolaadipallide kujutist ja erksaid vérvitoone -
jatta tdhelepanu alt vélja ning vorrelda vaid mérkide sonalisi osi. Kaubamirkide Pomen
ROSEN ja FERRERO ROCHER + kuju visuaalne, foneetiline ja semantiline analiiiis naitab,
et

a) visuaalselt ei saa kaubamirke Pomen ROSEN ja FERRERO ROCHER + kuju pidada
assotsieeruvateks vOi dravahetamiseni sarnasteks, kuna iiks mérkidest on sGnamaérk,
teine aga tugeva eristusvoimega graafilist osa sisaldav kujutisméark. Vaidlustatud mérk
on esitatud mustvalgena, vaidlustaja kaubamirk aga on registreeritud vérvilisena, mis
suurendab veelgi kaubamirgi eristusvoimet. Vaidlustatud kaubamirk koosneb kahest
sOnast, neist iiks on esitatud kirillitsas, mis eestikeelses keelekeskkonnas, kus on
kasutusel ladina tahestik, muudab kaubamérgi unikaalsemaks.

b) foneetiliselt tuleb vaatluse alla votta sonakombinatsioonid Pomen ROSEN ja
FERRERO ROCHER. Esimene kaubamirk sisaldab {iht ja sama sdna erinevates
kirjaviisides, st foneetiliselt on tegemist {ihe ja sama sdna kordamisega. Teise
sonakombinatsiooni puhul aga ei saa esiteks olla kindel, kuidas hdidldab keskmine
tarbija elementi ROCHER (prantsuse keele hdildusreeglite kohaselt ’ro-See’,saksa
keele hédéldusreeglite kohaselt, kus tdhetihend ch’ hddldub h-na, sel juhul hddlduks see
’ro-her’ vOi hééldab tarbija tdheiihendi 'ch’ ka variandis ’t§°, tsh’ voi "k(h)’ nii oleks
sona héildus ’rotSer’, ’rotsher’ voi ’‘rok(h)er’); teiseks peab nentima, et tuntud
kaubamidrk FERRERO omab suurt eristusvoimet ning kombinatsioonis FERRERO
ROCHER on tal sama oluline roll kui sdonal ROCHER. Seega on
apellatsioonikomisjon arvamusel, et kombinatsioonid Pomen ROSEN ja FERRERO
ROCHER ei ole ka foneetiliselt d&ravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.

c) Semantilisest aspektist vaadates seisavad kaubamirgid samuti teineteisest kaugel —
nagu mirgivad nii vaidlustaja kui ka taotleja on sdna ROSEN (Pomren) puhul
tegemist tdhenduseta abstraktse sonaga. Apellatsioonikomisjon ndustub vaidlustajaga,
et keskmine tarbija ei taju elemente FERRERO ja ROCHER kui Itaalia
perekonnanime vOi prantsusekeelset tdhendusega sona (’kalju, kaljuriink’) ning
vorreldavatel kaubamirkidel puudub keskmise tarbija jaoks semantiline voi
kontseptuaalne tdhendus. Ent fakt, et keskmise tarbija jaoks on tegemist tihenduseta
sonadega, ei tee kaubamirke Pomen ROSEN ja FERRERO ROCHER + kuju
dravahetamiseni sarnaseks ega ka assotsieeruvaks.
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Tuginedes iilaltoodule, peab nentima, et tervikuna ei ole kaubamirgid Pomen ROSEN ja
FERRERO ROCHER + kuju dravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.

Vastavalt iilaltoodule on apellatsioonikomisjon seisukohal, et kaubamirgid Pomen ROSEN
ja Pomep on kuni 30.04.2004. kehtinud KaMS § 8 Ig 1 punkti 2 mdistes assotsieeruvad, ent
kaubamirke Pomen ROSEN ja FERRERO ROCHER + kuju ei saa pidada ei
dravahetamiseni sarnasteks ega assotsieeruvateks.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TOAS §-st 61 ning kuni 30.04.2004. kehtinud KaMS §
8 g 1 punktist 2, apellatsioonikomisjon

otsustas:

rahuldada vilismaise juriidilise isiku Ferrero S.p.A. vaidlustusavaldus ja tiihistada
Patendiameti otsus kaubamirgi Pomen ROSEN (taotluse nr M200300658)
registreerimise kohta klassis 30 OU Noires HA nimele ja kohustada Patendiametit
jatkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise tottu, voib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse
peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest
arvates. Kohus vaatab kaebuse 1dbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jdtkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, v3ib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamérgi oOiguskaitset vilistava asjaolu voi selle puudumise

kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, joustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme
kuu moddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub tditmisele.

Allkirjad:

K. Ausmees

K. Tults

T. Kalmet
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