MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 910-o0

Tallinnas, 30. juunil 2008. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisuse\Gubulsenberg (eesistuja), Kirli
Ausmees ning Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikusmatuses labi Itaalia arithingu Guccio
Gucci S.p.A. (Via Tornabuoni 73/R, 1-50123 Firenzd]) vaidlustusavalduse
rahvusvahelisele kaubamargile ,GA + kuju” (rahvussiine reg nr 832340) Eestis
oiguskaitse andmise vastu klassides 3, 9, 14,8&4, 25 ja 35.

Asjaolud ja menetluse kaik

01.09.2005 esitas Guccio Gucci S.p.A. (keda vgékalusel esindab patendivolinik Ott
Moorlat) tédstusomandi apellatsioonikomisjonile dlastusavalduse, milles vaidlustatakse
Sveitsi ariihingu GA Modefine S.A. (Via Penate 4,emdrisio CH-6850, CH)
rahvusvahelisele kaubamargile ,GA + kuju” (rahvuseine reg nr 832340) Eestis
Oiguskaitse andmine klassides 3, 9, 14, 16, 18,2%ja 35. Vaidlustusavaldus voeti
apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 910 all.

Guccio Gucci S.p.A. (edaspidi nimetatud ka ,vaithies’) leiab vaidlustusavalduses, et
kaubamargi ,GA + kuju” osas esinevad Oiguskaits#istavad asjaolud. Vaidlustaja nimele
on Eestis kdigis kauba- ja teenuseklassides 1-gistreeritud varasem sarnase kujuga
kaubamark registreerimisnumbriga 13368 (edaspidgnetatud ,GG + kuju”). Kodik
vaidlustaja kaubamérgiga hdlmatud kaubad ja teehuse samaliigilised hilisema
kaubamargi kaupade ja teenustega. Sama vaidlkstammark omab Eestis diguskaitset ka
Uhenduse kaubamargina (CTM nr 0001222002). Seet@itGA Modefine S.A. (edaspidi
nimetatud ka ,vastustaja”) kaubamargile diguskassdmine vastuolus kaubamargiseaduse
(KaMS) & 10 Ig 1 p-ga 2. Vaidlustaja ei ole vastjgde andnud luba kaubamargi
registreerimiseks.

Vaidlustaja leiab, et kaubamarke vdrreldakse taedliildmulje jargi, domineerivaks on
esmamulje ning olulised ei ole mitte detailsel Véndisel tuvastatavad erinevused, vaid
Uhised elemendid, mis tekitavad omavahelisi asssteone. Vaidlustaja kaubamark
koosneb kaarjatest tahtedest ,GG”, kusjuures paoeinp ,,G” on vasakpoolse tdhe 180°
Umberptoratud peegelpilt. Vastustaja kaubamark rnetmskaarjatest tahtedest ,GA”.
Mdélema kaubamargi reproduktsioonid on esitatud ikimglisena. Vaidlustaja margib, et
vastavalt rahvusvahelisele praktikale annab méegistreerimine klasside péiste ulatuses
sellele kdige laiema vdimaliku kaitse ning kéesalguhul enamus vaidlustaja kaupadest ja
teenustest ongi just klasside padiste ulatuses tregigud. Vastustaja kaubamark on
registreeritud osades vaidlustaja kauba- ja tedtassdest, kuid tooted ja teenused on
samaliigilised. Tarbijad kuuluvad antud juhul sasgsihtrihma ning kaubamargid vbidakse
turusituatsioonis ara vahetada, kuna tarbija & jaeelde kaubamargi kdiki komponente
ning eriti komplekskaubanduse tingimustes pdoravedhelepanu silmatorkavatele
elementidele. Keskmisel tarbijal on harva voimaliesistada otsest kaubamarkide vordlust
ning tuleb usaldada neist meelde jaanud Uldistatupitist. Erinevused vorreldavate

Aadress: Telefon: Faks:
Harju 11 6 256 490 6 256 404
15072 e-mail: toak@mkm.ee www.mkm.ee/apellatsioon



kaubamarkide vahel on antud juhul sedavérd vaikesela kdige téhelepanelikum tarbija
samastaks neid Uhe ja sama ettevottega Eksituaens ohtu suurendab ka see, et antud
juhul on tegemist laiatarbekaupadega, naiteks iklass3, 16, 18, 24 ja 25.

Vaidlustaja palub apellatsioonikomisjonil tunnistadatendiameti otsus kaubamargi ,GA +
kuju” registreerimise kohta &igusvastaseks, tUbstaee otsus ning teha asja kohta uus
otsus.

Vaidlustusavaldusele on téenditena lisatud:

- koopia Kaubamargilehest 7/2005 ning véljaviteeRdiameti kaubamarkide andmebaasist
rahvusvahelise registreeringu nr 832340 kohta,;

- koopia kaubamargitunnistusest nr 13368 koos piBrnse tunnistusega ning sama
kaubamargi valjavote Patendiameti kaubamarkide abdamsist;

- koopia Uhenduse kaubamaérgitunnistusest nr 00@@22valjavéte sama kaubamargi
kohta Uhenduse kaubamarkide andmebaasist;

- véljavotted Patendiameti kaubamérkide andmelaasisy Uhenduse kaubaméarkide
andmebaasist tdheihendit ,GG” sisaldavate vaigugeubamarkide kohta;

- tegevdisainer Helmet Raja poolt tehtud vaidlasjajvastustaja kaubamarkide vordlus.

09.05.2006 esitas GA Modefine S.A. (keda volikiglasel esindab patendivolinik Almar
Sehver) vastuse vaidlustusavaldusele. Vastustajdlustusavaldusega ei ndustu ning
vaidleb sellele vastu. Vastustaja ndustub, et kéeas asjas vorreldavad kaubad ja teenused
on samaliigilised ning et vaidlustaja siseriiklie Uhenduse kaubaméark on varasemad
vastustaja kaubamaérgist. Samas ei ndustu vastustdgaubamargid ,,GA + kuju” ning ,GG

+ kuju” oleksid sarnased viisil, mis vBiks pdhjuddiakaubamarkide dravahetamist tarbijate
poolt. Vaidlustaja ei ole kaubamarkide aravahetgnsis assotsieerumist péhjendanud ega
tdendanud. Vaidlustusavalduses on vaidetud vaith&aérkide sarnasust, kuid KaMS § 10
lg 1 p 2 normikoosseis naeb ette Uksnes sarnasustyvdib pdhjustada kaubamarkide
aravahetamist tarbijate poolt. Ka vaidlustaja engidted ja t6endid kinnitavad, et
vaadeldavate kaubamarkide &ravahetamise oht puu8abjuures vaidlustusavaldusele
lisatud Helmet Raja kaubamarkide vordlus raagib diustusavalduses esitatud
argumentidele vastu. Vastustaja margib, et téahakdpa tarbija teostab pdhjalikuma
vaatluse, kui seda on kaubamarkide esmavaatlusutSam pdhjendamatu vaidlustaja
seisukoht, et kdesoleval juhul on vaatluse alltdaizekaubad — kbikidesse vOrreldavatesse
kaubaklassidesse vdivad kuuluda ka eksklusiivsemad kallimad kaubad. Antud juhul
ongi pigem tden&olisem viimane variant, kuna nidiestaja Guccio Gucci kui vastustaja
Giorgio Armani kaubamérgid on tuntud ja ihaldatudemréndid. Mélemad vdrreldavad
kaubamaéargid on moodustatud ka vastavate moebréadiidmerite nimetahtedest ning seega
ei ole tegemist meelevaldsete tahekombinatsiooaid8glliste kaubamarkide kujundamisel
on kullaltki levinud ka immarguste vormide kasutaepish naiteks ,CK + kuju” (reg nr
12296; tuleneb nimest Calvin Klein) ja ,CC + kujreg nr 20101, tuleneb nimest Coco
Chanel). Kuigi vaidlustaja kaubamargi ideeks vd@bpoolest olla kahe stiliseeritud G-tahe
kujutamine, on marki siiski muudetud méaaral, etaBtésid on raske tuvastada. Visuaalselt
on pigem tegemist kolme geomeetrilise kujundi kamksiooniga, mida kinnitab ka asjaolu,
et Patendiamet ei ole kirjeldanud vaidlustaja kawdrki téahtedega ,GG”. Vastustaja
rahvusvaheline kaubamark seevastu on kirjeldatuded&ga ,GA” ning need on ka
reproduktsioonilt vaidlustaja kaubamargiga vdrreldsuuremal maaral ara tuntavad.
Visuaalselt teeb kaubamaérgid erinevaks ka see,aatlustaja kaubamérk on esitatud
Ohukeste joontega, vastustaja mark aga silmatoltkggs@medamate joontega. Vaidlustaja
kaubamargis on katkematu ring geomeetriliste kujendimber, vastustaja margis
moodustavad ringi tdhed ise ning see ring katkéte&&ohas. Foneetiliselt peab vastustaja



vaidlustaja kaubamarki hdaldamatuks tdhtede GGeraskastamise tottu. Teadlikum tarbija
haaldaks marki ,GG” vbi pigem ,Gucci”. Vastustajaubamarki hdaldataks kas ,GA” voi
tuntust arvestades pigem ,Giorgio Armani”. Analoeigsajuks tarbija neid kaubamarke ka
semantiliselt.

Neil asjaoludel leiab vastustaja, et vOrreldavadbeanargid ei ole sarnased maaral, et
vOiksid olla aravahetatavad tarbija poolt, kaubagiér,GA + kuju” Eestis diguskaitse
andmine on kooskdlas KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2 ningaédlustusavaldus on p&hjendamatu.
Vastustaja palub jatta vaidlustusavalduse rahultiama

Vastusele on tdenditena lisatud:

- valjatriikk Aripaev Online 20.02.2006 artiklist rfvani ja Gucci maailma ihaldatuimad”;

- véljatrikid Patendiameti kaubamarkide andmebadsisbamarkide nr 12296 ja 20101
kohta.

17.09.2007 esitas vaidlustaja apellatsioonikomigooma I6plikud seisukohad. Vaidlustaja
jai kdigi oma esialgsete seisukohtade ja ndudedpiuvaidlustaja tapsustab, et vorreldavate
kaubamarkide eristusvbime ei suurene, kui G-tdmest(staja kaubamargis) 5 korda
paksemana kirjutada, kuid kaubamark muutub selbgtessiivsemaks, rindavamaks
reklaami pohimotetest lahtudes. Ainult suure Uldistja mittesiivenemise tulemusel voib
vaidlustaja kaubamargis naha ebaméaarast geomsdtuijundit ja mitte téhte ,G”. Ka ei saa
kindlalt vaita, et foneetiline erinevus on olemaisikte ,A” vastustaja kaubamargis voidakse
vabalt vaadelda ka Umberpoératud G-tdhena. Samagutdvastustaja, et ostjad, kes neid
brande tunnevad, nimetavad neid vastavalt GucciAjmani. Vastustaja tdlgendus
tegevdisainer Helmet Raja vordlustulemustele onlevaé&dne. Vordluses on selgelt 6eldud,
et kaubamargid on assotsieeruvad ja kaubamarksdeaine loogika on sarnane.

20.10.2007 esitas apellatsioonikomisjonile omaikijol seisukohad vastustaja. Vastustaja
jai kdigi oma varasemate seisukohtade juurde nmigspjatkuvalt jatta vaidlustusavaldus
rahuldamata. Vaatamata sellele, et vaidlustaja tetthkkaubamarkide Uldmulje tahtsust,
keskendub aga vaidlustaja ise Uksnes markide sateatsimisele neid detailideks
lahutades ning markide Uksikuid elemente vorreld&stustaja leiab jatkuvalt, et mitmed
Helmet Raja vordlustulemused radgivad vaidlustasukohtadele vastu. Kaubamarkide
aravahetamise ohtu vahendab asjaolu, et tegemist tworiud ja eksklusiivsete
moebrandidega. Selliste kallimate kaupade ostmksallub tarbija ostuotsuse tegemist
pikemalt ning pddrab suuremat tdhelepanu kaubaneiei Samuti margib vastustaja, et
paljudes riikides ule maailma on tdnaseks paevalisnenud sarnased vaidlused vastustaja
kasuks, s.t on leitud, et vaadeldavate kaubaméargideil puudub nende &aravahetamise
tbendosus.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosalistéssieohtadega ning hinnanud esitatud
téendeid kogumis, leiab jargmist.

KaMS 8§ 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitsetbkenérk, mis on identne vdi sarnane
varasema kaubamargiga, mis on saanud diguskadst¢s&te v6i samaliigiliste kaupade voi
teenuste tahistamiseks, kui on tdenéoline kaubddwirkéravahetamine tarbija poolt,
sealhulgas kaubaméargi assotsieerumine varasemarkaugiga.



Menetlusosaliste vahel puudub vaidlus, et Gucciodz8.p.A. kaubamark ,GG + kuju” (reg
nr 13368; konventsiooniprioriteet 13.02.1991) nsmma Uhenduse kaubamark (CTM nr
0001222002; taotluse esitamise kuupaev 01.04.189@)6lemad varasemad GA Modefine
S.A. kaubamargist ,GA + kuju” (rahvusvaheline reg 882340; registreeringu kuupaev
25.06.2004). Samuti puudub vaidlus, et vaidlusjajaastustaja kaubamarkidega hdlmatud
kaubad ja teenused on identsed vdi samaliigilised.

Antud asjas vOrreldavad kaubamarkide reproduktsibon jargmised:

Guccio Gucci S.p.A. kaubamark GA Modefine S.A. kamkrk

Apellatsioonikomisjon ei pea kaubamarkide sarnasursgamisel voimalikuks arvesse votta
vaidlustusavaldusele lisatud tegevdisainer HelmejaRpoolt teostatud kaubaméarkide
vordlust. Nimetatud dokumendist ei nahtu, millistsjaoludel voi kaalutlustel on disainer
Uhe voi teise seisukohani jdudnud. Seega on dokumkésitletav Uksnes Uhe konkreetse
isiku arvamusega kaubamarkide sarnasusest nirg g@&fijal ei ole vdimalik teha laiemaid
uldistusi.

Samas ndustub apellatsioonikomisjon vaidlustajaukehaga, et vorreldavad kaubamaérgid
on sarnased maaral, mis vBib pdhjustada tarbijetitusse sattumist. Mdlemad kaubamargid
on korraparase ringi kujuga, sisaldades sealjultegindeid, mis sdltuvalt tarbija
tahelepanelikkusest, aga samuti fantaasiast, va@itadajutavad kui alfabeetilised téhed voi
ka kui lihtsalt geomeetrilised kujundid. Apellatsiokomisjon ndustub vastustajaga, et
vaidlustaja kaubamargis on tadhed stiliseeritudilyiet G-tahti vBib olla raske tuvastada.
Tuleb siiski markida, et ka vastustaja kaubamésigalduvad tahed ei ole stiliseeritud viisil,
et need igal juhul ja ka kohe pB8gusal vaatluseksiteidentifitseeritavad téahtedena G ja A
(eriti just taht ,A” erineb margatavalt selle tahavalisest kujutusviisist ning voéib
esmavaatlusel pigem olla tajutav geomeetrilise efadina). Arvestada tuleb sedagi, et
reaalses turusituatsioonis ei ole tarbija kasutusessuguseid ,abivahendeid” nagu
kaubamarkide andmebaasides esitatud PatendiametiSig@turu Uhtlustamise Ameti
kirjeldused kaubamaérgi sonalise osa kohta vOi niesetaliste selgitused kaubamargi
valjatbotamise kontseptsiooniga seoses.

Nii voi teisiti ei ole apellatsioonikomisjoni hinngul antud asjas maarava tahtsusega see,
kas tarbija identifitseerib kaubamarkides vastatéted ,GG” ja ,GA”, kuna kaesoleval



juhul on kaubamarkide silmatorkavamaks osaks egdkfiarkide visuaalne kulg. Visuaalne
kilg ning kaubamarkidest jaadv uldmulje on vaga aaen Katkematu ringi puudumist
vastustaja kaubamargi Umber ei saa pidada piisaeakevuseks, mis vélistaks tarbija
eksitusse sattumise tdendosuse. Vastustaja kauffiansisalduvad tdhed ise moodustavad
samasuguse ringi nagu seda moodustavad tdhed stajdlkaubamaérgis. Samuti ei muuda
kaubamarke markimisvaarselt erinevaks asjaolu, aédlustaja kaubamark on kujutatud
Ohemate joontega, vastustaja mark aga silmatorkgraedamate joontega. Joonte paksust
ei saa kaesoleval juhul pidada otsustavaks kaulkéae&dt jaava Uldmuljega seoses. Isegi
vahetult, kdrvuti vorreldes naivad kaubamargid végianased, seda tdendolisem on eksitusse
sattumine reaalses turusituatsioonis, kus tarte@bpvalikuid tegema uldjuhul méalu jargi,
tuginedes ebataielikule kujutluspildile kaubaméaesid (vt ka Euroopa Kohtu 22.06.1999
otsus nr C-342/97; p 26).

Mis puudutab kaubamarkide foneetilist aspekti, peapellatsioonikomisjon kdige
tdendolisemaks, et tarbija ei putagi vOrreldavaddamarke héaldada. Isegi kui tarbija on
tuvastanud kaubamarkides sisalduvad tahed ,GGGA”", on vaheusutav, et tarbija nende
tahtede abil Uritaks oma ostusoovi kauplejale ediastkuivord vaatlusalused kaubamargid
paasevad mojule eelkdige oma kujundusega. Kuijtarbeda siiski peaks tegema, on
tdhethendite ,GG” ja ,,GA” haaldus siiski Usha sar@.a

Kaubamarke ei saa pidada piisavalt erinevaks kaastiiselt. Soltumata sellest, kas
kasitleda kaubamarkides sisalduvaid elemente kusnék ebamdaaraseid geomeetrilisi
kujundeid voi kui tahti ,GG” ja ,GA”, ei anna kaubsirgid eelduslikult kummalgi juhul
tarbijale edasi informatsiooni markide tahendusét&o Apellatsioonikomisjonil puudub
igasugune alus arvata, et tdhethendid ,GG” ja ,GAbstuvad tarbijale alati v&i Gldjuhul
moeloojatega Guccio Gucci ja Giorgio Armani. Iségi see vOib nii olla teadlikemate
tarbijate puhul, on pdhjendamatu arvata, et samag $elda kdigi v6i enamuse tarbijate
kohta.

Vastustaja on oma seisukohtades markinud, et imusrgormide kasutamine on kullaltki
levinud moeloojate kaubamarkide kujundamisel Uldisé\pellatsioonikomisjon peab
vajalikuks selgitada, et mdistagi ei olegi ummasguyormid Uhegi ettevdtja ainudiguse
esemeks ning vastustaja poolt toodud naited kautkiaed,CK + kuju” (reg nr 12296) ja
,CC + kuju” (reg nr 20101) kohta on ka margatavaitinevad kaesolevas asjas
vorreldavatest kaubamarkidest.

Apellatsioonikomisjon peab asjakohatuks menetlusisa vaidlust selle ule, kas

vaatlusaluseid kaubamarke kasutatakse eksklusia®stmming kallimatel kaupadel voi

laiatarbekaupadel. Kummagi kaubamérgi kaupade \steh loetelud ei ole piiratud

eksklusiivsete kaupadega (teenustega), seega hi@mah igasugused vastavatesse
klassidesse kuuluvad kaubad ja teenused. Apelatisiomisjon soovib siiski méarkida seda,
et isegi Uksnes eksklusiivsete ja kallite kaupadestamiseks ei ole kaubamargid piisavalt
erinevad, et valtida tarbijate véimalikku eksitusagtumist.

Ulaltoodud p&hjendustel ning silmas pidades voeedde kaupade ja teenuste
samaliigilisust ning suures osas identsust, lepailasioonikomisjon, et kaesoleval juhul on
tbendoline kaubamarkide ,GA + kuju” ja ,GG + kujuiravahetamine tarbija poolt,
sealhulgas nende kaubamarkide assotsieerumine.



Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes td0stusoméargliskorralduse aluste seaduse 8-st 61,
KaMS 8§ 10 1g 1 p-st 2 ja § 41 Ig-st 3, apellatsigomisjon

otsustas:

rahuldada vaidlustusavaldus, tuhistada Patendiametiotsus GA Modefine S.A.
kaubamargile ,GA + kuju” (rahvusvaheline reg nr 832340) Eestis Giguskaitse andmise
kohta klassides 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 ja 35 nikghustada Patendiametit jdtkama
menetlust k&esolevas otsuses toodud asjaolusid astades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes sooviblagielonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise tottu, vOib esitdkaebuse apellatsioonikomisjoni
otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksutllatpioonikomisjoni otsuse
avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse laibamagnetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahafulatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel thagetluse korras, voib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamérgi Oiguskaitset tadlis asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, joustub apmtionikomisjoni otsus kolme kuu
mooddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele
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