MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 919-0

Tallinnas, 19. juunil 2007 .a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjonkoosseisus Kerli Tults (eesistuja), Evelyn Halljga
Rein Laaneots, vaatasid kirjalikus menetluses Mélismaise juriidilise isiku Citigroup
Inc.(aadress: Park Avenue 399, New York 10043, W)lustusavalduse Patendiameti otsuse
peale anda diguskaitse kaubamar@ll&YPLAZA (taotluse nr M200401425) City Plaza OU
nimele klassides 35, 36, 37, 43.

Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivoliiikm Pungas, OU Synest, pk 977, 13402,
Tallinn.

Apellatsioonikomisjon vottis vaidlustusavalduse mttusse 03.10.2005. a number 919 all
ning eelmenetlejaks maéarati Kerli Tults.

Menetluse kaik ja asjaolud.

Patendiamet otsustas registreerida kaubaméargi AIAYR (taotluse nr M200401425) City
Plaza OU nimele klassides 35 +eklaam, d&rijuhtimine, kontoriteenused, jae- ja
hulgimiigiteenused (kolmandatele isikutele), spktsi arialased konsultatsioonid,
aritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultateidp 36 —kindlustus, rahalised, finants- ja
kinnisvaratehingud, ari- ja ametiruumide UUrimina yentimine, Kkorterite Udrimine ja
rentimine, kinnisvara haldamine ja juhtimine, magkontorid ja -birood, utrikogumine,
rendikogumine; 37 — ehitustegevus, remont, paigaldustbééd, ehitusteavl -
toitlustusteenused, tdhtajaline majutus, hotelinbtellid, restoranid, toitlustusteenused.
Nimetatud otsuse peale esitas 03.10.2005. a vaidiagalduse valismaine juriidiline isik
Citigroup Inc. (edaspidi vaidlustaja) kaubaméargisese (edaspidi KaMS) § 10 Ig 1 p-i 7
alusel, mille kohaselt diguskaitset ei saa kaubkméis on identne voi eksitavalt sarnane
kaubamargiga, mis on kasutusel teises riigis ja ofiseal kasutusel ka taotluse esitamise
kuupéeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt KiaglS 8 10 Ig 1 p 2 alusel, mille kohaselt
oiguskaitset ei saa kaubamaéark, mis on identne afane varasema kaubamargiga, mis on
saanud Oiguskaitse identsete voi samaliigilistepkde vOi teenuste tédhistamiseks, kui on
tdendoline kaubamarkide @ravahetamine tarbija peetilhulgas kaubamargi assotsieerumine
varasema kaubamargiga.

Vaidlustajale kuulub kaubamérk CITIPLAZA (registited USA-s 29.05.2001.a nr
2456232), mis on kasutusel teises riigis ja mis s@al kasutusel ka taotluse esitamise
kuupéeval. Vaidlustaja margib, et vorreldavate kewdérkide CITIPLAZA ja CITYPLAZA
eksitav sarnasus on ilmne, kuna mélemad tahise¢dhenduselt ja haalduselt identsed. Margi
CITYPLAZA kaubamargina registreerimise taotluse tamise pahausksust t6endavad
vaidlustaja kohaselt otsingud interneti otsinguroast ,google”, kus otsing ,cityplaza” annab
46200 tulemit, ,cityplaza + servicemark” 537 tulémjcitiplaza + servicemark” 14 tulemit,
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.Cityplaza + trademark” ca 10 000 tulemit. Eeltostiselgub, et suvaline rutiinne otsing annab
piisavalt infot tahise ,CITYPLAZA” laia kasutuse hkta, sealhulgas ka kauba- voi
teenindusmérgina ning seega on vdlistatud nimetdtildse taotluse mitte pahauskne
esitamine.

Vaidlustaja lisab, et kaubamargi CITYPLAZA regigrienine on vastuolus KaMS 8 10 Ig 1 p-
ga 2, kuna vaidlustajale kuulub varasem kaubaméitit+kuju” (reg nr 32882, reg kuupaev
20.11.2000. a), mis on registreeritud klassis 3&irdlustus, finantstehingud; rahalised
tehingud; kinnisvaratehingud, finants- ja kindlugeenused; kinnisvara, pangandus-,
investeerimis- ja krediitkaarditeenuse®una vaidlusaluse kaubamargi teenuste loetelus
esitatud teenused sisalduvad varasema kaubam@miste loetelus, on tegemist osaliselt
identsete, osaliselt samaliigiliste teenustegadMatajale kuuluv varasem kaubamark ,citi +
kuju” kuulub vaidlustaja nn koduméarkide nimistug5€ tk), mis on registreeritud Uhenduse
kaubamarkidena ja milles esineb eesliide ,citi'.rk&idavate tahiste algusosad ,citi’ vs ,city’
on tahenduselt ja haalduselt identsed. Vaidlusakengbamark CITYPLAZA on sarnane
varasema kaubamargiga ,citi+kuju” ning seoses wuatdija (Citigroup Inc.) eesliitega citi-
Uhenduse kaubaméarkide rohkusega, mis on saanudkdigse identsete vdi samaliigiliste
kaupade v0i teenuste téhistamiseks, on tdendodnbdmarkide aravahetamine tarbija poolt,
sealhulgas kaubamargi ,CITYPLAZA” assotsieerumine arasemate  vaidlustaja
kaubamarkidega. Lisaks margib vaidlustaja, et tediavaidlustaja sidusfirma Citibank N.A.
on Eestis registreerinud kaubamargid CITI + kujeg(mr 32882, klassides 9, 16, 36),
CITIBANK (reg nr 07526, klassis 36), CITICORP (reg 18081, klassis 36), CITIGROUP
(reg nr 31261, klassis 36) ning CITIGROUP + kujeg(rnr 33950, klassides 9, 16, 36).
Kdikide nimetatud kaubamarkide algusosa CITI- oevpteeruv ja hasti meeldejaav tanu oma
tdhendusele, mis on moistetav ka inglise keelt seélhendaral kdnelevale tarbijaleity —
inglise keeles(suur)linn, linn, linna kesko$a Vaidlustaja leiab, et tarbija seisukohalt
vOimendub just markide wthisosa CITI-, mis on sausasja assotsieerumise hindamisel eriti
tahtis. Kaubamarki CITYPLAZA néagevale tarbijale skdp alateadvusest vaidlustaja
(Citigroup Inc.) kui nimetatud kaubamarkide maaikmalus omanik.

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes kaubamargiseag 10 Ig 1 p-le 2 ja 7 palub vaidlustaja
tihistada Patendiameti otsus kaubamargi CITYPLAZgistreerimise kohta City Plaza OU
nimele.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1.Véljavote Eesti Kaubamargilehest nr 8/2005, lk 31

2. Valjavote vaidlustaja kaubamargi CITIPLAZA regeeringust USA-s (reg nr 2456232).

3. Véljavotted Interneti otsingumootoris ,,googlehtud otsingutest.

4. Valjavote kaubamargi ,citi+kuju” registreeringus 32882.

5. Véljavotted dokumentidest, mis tbestavad, ehdile Uhinemisel on firma CITICORP uus
nimi CITIGROUP INC.

6. Volikiri.

7. Riigildivu tasumist tdendav koopia.

Taotleja ei esitanud oma seisukohta vaidlustusagalduhtes.

22.03.2007. a esitas vaidlustaja asjas loplikudusehad, kus jadb oma varem esitatud
pdhjenduste ja tdendite juurde leides, et kaubain@FGYPLAZA registreerimine OU City



Plaza nimele Eestis on vastuolus KaMS § 10 Ig lapgning 7 ning tuleks tuhistada.
Vaidlustaja lisab veel, et kuna taotleja kaubamé&egnuste loendisse kuuluvad muuhulgas
kindlustus, rahalised, finants- ja kinnisvaratehithgon valistatud, et ta ei olnud taotluse
esitamisel teadlik teistele isikutele kuuluvatestakpiliselt identsetest kaubamaérkidest,
sealhulgas maailma the suurima finantsasutuseveastieaubamargist. Kaubaméargiomanikud
on reeglina teadlikud oma konkurentide kaubaméasktidasaks kinnitab taotleja pahausksust
asjaolu, et taotleja ei ole kasutanud vdimalushd@ea oma tegevuse seaduspéarasust ning
esitada vaidlustusavaldusele vastuvaiteid.

04.05.2007. a esitas taotleja asjas oma seisukahdlgs ei ndustu vaidlustusavaldusega.
Taotleja margib, et hakkas kaubamarki CITYPLAZAiakelt kasutama teenuste osutamisel
Tallinnas Tartu mnt 2 asuva kontorihoone haldamigel oma pohikirjaliste teenuste
pakkumisel. Taotleja vaidab, et on oma teenustéaosigel Eesti Vabariigis edukas ja kdrgelt
hinnatud. Kaubamargi CITYPLAZA registreerimise altede esitas taotleja vaidetavalt heas
usus, tehes enne avalduse esitamist Patendiamebaikeirgiregistri andmebaasis ning
Euroopa Uhenduse kaubamargiregistri CTM-Online athmsis paringu leidmata sealt juba
registreeritud kaubamarki CITYPLAZA ja sellega ithid voi aravahetamiseni sarnaseid
kaubamarke. Taotleja peamisteks tegevusaladeleyitni andmetel on kinnis- ja vallasvara
projektide arendamine, vara haldamise- ja kasutgaisseotud teenused, investeeringute
juhtimine sh. liising, juhtimis- ja ndustamisteetaissutamine. OU City Plaza esmakande aeg
ariregistrisse oli 13. juunil 2002. a, mil asutils&irinime all tegutsema. Taotleja margib, et
vaidlustaja esimene vadide KaMS 8§ 10 Ig 1 p 2 alusglstreeringu tihistamiseks on, et
taotleja kaubaméark CITYPLAZA on identne vdi sarnameidlustusavalduse esitajale
20.11.2000. a Eestis registreeritud varasema kaéutgpga ,CITI+kuju”. Vaidlustaja jatab aga
tdhelepanuta, et sama paragrahvi teine lause sddbse, et sellele punktile kaubamaérgi
tihistamiseks tuginedes peab olema tdendoline kadutkéde aravahetamine tarbija poolt,
sealhulgas kaubamérgi assotsieerumine varasemarkéngiga. Vaidlustaja ei ole esitanud
Uhtegi téendit, mis tdendaks asjaolu nagu oleksYBOAZA kaubamarki tarbija poolt ara
vahetatud kaubamargiga ,CITI+kuju” vOi assotsiesrutarbijal see taotlejale kuuluva
kaubamargiga CITYPLAZA vdi oleks see ka tulevikd@eréoline. Samuti ei ole téendatud
taotleja kaubamargi CITYPLAZA seostumine tarbijalaidlustajaga (Citigroup Inc.).
Taotlejale jadb samas arusaamatuks, mis vaidlustajates tdpsemalt seostub tarbijale
kaubamargiga CITYPLAZA — kas kaubamark ,CITI+kupdi kogu Citigroup Inc.

Taotleja leiab, et vorreldavad kaubamargid on téiesnevad ning ei ole vaja olla ekspert
tuvastamaks asjaolu, et tarbija ei saa nimetatinsdtl omavahel segi ajada. Sellisele
seisukohale j6udis ka Patendiamet, kuna otsustake mkspertiisi teostamist registreerida
taotleja kaubamargi CITYPLAZA ja ei joudnud ekspsrt teostamisel jareldusele, et
kohaldamisele kuuluks KaMS § 10 Ig 1 p-s 2 satedtaegistreerimist vélistav asjaolu.
Siinkohal margib taotleja, et vastavalt kaubamagjstri andmetele on Eestis registreeritud
kokku 61 CITY tivega kaubamarki, kuid mis sellegifgst on teineteisest eristatavad
kaubamargid. Kuna vaidlustaja ei ole esitanud lhteEndit oma vaidete tdendamiseks, mille
kohaselt Eesti tarbija vOiks seostada taotleja &mibki CITYPLAZA vaidlustajale kuuluva
kaubamargiga ,,CITI+kuju”, jaéab vaidlustaja tuginemiKaMS 8§ 10 Ig 1 p-le 2 paljasGnaliseks
ning taotleja palub apellatsioonikomisjonil jattaastavad spekulatsioonid t&helepanuta.
Taotleja on hoopis arvamusel, et temale kuuluv keudrk CITYPLAZA on Eestis
omandanud uldtuntuse KaMS-e tahenduses ja vaigHuetitaja kaubamark ,CITI+kuju” on
seevastu tarbijate hulgas téiesti tundmatu. Taotlgjtas tuvastada vaidlustaja kaubamaérgi



.CITI+kuju” kasutamise ulatust Eestis, kuid taofllej teadaolevalt ei ole vaidlustaja seda
kaubamarki Eestis oma igapdevases majandustegekasesanud ning ei esita tdendeid
sellise kaubamargi kasutamisele ka oma vaidlusaldases. Taotlejal puuduvad andmed
kaubamargi ,,CITI+kuju” kujundkaubamaérgi kasutamiséise ulatuse kohta.

Taotleja margib, et kaubamargi kaitse on piiratiigl territooriumiga ning iga riik kehtestab
oma reeglid, mille alusel kaubamarke kaitstakseM8a8 5 satestab, millised kaubamérgid
saavad Eesti Vabariigis figuskaitse. Vaidlustajabkanargi CITIPLAZA puhul ei saa aga
radkida Uhestki KaMS-is satestatud asjaolust, misks talle diguse nduda taotlejale kuuluva
kaubamargi CITYPLAZA tuhistamist Patendiameti pp&lina tema kaubamark ei ole KaMS
jargi Eesti Vabariigis kaitstav. Taotleja lisab, tabtleja ei teadnud ega pidanudki teadma
siinses digusruumis kaubaméarki CITYPLAZA registides, et vaidlustaja kaubamark
CITIPLAZA on Ameerika Uhendriikides registreeritt29. mail 2001. a, nagu seda vaidab
vaidlustaja. Vaidlustaja ei ole ka tbendanud KaMS1® Ilg 1 p-s 7 ndutavat eeldust
registreeringu tuhistamiseks — et temale kuuluvbkawdrk CITIPLAZA on kasutusel teises
riigis ja oli seda ka taotleja poolt esitatud tasd hetkel.

Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduse juurde esdatdendid inglise keeles. See on
vastuolus tédstusomandi Giguskorralduse alusteuseag 41 ja § 9 Ig 3 nduetega ning seetdttu
palub taotleja nimetatud lisad jatta tdhelepanuta.

Mis puutub vaidlustaja lisatud otsingutulemustessisingumootorist google, millega
vaidlustaja  tahab  tbendada taotleja  pahausksust bakadérgi CITYPLAZA
registreerimistaotluse esitamisel, siis antud téahdanalllsides leiab taotleja, et Ukski
teostatud otsing ei tdenda ega naita asjaolu, idiugtisavalduse esitaja oleks registreerinud
kaubamargina CITIPLAZA - otsingutulemused ei oma ngisugust seost antud
vaidlustusavaldusega. Need ei tdenda asjaolu naguluks kaubamark CITIPLAZA
vaidlustusavalduse esitajale ja oleks Ulemaailmseliud, millise kaubamargi mainet taotleja
pahauskselt vaidetavalt éra kasutada tahaks.

Lisaks jaavad taotlejale taiesti arusaamatuks wsidja poolt esitatud dokumendid, millega
tdendatakse, et kaubamark CITIPLAZA oli Ameerika edtiriikides registreeritud juba
29. mail 2001. a. Patendiamet peab kaubamargitregignisel jargima KaMS-st tulenevaid
nbudeid ning ei saa lahtuda kaubamaérgi registréesesh keeldumisel asjaolust, et kuskil
kolmandas riigis on sarnane kaubamark juba registuel. Vaidlustaja poolt kaubamargi
CITIPLAZA registreerimine Ameerika Uhendriikides &ihenda veel fakti, et taotleja oleks
tegutsenud pahauskselt registreerides kaubamangi RLIAZA Eesti Vabariigis. Taotlejale
teadaolevalt ei kasuta vaidlustaja kaubamarki QIARA Eesti Vabariigis, samuti ei ole see
kaitstud Euroopa Uhenduse kaubamargina. Taotleftes ei seosta tarbija seda kaubamarki
taotlejale kuuluva kaubamargiga CITYPLAZA ja sektddbn pahausksus kaubamargi maine
arakasutamisel taielikult valistatud. Taotlejabkd kunagi olnud vaidlustajaga é&rilisi ega muid
sidemeid. Taotleja tegevus CITIPLAZA kaubamargitamisel ja sellele Eesti Vabariigis
oiguskaitse taotlemisel on seaduslik ja taotlejaleirikkunud vaidlustaja kaubamargidigusi.
Pahausksus on tunnus, mis peab vaidlustaja poethalvastuvaidlematult tdendatud —
vaidlustaja ei ole esitanud ei otseseid ega kadd&endeid taotleja pahausksuse kohta — seega
on taotleja avaldus heausklik kuni ei ole kindtékndatud vastupidist.



Taotleja leiab, et vaidlustusavaldus nr 919 ei wletiveeritud ja téendatud ning seet6ttu
taotleja palub jatta vaidlustusavalduse taies sk&Hurahuldamata ja mitte tihistada
Patendiameti poolt tehtud otsust kaubamargitaotl@@0401425 registreerimise kohta.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja pdhjendus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavaldusesitatud seisukohtadega, hinnates
esitatud tdendeid ja argumente kogumis ning vaktesss seoses, leiab jargmist:

Vastavalt to0stusomandi diguskorralduse aluste ussadTOAS) kehtiva 08.04.2005. a
justunud redaktsiooni § 54 Idigetele 1 ja 2 (1. lause) teeb tddstusomandi
apellatsioonikomisjon [6plike seisukohtade esitamisttepaneku menetlusosalistele kuu
moodumisel menetlusosaliselt (TOAS § 51 kontekpgetakse silmas vaidlustusavalduse
menetluses taotlejat ehk isikut, kelle digus kaudrgile on vaidlustusavalduse esitaja poolt
vaidlustatud) seisukohtade saamisest, kusjuuréskedehakse ettepanek I6plike seisukohtade
esitamiseks vaidlustusavalduse esitajale. TOAS Bigéte 1 ja 4 kohaselt vaidlustusavalduse
menetlusse vOtmisel saadab apellatsioonikomisjoselee menetlusosalisele kaebuse VvOoi
vaidlustusavalduse &rakirja ja teeb talle etteparesitada oma kirjalik seisukoht kolme kuu
jooksul, arvates ettepaneku tegemise kuupéaevasijtikes asjaolu, et menetlusosaline ei ole
oma kirjalikku seisukohta esitanud vdi kiisimusedstanud, ei takista menetluse jatkamist.

TOAS § 54 I6ike 2 (2. lause) kohaselt edastab apellatsiaonikjon vaidlustusavalduse
esitaja 16plikud seisukohad viivitamata teisele stkrsosalisele koos ettepanekuga esitada
omapoolsed I6plikud seisukohad. Apellatsioonikoomisjuhib tahelepanu, et vastavalt samas
I6ike 4 eriregulatsioonile vBib I6plikes seisukaiea viidata Uksnes asjaoludele, mis kirjalikes
seisukohtades esile toodi, ja tdenditele, mis aithe |0plike seisukohtade esitamise
ettepaneku tegemist apellatsioonikomisjonile esitatkui menetlusosaline ei ole esitanud
kirjalikku seisukohta, milles ta vaidleks vastu diastusavalduses esitatud vaidetele,
argumentidele ja neid pohistavatele téenditele vegdanud talle esitatud kisimustele, ei saa
ka arvestada seisukohti, mis esitatakse alles pépli&e seisukohtade esitamise teate katte
saamist. Seda eelkbige seetdttu, et vastasel jahgéks menetluse teisel osalisel, antud juhul
vaidlustajal ara igasugune voimalus anda omapodlommentaar taotleja selgitustele,
argumentidele  ning  tdenditele.  10.10.2005.a  a@banikomisjon,  tuginedes
apellatsioonikomisjoni pohimaaruse 8 15 I6ikeleedastas taotlejale 03.10.2005. a saabunud
vaidlustusavalduse arakirja tehes taotlejale ettelfpa esitada oma kirjalikud seisukohad selle
kohta kolme kuu jooksul ehk hillemalt 11.01.2006. &amas teates informeeris
apellatsioonikomisjon taotlejat, et tulenevalt poaéaruse 8 15 Idikest 5 ei takista menetluse
jatkamist asjaolu, et menetlusosaline ei ole omalkiku seisukohta esitanud voi kiisimusele
vastanud. Taotleja nimetatud kirjalikke seisukoéiti esitanud. Eeltoodud pd&hjendustel ja
selgitustel ei saa apellatsioonikomisjon kéesol@sgas otsuse tegemisel arvestada ka taotleja
04.05.2007. a esitatud seisukohti.

Vaidlustusavalduse Uheks aluseks on kaesolevas HgslS 8 10 Ig 1 p 7, mille kohaselt
diguskaitset ei saa kaubamark, mis on identne k$itavalt sarnane kaubamaérgiga, mis on
kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusetdotluse esitamise kuupaeval, kui taotlus on
esitatud pahauskselt. Seega nimetatud satte rakeseles tuleb hinnata kas vaidlustatud
kaubaméark on identne vO&i eksitavalt sarnane vaatadd kaubamargiga, kas viimane
kaubamérk on kasutusel teises riigis ning oli kaseit ka vaidlustatud kaubamargi taotluse



esitamise kuupdeval ning kas vaidlusalune kaubam@mk esitatud registreerimiseks
pahauskselt.

Apellatsioonikomisjon ndustub vaidlustajaga, et taadatud kaubamark CITIPLAZA on
eksitavalt sarnane registreerimiseks esitatud kaébgiga CITYPLAZA erinedes visuaalselt
vaid Uhe tahe vorra, vastavalt ,I' ja ,Y’. Nimetatuerinevus on minimaalne, isearanis
arvestades, et foneetiliselt on vodrreldavad tahigkshtsed. Samuti on nimetatud téhised
sarnased kontseptuaalselt — sdna CITYPLAZA ( ciiyringlise keelesplaza —valjak, plats
inglise keeles tahendablinnavéljakut véi linnaplatsi Kuivérd vastandatud kaubamark
CITIPLAZA erineb vaidlustatud kaubamargist ebadeli, siis seega seostub ka CITIPLAZA
sama tahendusega.

Vaidlustusavalduses esitatud tdenditest nahtubastandatud kaubamérk CITIPLAZA (reg nr
2456232) on Ameerika Uhendriikides registreeritu.08.2001. a vaidlustaja nimele.
Vastavast registreerimistunnistusest ilmneb, et etabnd kaubamarki on esmakordselt
kasutatud 09.03.1999. a. Samuti on vaidlustajanlida mitmeid interneti véljavotteid

kaubamargi CITIPLAZA kasutamise tBendamiseks, milledib jareldada, et vastandatud
kaubamarki on kasutatud ka vaidlustatud kaubam@i@iYPLAZA registreerimisetaotluse

esitamise ajal ehk 21.09.2004. a.

Mis puutub KaMS 8§ 10 Ig 1 p-i 7 rakendamise nelgss# tingimusse ehk vaidlustatud
kaubamargi registreerimistaotluse pahauskselt et esinemisesse, siis ei ole
apellatsioonikomisjoni hinnangul vaidlustaja nimeth asjaolu piisavalt tdéendanud.
Apellatsioonikomisjon ei ndustu vaidlustaja arguntiga, et pahausksus on téendatud antud
juhul ainulksi asjaoluga, et vastandatud kaubar@&fkPLAZA olemasolu ja kasutuse kohta
saab informatsiooni Interneti portaalis google rajsid tehes. Apellatsioonikomisjon on
seisukohal, et mdiste pahausksus kaubamargi regiistristaotluse esitamisel ning teadlikkus
vastava kaubamargi v0i eksitavalt sarnase kaubamisgsteerimisest mingil territooriumil ei
ole vordsustatavad ega kanna samast tdhendust Kaidlustaja seisukoht, et konkurendid
tavaliselt teavad konkurentide kaubamarke antuduljubelgalt oletuslik ja tdenditega
toestamata ning see on ka k&esoleval juhul asktudi

Samuti ei saa apellatsioonikomisjoni hinnangul tees taotleja poolt asjas seisukohtade
mitteesitamist ning kaubamargitaotluse pahausksgistreerimiseks esitamist. Kaesolevas
asjas puuduvad mistahes t6endid selle kohta, #ejmeesmark on saada enda omandusse
tahis CITIPLAZA kui vaidlustaja kaubamark, kasutaskelabi ara kaubamargi CITIPLAZA
mainet vOi hakata sooritama mistahes muid ebaausaminguid vaidlustaja suhtes. Et
kaubamargitaotlejat pidada pahauskseks peab olelga 86i iimsed pdhjendatud kahtlused,
et kaubamargitaotlejal on ebaausad kavatsusedustagh suhtes, kelle kaubamark on identne
vOi eksitavalt sarnane ning teises riigis kasutyaebli ka kasutusel pahauskselt esitatud
kaubamargitaotluse esitamise ajal.

Vaidlustusavalduse teiseks aluseks on KaMS § 1IDpg2, mille kohaselt diguskaitset ei saa
kaubamark, mis on identne vdi sarnane varasemaakaingiga, mis on saanud Giguskaitse
identsete vdi samaliigiliste kaupade vdi teenusthistamiseks, kui on tdenaoline
kaubamarkide aravahetamine tarbija poolt, sealsukgaubamargi assotsieerumine varasema
kaubamargiga. Seega tuleb antud vaidluses hinrateldavate kaubamarkide identsust v
sarnasust, kaupade ja teenuste identsust v saiiglsgy kaubamarkide &ravahetamise



tbendaosust, sealhulgas nende assotsieerumise $dehdong otsustada, kas antud juhul on
tegemist diguskaitset valistavate asjaoludega K&MS8 Ig 1 p 2 mdttes.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamargi CITYPLAZA&gistreerimine on vastuolus

kaubamargiseaduse § 10 Ig 1 p-ga 2, kuivord temmelei kuulub varasem, eksitavalt sarnane
kaubamark ,citi+kuju” (reg nr 32882), mis on regedritud muuhulgas klassis 36 —
kindlustus, finantstehingud; rahalised tehingud; nrksvaratehingud, finants- ja

kindlustusteenused; kinnisvara, pangandus-, inegishés- ja krediitkaarditeenused.

Vastandatavad kaubamaérgid on kaubamargireprodukiisiel esitatud jargmiselt:

Varasem kaubamark nr 32882 vaidlustatud kaubamérk nr M200401425

P o CITYPLAZA

Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei saa pidada efitavaid kaubamarke eksitavalt sarnaseks
ega omavahel assotsieeruvateks. Visuaalsest astpe&idelduna on varasema kaubamargi
"citi+kuju” puhul tegemist kujundatud kaubamaéargigssitatuna suurendatud tahtedes ning
sbna peal on kujutatud kaart. Vaidlustatud kaubkm@m kujutatud suurtédhtedes ning

kujundamata koosnedes erinevalt varasemast kaupemgitsdnast, mille osadeks on sénad

city japlaza

Antud tahiste vordlemisel mangib otsustavat rolinde kontseptuaalne aspekt. Nimelt ei ole
tahenduslikust seisukohast antud juhul tegemisiséild tugevat eristusv8imet omavate
tahistega, kuivord sbna cityplaza koosnedes sOhadgga plaza (tdahenduselinn ja valjak

vOi plats omab tahendudinnavéljak Sonal citi visuaalselt vaadelduna kill tdhendusdub,
kuid foneetilisest aspektist vaadelduna omab teerdbst linn, mis ilmselgelt ei oma
olemuslikult kdrget eristusvBimet. Olgugi, et mdkthsdnu vdib seostada sOndiga, ei saa
siiski véaita, et vOrreldavate tadhiste tdhendusediiktena omavahel samased oleks, osutades
Uhel juhul konkreetselt mdistele linn ning teigeiyl linnavaljakule ehk valjaku liigile. Samuti

ei kdla vorreldavad tdhised sarnaselt ka foneelilis

Kuivord apellatsioonikomisjon on seisukohal, etrefdavate tahiste puhul ei ole tegemist
eksitavalt sarnaste ega ka assotsieeruvate kaukidega ning arvestades, et KaMS § 10 1g 1
p-i 2 rakendamine eeldab kdigi nimetatud séattesdiiwate tingimuste kooseksisteerimist, siis
jarelikult puudub antud juhul ka vajadus hinnatandee tahistega tahistatavate kaupade ja
teenuste samaliigilisuse olemasolu v6i puudumist.



Lahtudes eeltoodust ning tuginedes KaMS § 10 Igld Dja 7; TOAS § 54lg 1, 2, 4, § 51
lg 1 ja 4, § 61, toostusomandi apellatsioonikorms@dhim&aruse § 151g 1 ja 5 ning leides,
et vaidlustusavaldus ei ole piisavalt motiveerijmtbendatud, apellatsioonikomisjon

otsustas:

Citigroup Inc. vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jatta jdusse Patendiameti otsus
nr M200401425 kaubamargi CITYPLAZA registreerimise kohta.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes sooviblapielonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise t6ttu, voib esitkaecbuse apellatsioonikomisjoni otsuse
peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apetatskomisjoni otsuse avaldamisest
arvates. Kohus vaatab kaebuse labi hagita menstluse

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahalo@latsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel magetluse korras, vdib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamargi OGiguskaitset taéfis asjaolu vdi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsiooniisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatudstjitu apellatsioonikomisjoni otsus kolme
kuu mooddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub t&dtai

Allkirjad:
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