MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS Nr 920-o

Tallinnas, 19.juunil 2007 .a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjonkoosseisus Kerli Tults (eesistuja), Evelyn Halljka
Rein Laaneots, vaatasid kirjalikus menetluses Mélismaise juriidilise isiku Citigroup
Inc.(aadress: Park Avenue 399, New York 10043, Wé)lustusavalduse Patendiameti otsuse
peale anda diguskaitse kaubamargityplaza+kuju (taotluse nr M200401426) 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 920 all
ning eelmenetlejaks maéarati Kerli Tults.

Menetluse kaik ja asjaolud.

Patendiamet otsustas registreerida kaubancéiygilaza+kuju (taotluse nr M200401426) 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, korterite Udrimine ja
rentimine, kinnisvara haldamine ja juhtimine, magkontorid ja -birood, utrikogumine,
rendikogumine; 37 — ehitustegevus, remont, paigaldusttééd, ehitusteavl -
toitlustusteenused, tdhtajaline majutus, hotelinbtellid, restoranid, toitlustusteenused.
Nimetatud otsuse peale esitas 03.10.2005. a vaidigalduse 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 v6i samaliigilistepkde vOi teenuste tédhistamiseks, kui on
tdendoline kaubamarkide @ravahetamine tarbija peetilhulgas kaubamargi assotsieerumine
varasema kaubamargiga.

Vaidlustajale kuulub sénaline kaubamark CITIPLAZfedistreeritud USA-s 29.05.2001. a
nr 2456232), mis on kasutusel teises riigis ja olisseal kasutusel ka taotluse esitamise
kuupéaeval. Vaidlustaja margib, et vOrreldavate leamdirkide CITIPLAZA ja, cityplaza+kuju
eksitav sarnasus on ilmne, kuna mélemad tahise¢dhenduselt ja haalduselt identsed. Méargi
.Cityplaza+kuju” kaubamaérgina registreerimise tasf esitamise pahausksust tdéendavad
vaidlustaja kohaselt otsingud interneti otsinguroast ,google”, kus otsing ,cityplaza” annab
46200 tulemit, ,cityplaza + servicemark” 537 tulémjcitiplaza + servicemark” 14 tulemit,
,Cityplaza + trademark” ca 10 000 tulemit. Eeltostselgub, et suvaline rutiinne otsing annab
piisavalt infot tahise ,cityplaza’ laia kasutuse hka, sealhulgas ka kauba- VO0i
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teenindusmargina ning seega on valistatud nimetdfildse taotluse mitte pahauskne
esitamine.

Vaidlustaja lisab, et kaubamargcityplaza+kujti registreerimine on vastuolus KaMS § 10
lg 1 p-ga 2, kuna vaidlustajale kuulub varasem kaudrk citi+kuju (reg nr 32882, reg
kuupdev 20.11.2000. a), mis on registreeritud idag6 - kindlustus, finantstehingud;
rahalised tehingud; kinnisvaratehingud, finants- j&indlustusteenused; kinnisvara,
pangandus-, investeerimis- ja krediitkaarditeenud@ana vaidlusaluse kaubamargi teenuste
loetelus esitatud teenused sisalduvad varasemaaksiri teenuste loetelus, on tegemist
osaliselt identsete, osaliselt samaliigiliste testaga. Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamark
citi + kuju kuulub vaidlustaja nn kodumarkide nimistusse (BR tis on registreeritud
Uhenduse kaubamarkidena ja milledes esineb eestiiie Vorreldavate tahiste algusosad
,Citi" vs ,city’ on tdhenduselt ja hdalduselt ideed. Vaidlusalune kaubamérkyplaza+kuju

on sarnane varasema kaubamargattkuju ning seoses vaidlustaja (Citigroup Inc.)
eesliitega citi- Uhenduse kaubamaérkide rohkuseda,an saanud diguskaitse identsete vGi
samaliigiliste kaupade vOi teenuste tahistamiseksfenaoline kaubamarkide aravahetamine
tarbija poolt, sealhulgas kaubaméaagiyplaza+kuju assotsieerumine varasemate vaidlustaja
kaubamarkidega. Lisaks margib vaidlustaja, et tefiavaidlustaja sidusfirma Citibank N.A.
on Eestis registreerinud kaubamargitti+kuju (reg nr 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(rr 33950, klassides 9, 16, 36).
Koikide nimetatud kaubamaérkide algusosa CITI- oevpteeruv ja hasti meeldejaav tanu oma
tahendusele, mis on madistetav ka inglise keelt s&lhendaaral kdnelevale tarbijaleity —
inglise keeles(suur)linn, linn, linna keskoga Vaidlustaja leiab, et tarbija seisukohalt
vOimendub just markide Uhisosa CITl-, mis on sansasja assotsieerumise hindamisel eriti
tahtis. Kaubamarki ,cityplaza+kuju” nagevale taalsj seostub alateadvusest vaidlustaja
(Citigroup Inc.) kui nimetatud kaubaméarkide maaikmalus omanik.

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes kaubamargissag 10 Ig 1 p-le 2 ja 7 palub vaidlustaja
tuhistada Patendiameti otsuse kaubaméitgplaza+kuju registreerimise kohta.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

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

2. Véljavote vaidlustaja kaubamargi CITIPLAZA retgeeringust USA-s (reg nr 2456232).
3. Véljavotted Interneti otsingumootoris ,,googlehtud otsingutest.

4. Valjavote kaubamargiti+kuju registreeringust nr 32882.

5. Volikiri.

6. Riigildivu tasumist tdendav koopia.

Taotleja ei esitanud oma seisukohti esitatud vatdkavalduse suhtes.

22.03.2007. a esitas vaidlustaja asjas I0plikudsusehad, kus jadb oma esialgses
vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurdgesle et kaubamargi cityplaza+kuju
registreerimine City Plaza OU nimele on vastuola$4$ § 10 Ig 1 p-ga 2 ja 7 ning vaidlustaja
palub tihistada vaidlusaluse otsuse nr M200401428ub&margi cityplaza+kuju

registreerimise kohta. Lisaks maérgib vaidlustaja,ee kuna taotleja kaubamaérgi teenuste
loendisse kuuluvad muuhulgas kindlustus, rahalisgtants- ja kinnisvaratehingud, on
valistatud, et ta ei olnud taotluse esitamisel ltkaeistele isikutele kuuluvatest praktiliselt



identsetest kaubamarkidest, sealhulgas maailma dingima finantsasutuse vastavast
kaubamargist. Kaubamargiomanikud on reeglina teadloma konkurentide kaubamarkidest.
Lisaks kinnitab taotleja pahausksust asjaolu, etlém ei ole kasutanud vdimalust tdendada
oma tegevuse seadusparasust ning esitada vaidivatdssele vastuvaiteid.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja pdhjendus

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

Tulenevalt to6stusomandi diguskorralduse alustelusea (edaspidi TOAS) § 51 Ig 4 ning
§54' Ig 5 ei takista otsuse tegemist asjaolu, et tgote ole kdesolevas asjas seisukohti
esitanud.

Vaidlustusavalduse Uheks aluseks on kdesolevas HgslS 8 10 Ig 1 p 7, mille kohaselt

Oiguskaitset ei saa kaubamark, mis on identne kfitavalt sarnane kaubamaérgiga, mis on
kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusetdotluse esitamise kuupaeval, kui taotlus on
esitatud pahauskselt. Seega nimetatud satte rakéseles tuleb hinnata kas vaidlustatud
kaubamérk on identne vdi eksitavalt sarnane vaatadd kaubamargiga, kas viimane

kaubamark on kasutusel teises riigis ning oli kaseit ka vaidlustatud kaubamargi taotluse
esitamise kuupdeval ning kas vaidlusalune kaubam@mk esitatud registreerimiseks

pahauskselt.

Apellatsioonikomisjon ndustub vaidlustajaga, ettaadatud kaubamark CITIPLAZA on
eksitavalt sarnane registreerimiseks esitatud kaébgiga cityplaza+kuju erinedes visuaalselt
vaid Uhe tahe vdrra, vastavalt ,I' ja ,Y’ ning vdidaluse kaubamargi kujundatud tahtede
poolest. Nimetatud erinevus on minimaalne, ise8raarvestades, et foneetiliselt on
vorreldavad tahised identsed. Samuti on nimetatihiséd sarnased kontseptuaalselt — s6na
CITYPLAZA (city — linn inglise keeles plaza —valjak, plats inglise keelgstdhendab
linnavaljakut vo&i linnaplatsi Kuivord vastandatud kaubaméark CITIPLAZA erineb
vaidlustatud kaubamargist ebaoluliselt, siis sessgestub 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 etbnd 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 kauban@igplaza+ kuju registreerimisetaotluse

esitamise ajal ehk 21.09.2004. a.

Mis puutub KaMS 8 10 Ig 1 p-i 7 rakendamise nelgsw® tingimusse ehk vaidlustatud
kaubamargi registreerimistaotluse pahauskselt et esinemisesse, siis ei ole
apellatsioonikomisjoni hinnangul vaidlustaja nimeth asjaolu piisavalt tdendanud.
Apellatsioonikomisjon ei ndustu vaidlustaja arguatign, et pahausksus on téendatud antud
juhul ainulksi asjaoluga, et vastandatud kaubarGafkPLAZA olemasolu ja kasutuse kohta
saab informatsiooni Interneti portaalis google rasid tehes. Apellatsioonikomisjon on
seisukohal, et mdiste pahausksus kaubamargi registristaotluse esitamisel ning teadlikkus
vastava kaubamargi vOi eksitavalt sarnase kaubamisgteerimisest mingil territooriumil ei



ole vdrdsustatavad ega kanna samasugust tahenidaston vaidlustaja seisukoht, et
konkurendid tavaliselt teavad konkurentide kaub&maantud juhul pelgalt oletuslik ja
tdenditega toestamata ning see on ka kaesolewual qskt leidnud.

Samuti ei saa apellatsioonikomisjoni hinnangul e taotleja poolt asjas seisukohtade
mitteesitamist ning kaubamargitaotluse pahausksgjistreerimiseks esitamist. Kéesolevas
asjas puuduvad mistahes tdendid selle kohta, dejme@esmark on saada enda omandusse
tahis CITIPLAZA kui vaidlustaja kaubamark, kasutestelabi ara kaubamargi CITIPLAZA
mainet v8i hakata sooritama mistahes muid ebaausaminguid vaidlustaja suhtes. Et
kaubamargitaotlejat pidada pahauskseks peab olelga g0i 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 vOi samaliigiliste kaupade vOi teenus#histamiseks, kui on t6endoline
kaubamarkide aravahetamine tarbija poolt, sealBukgaibamérgi assotsieerumine varasema
kaubamargiga. Seega tuleb antud vaidluses hinnateldavate kaubamarkide identsust v
sarnasust, kaupade ja teenuste identsust v saiiglsgy kaubamarkide &ravahetamise
tbendosust, 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 cityplézg+ registreerimine on vastuolus
kaubamargiseaduse § 10 Ig 1 p-ga 2, kuivord temmelei kuulub varasem, eksitavalt sarnane
kaubamariciti +kuju (reg nr 32882), mis on registreeritud muuhulgassis 36 kindlustus,
finantstehingud; rahalised tehingud; kinnisvarataid, finants- ja kindlustusteenused,;
kinnisvara, pangandus-, investeerimis- ja kredgitditeenused.

Vastandatavad kaubamaérgid on kaubamargireprodkiisiel esitatud jargmiselt:

Varasem kaubamark nr 32882 vaidlustatud kaubamérk nr M200401426

C I Citymliozo

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 kaub&mén kujutatud suurelt esitatud
stiliseeritud trikitdhtedes ning koosnedes erirtevatasemast kaubamargist liitsdnast, mille
osadeks on sonatlty ja plaza Mdlemate s6nade kujundus on piisavalt erinewédistada



tarbija poolne eksitamine ja vBimalik seostaminieiggid omavahel v6i eeldamine, et need
vOivad parineda Uhest ja samast allikast.

Antud tahiste vordlemisel mangib otsustavat rolinde kontseptuaalne aspekt. Nimelt ei ole
tahenduslikust seisukohast antud juhul tegemisiséild tugevat eristusv6imet omavate
tahistega, kuivdrd sbna ’'cityplaza’ koosnedes séstltity’ ja 'plaza’ (tdhendusellinn ja
valjak vdi plats omab tahendudinnavaljak Sdénal 'citi’ visuaalselt vaadelduna kill tdhendus
puudub, kuid foneetilisest aspektist vaadeldunatotagéhendudinn, mis ilmselgelt ei oma
olemuslikult kdrget eristusvBimet. Olgugi, et mdkEthsdnu vdib seostada sOndiga, ei saa
siiski vaita, et vOrreldavate tadhiste tdhendusediktena omavahel samased oleks, osutades
Uhel juhul konkreetselt mdistelenn ning teisel juhullinnavéljakule ehk valjaku liigile.
Samuti ei kdla vorreldavad tahised sarnaselt kadbinselt.

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 hinnatnde téhistega téhistatavate kaupade ja
teenuste samaliigilisuse olemasolu v6i puudumist.

Lahtudes eeltoodust ning tuginedes KaMS § 10 Igld Dja 7; TOAS § 541g 5, § 51 Ig 4,
8§61 ning leides, et vaidlustusavaldus ei ole pa#ta motiveeritud ja tdendatud,
apellatsioonikomisjon

otsustas:

Citigroup Inc. vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jatta jbusse Patendiameti otsus
nr M200401426 kaubamargi ,cityplaza+kuju’ registregimise kohta.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes sooviblagpielonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise t6ttu, voib esitkaebuse 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 0Oiguskaitset tadlis asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioomisjoni 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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