MAJANDUS—- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 936-0

Tallinnas 07. aprillil 2009.a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisug Pello (eesistuja), Edith Sassian ja
Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses labiisvésise juriidilise isiku Sergio Rossi
S.p.A (Via Stradone 600-602, 47030 San Mauro PasgelC), IT), keda esindavad
patendivolinikud Almar Sehver ja Urmas Kernu, vasiusavalduse rahvusvahelise
kaubamargi rg gino rossi + kuju (rahvusvahelisestegeringu nr 840338) klassides 18, 25 ja
26 valismaise juriidilise isiku Gino Rossi S.A (@wocowa 24, SLUPSKI PL-76-200, PL),
keda esindab patendivolinik Olga Treufeldt, ninrelgistreerimise otsuse tuhistamiseks.

| Asjaolud ja menetluse kaik

1. 27. septembril 2005 vottis Patendiamet vastu otsus&/R200500355 rahvusvahelise
kaubamargi (reg nr 840 338) rg gino rossi + kugiseeerimise kohta GINO ROSSI S.A.
nimele jargmisel kujul:

gino rossi

2. Kaubamark on registreeritud klassides nr 18, 252¢a nimetatud kaupade suhtes
jargmiselt:

Klass 18: Leathers, trunks, suitcases, bags, whips, saddidigles.

Klass 25: Shoes, clothes of plastic material and naturald@rclothes of leather,
gloves, hats.

Klass 26 Shoe laces.

3. Kaubamargi registreerimise teade avaldati Eestbidenérgilehes 11/2005.

4. 29. detsembril 2005 esitas valismaine juriidilinesiki Sergio Rossi S.p.A
vaidlustusavalduse kaubamargi rg gino rossi + kegistreerimise otsuse tihistamiseks.

Vaidlustaja p6hiseisukohad

5. Vaidlustusavalduse kohaselt on vaidlustusavaldus#aj&® Sergio Rossi, Eestis
registreeritud rahvusliku klassides 18 ja 25 regeitud kaubaméargi SERGIO ROSSI
(reg nr 24308, reg kuupéev 11. september 1997) ioesn Vaidlustusavalduse kohaselt
on kaubaméark SERGIO ROSSI tlemaailmselt mainekas tnintud moekaubamérk ning
nimetatud kaubamargiga tooteid mutakse tlemaaitmselEestis. SERGIO ROSSI on
tuntud eelkdige oma eriti kvaliteetsete ning maatekkingade ning kottide tdttu, mida
mutakse umbes 1800 miutgikohas ule maailma ninglugisisetes SERGIO ROSSI
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butiikides, millised on avatud Itaalias alates 19%@nasel paeval on SERGIO ROSSI
butiigid avatud paljudes rahvusvahelistes suurlilesa

. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et kaubamargjimg rossi + kuju registreerimise otsus
on vastuolus kaubamargiseaduse 8§ 10 Ig 1 punktiga rikub vaidlustaja Gigusi ning
huve. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamargidimg rossi + kuju ja SERGIO ROSSI
on aravahetamiseni sarnased. SERGIO ROSSI on naasindékalia jalanbude ning
nahktoodete (kottide) kaubamark ning vastavaniretisaineri nimi. Samamoodi on
méaéaratlenud GINO ROSSI end moodsa jalandude kaulgamadning ltaalia disaineri
nimega. Antud juhul mdlemad kaubamérgid koosnevatiekt sOnast (vaidlustatud
kaubamark lisaks ka kujutuslikust osast, kuid sepitkb endast Uksnes nime GINO
ROSSI initsiaale), milledest viimane, perekonnanémgitav séna on identne. Seetdttu
vOib vaita, et mblemad kaubamaérgid jatavad endadfermagu sama perekonnanimega
disaineri kaubamargist ning annavad alust markeledkeks assotsieerumiseks — tarbija
arvab, et kaubad ja teenused parinevad samasasilMoi et vaidlustaja ja omanikud on
omavahel seotud &rithingud. Lisaks on mdlemad igpatased nimed, mis annavad
tarbijale lisapbhjust eeldada, et vaadeldavad kaub@inevad samast vdi omavahel
seotud allikast.

. Kui dldjuhul moodustab kaubamargi enam meeldejdasa margi algusosa, siis
isikunimesid kujutavate kaubamarkide puhul vlibtavdet tugevam ja eristusvéimelisem
on just perekonnanime kujutav margi teine pool, amtud juhul on identne.

. Vaidlustaja hinnangu suurendab kaubamarkide araxafigeni sarnasust asjaolu, et
kaubamarkidega tahistatavad kaubad on suures afastséd ja Udlejaanud osas
samaliigilised. Vaidlustaja on varasema SERGIO RI&8bamargi omanikuks KaMS §

11 Ig 1 p 2 moistes. Kaubamérgi SERGIO ROSSI re24808 taotluse esitamise

kuupéev on 14. veebruar 1997, rg gino rossi + kalftvusvahelise registreeringu kuupaev
on aga hilisem — 16. marts 2004.

. Vaidlustusavalduse on lisatud jargmised dokumendid:

- valjavote Patendiameti kaubamarkide andmebaasigsbakadrgi SERGIO ROSSI
registreerimise kohta (véljavote seisul 28. detsm2B05);

- valjavdte Eesti Kaubamargilehest 11/2005;

- véljavote Patendiameti kaubamarkide andmebaasisiakadrgi rg gino rossi + kuju
registreerimise kohta (valjavote seisul 9. noven#t¥5);

- vaidlustusavalduse esitaja volikiri Urmas Kernae\mar Sehverile;

- valjatrukk internetilehelt indelibles.com;

- valjatrukk internetilehelt gino-rossi.com;

- arve Geruti Investile;

- andmed kaubamérgi SERGIO ROSSI mugi sissetulddalit,;

- koopiad moeajakirjadest;

- nimekiri riikidest, kus on kaubamargi rg gino rossi kuju registreerimine
vaidlustatud;

- Leedu Vabariigi patendiameti apellatsiooniosakoBngaanuari 2006 otsus nr 2Ap-
826;

- Valjavote Inglise-Eesti sBnaraamatust (Tallinn, 200

- Véaljavotted Wikipediast;

- AS Lehepunkt e-mail ajakirjade Vogue ja Elle tuaumsise kohta Eestis.



Taotleja pdhiseisukohad

10.Taotleja esitas oma vastuvaited vaidlustusavaldugél juulil 2006. Taotleja leiab, et

11.

12.

13.

14.

vaidlustusavaldus on pdhjendamatu ning vaidlusiisage esitaja pole esitanud Uhtegi
tdendit selle kohta, et Patendiameti otsus on sea@istane. Taotleja leiab, et vastandatud
kaubamarkidega tahistatavad tooted ei ole sanleégi Taotleja hinnangul nahast ja
tehisnahast kaupadega ei ole kaetud ,nahad, piissatililsepatooted ning nahkriided” ega
muud kui ainult vBtmerangahoidjad, votmerdngadpntata kosmeetikakarbid, rahataskud,
rahakotid, diplomaadikohvrid, kirjamapid, portfetiliipi kirjamapid, kohvrid,
reisikohvrid, kandekotid, kée- ja Olakotid, vihmgua. Taotleja soovib ka markida, et
vaidlustusavalduse esitaja pole esitanud Uhteginaegti ega tbendit, mille kohaselt
jalatsid ja riided, kindad, mutsid ning kingapaetddksid sarnased kaubad. Samas, isegi
kui eeldada, et loeteludes toodud kaubad on idémge sarnased, on kaubamarkide
erinevus piisav, et lukata Umber vaidlustusavaldes#aja vaide, mille kohaselt
kaubamaérgi gino rossi + kuju registreerimine ontwalsis KaMS § 10 Ig 1 punktiga 2.

Mis puudutab kaubamarkide sarnasust, siis tulebkinofr et kaubamarkide sdnaosa
ROSSI kokkulangevus omab juhuslikku ning loomulikkeloomu. Tahelepanuvaarne on
see, et firma Gino Rossi rajati 1992. aastal Poddais Poola ja Itaalia kodanike

kaasomandis olev ettevote. Uks kaasomanikest afio QRossi, kes on tegutsenud
jalatsitootjana alates aastast 1980. Tema poottetol jalatsid jdudsid turule ka tema
ees- ja perekonnanime all. Alates 1992. aastagbilid Rossi koos teiste isikutega firma
Poolas, kus alustati jalatsite tootmist brandi Ghwssi all. 14. aasta jooksul on firma
dinaamiliselt arenenud ning muub praegu jalatsaijdigees riikides omades edasimudjaid
90 n&ol (andmed 2005. aasta kohta), kes turust&eagba tavapérase Gino Rossi
kaubamargi all. Seetbttu vaidlustaja véaide sellat&oet taotleja poolt kasutatud Gino
Rossi ees- ja perekonnanimi on ebaseaduslik nioteja soovib jaliendada SERGIO
ROSSI kaubamargi Glemaailmset mainet, ei vastatd¢imi Gino Rossi olu kasutusel

varem, kui ltaalias avati SERGIO ROSSI butiigid qrikestis registreeriti kaubamark
SERGIO ROSSI. Kéesoleval ajal kasutab firma ligeksele, mis on firma kaasrajaja ees-
ja perekonnanimi, graafilist logo. Logos sisaldéhis$ ,rg“ koos eraldi valja kirjutatud

sbnade gino rossi tdhtedega. Praegu toodetaksenogrgssi kaubamargiga jalatseid
40 000 paari aastas.

Kontseptuaalses plaanis on taotleja ndus selledgkesti tarbijad tajuvad sbna ,rossi*
Itaalia perekonnanimena. Kuigi on vaja ka markidg,ltaalia paritoluga séna ,rossi*

tdhendab ,punast” ja on tavaline sdna. Taotlejaus®halt on ka vaga voimalik, et s6na
,Gino* on tuntud Eesti tarbijale kui mehe eesnimisaks pole kahtlust, et sihttarbijad
moistavad tahekombinatsiooni ,rg“ kui lihendit devenanimest ning eesnimest ,gino
rossi“. lgal juhul esineb kontseptuaalne erinevesneme ,SERGIO" ja kombinatsiooni

.9 gino“ vahel.

Samas, isegi kui eeldad, et varasemas kaubamiggidis/ sna ,SERGIO" ja taotletavas
tahises sisalduv kombinatsioon ,rg gino“ ei oleiséd domineerivad elemendid, vaid neil
on sbnaga ,rossi“ vordne mdoju, on nende graafilsedevused piisavad, et likata Umber
vaidleja vaide, mille kohaselt peab tahiste sarmasiema oluline. SERGIO ROSSI

kaubamérgi Ulaosas pole mingeid graafilisi elememtagu logos, mis toob esile

tahtedegrupi ,rg“. See graafiline osa loob kasiette logode vahele olulise erinevuse,
nagu Uldmulje visuaalselt suuremast ja erinevagbdt kui seda vorrelda vastandatud
kaubamargiga.

Taotleja méargib, et Euroopa Uhenduses (seega kiésFen erinevatele isikutele klassis
25 registreeritud terve rida teisi kaubamarke, sigaldavad perekonnanime ,Rossi,
nende hulgas kaubamargid: Giavinto Rossi ITALYANYSE + kuju (reg nr CTM



00039916), sergio rossi + kuju (reg nr CTM 00088%H63ergio rossi ECHO (reg nr CTM

001084482), VASCO ROSSI RACING + kuju (reg nr CTBL094192), REDS by Fabio

Rossi (reg nr CTM 002762128). Nimi ,rossi“ on lewth Itaalia nimi, see on ka vaga
levinud perekonnanimi, mida esineb paljudes Ita@manimedes. Samale jareldusele on
tulnud ka Euroopa Uhenduste esimese astme kohas asjT-169/03 SISSI ROSSI v

MISS ROSSI.

15. Taotleja hinnangul voib véita, et sdnad ,gino* gergio” on suurema erinevusega sonad,
ning oluline on see, et taotleja kaubamargil asitasrossi koguni kolmandal kohal.

16.17. oktoobril 2006 esitas taotleja tdiendavad @stited vaidlustusavaldusele koos
tdiendavate tdenditega. Taotleja ei ndustu vaidjastaitega, et kaubamark rg gino rossi
+ kuju on vaidlustatud 30 riigis. Esitatud andmeidsaa késitleda téenditena, kuna
tegemist on ekslike andmetega, milliste puhul & t#gemist ametlike valjavotetega
kaubamarkide registritest ega kaubamarkide véljeish Loetelust ei selgu, kes on selle
koostanud ning milliste kaubamarkide reproduktsidega on tegemist. Arvestada ei saa
ka lisatud Leedu Vabariigi Patendiameti apellatsiosakonna otsusega, kuna nimetatud
otsuses on vaidluse objektiks teine kaubamérk GIROSSI vorreldes kéesolevas
vaidluses vaadeldavaga. Lisaks on selles asjadusaldne kaubamark registreeritud
oluliselt laiemalt, kui seda on Eesti riiklik kaubargi registreering nr 24308.

17.Taotlejale jadb arusaamatuks vaidlustaja puie @daskaubamargi ,SERGIO ROSSI*
dldtuntust ning selle asjakohasust kaesolevas usedl Vaidlustusavalduses on
vastandatud kaubamark ,SERGIO ROSSI*, kui varasaobmark KaMS 8§ 111g 1 p 2
tdhenduses, mitte KaMS § 11 Ig 1 p 1 tdhendusestftiui esitatud materjale tuleb lugeda
kaesolevas vaidluses asjakohatuteks ning vaidiasalduses otsuse tegemisel jatta need
téahelepanuta. Taotleja leiab, et ka kaubamargi SERRBOSSI lldtuntus on tdendamata.

18. Praktika on téestanud, et kaubamargid SERGIO R@8l rg gino rossi + kuju vdivad
ilma probleemideta eksisteerida samal turul. Selléikas taotleja valjatriki Poola
Patendiameti elektroonilisest kaubamarkide andnss@anillistest nahtub, et Poolas on
kaubamark rg gino rossi + kuju ja vastandatud keisk paralleelselt probleemideta
olnud registreeritud ja kasutusel juba aastaid.

19. Taotleja on esitanud apellatsioonikomisjonile jaiggd dokumendid:

- véljavotte Oigekeelsussdnaraamatust (1999);

- Gino Rossi selgitus oma tegevuse kohta jalatsdoatjja Gino Rossi nimelise
arithingu loomise kohta;

- Info taotleja tegevuse kohta 2006. aastast;

- SOna ,rossi“ tolge itaalia keelest inglise keelde;

- Vdéljavote taotleja vastuses nimetatud sdna ,rossiSaldavate kaubamarkide
registreerimise kohta.

- Véljavotted Poola Patendiameti elektroonilisest Haauarkide andmebaasist
kaubamarkide GINO ROSSI ja SERGIO ROSSI registngeite kohta;

- Valjatrukk Internetist Itaalia levinumate perekonimaede kohta;

- Valjavote ariuhingu Gino Rossi osauhingulepingust.

Vaidlustaja tdiendavad seisukohad

20.14. detsembril 2006 esitas vaidlustaja taiendavatsukohad vastuseks taotleja
vastuvdaidetele. Vaidlustaja on seisukohal, et ke#sgi rg gino rossi + Kkuju
vaidlustamine 30 riigis on téendatud. Vaidlustajargib, et omanik ei ole tdendanud, et
vaidlustaja esitatud tabelis toodud andmed on laksli30 riigist 37 kaubamargi ametlike
véljavOtete esitamine koos eestikeelsete tdlgetegée menetlusokonoomilistel pShjustel



moistlik, eelkdige selle péarast, et nimetatud andmen vdimalik kontrollida
elektrooniliste andmebaaside abil. Seega tdéendaimisitus, et eelmainitud tabelis toodud
andmed on ekslikud, langeb omaniku kanda. Omanikmaminud asjaolu, et Leedu
vaidluses kasutatud SERGIO ROSSI kaubamark ontregigud oluliselt laiemalt, kui
seda on kaesolevas vaidluses kasutatav Eesti kanka&®ERGIO ROSSI.. Vaidlustaja
selgitab, et vastav marge puudutab ainult klasskuiBuvaid kaupu. Klassi 25 kuuluvad
kaubad on identsed. Vaidlustaja hinnangul omab td&mmzbaméargi SERGIO ROSSI
Uldtuntus tahtsust tdestamaks kaubamargi kdrgemiatug/6imet (Euroopa Kohtu
otsused C-251/95 ja C-342/97). Euroopa Kohus ontgdtud, et mida eristusvéimelisem
on varasem kaubamaérk, seda suurem on aravahetabeiséosus ja seeparast korge
eristusvBimega tahised, emb-kumb, kas iseenesestevilie omandatud tuntuse péarast,
naudivad laiemat kaitset kui madalama eristusvoartégised.

21.Asjaolu, et perekonnanimi ,Rossi* on vaga levinudalia perekonnanimi, ei oma
téahtsust. SERGIO ROSSI on (ks maailma kuulsamdahgadisainereid, mida muu
hulgas kinnitab ka elektrooniline entsiklopeediakipgedia. Kéesoleva vaidlusega
seotud kaupade osas on perekonnanimi ,Rossi“ #debiseas tuntud kui kuulus
jalandudedisaineri SERGIO ROSSI perekonnanimi jachs, et perekonnanimi ,Rossi*
on vaga levinud, ei ole vdimeline seda mdjutamaidMataja leiab, et Eestis ei ole
perekonnanimi ,Rossi“ levinud perekonnanimeks nifgesti tarbija tajub seda
eristusvdimelisena.

22.Seoses osauhingu Gino Rossi asutamisega rohutdlostaja, et SERGIO ROSSI brand
loodi juba 1950ndatel aastatel ning 1980ndatekd alatud SERGIO ROSSI poed
Milanos, Firenzes, Roomas ja Pariisis. SERGIO RG&8ktoopartneriteks olid sellised
suured nimed nagu Dolce & Gabbana, Gianni Versaéderedine Alaia. 1990ndatel avas
SERGIO ROSSI oma poe New Yorgis ja muus oma kauji Ule Ameerika
Uhendriikide levinud tuntud poekettide nagu Neimdarcus, Saks Fifth Avenue ja
Bergdorf Goodman. Samal ajal SERGIO ROSSI laiemesddsia suunas ning avas oma
poed Jaapanis ja Hong Kongis. Arvestades eelmaioit mdistlik arvata, et 25. juunil
1992. aastal, kui loodi Poola osaiihing ,gino rgssilid selle loojad teadlikud voi
vahemalt pidid teadma SERGIO ROSSI kuulsusest kées® vaidluses antud
valdkonnas. Lisaks on oluline méarkida, et arininen@asolu ei ole aluseks omandamaks
Oiguskaitset kaubamargile.

Vaidlustaja I6plikud seisukohad

23.Vaidlustaja esitas 10plikud seisukohad 9. juulilO80 Ldplikes seisukohtades jaab
vaidlustaja varasemalt esitatud pdhjenduste jupatiedes vaidlustusavalduse rahuldada.

Taotleja I6plikud seisukohad

24.Taotleja esitas 16plikud seisukohad 11. augusti80dplikes seisukohtades jaab taotleja
varasemalt esitatud p&hjenduste juurde paludesyattlustusavaldus rahuldamata.

Il Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

25. Apellatsioonikomisjon, analidsinud vaidlustaja sk@hti, hinnanud esitatud
dokumentaalseid tdendeid kogumis ja vastastikuseses, leiab, et vaidlustusavaldus ei
kuulu rahuldamisele.



26.Kéesolevas vaidluses on pohikusimusteks, kas kaathamg gino rossi + kuju on
aravahetamiseni sarnane v0i assotsieeruv vaiddudtajibamargiga SERGIO ROSSI
KaMS 8§ 10 Ilg 1 p 2 kohaselt. Lisaks on pooled efitel seisukohtadel selles, kas
vastandatud kaubamarkidega tahistatavad kaubadkotsed ja samaliigilised.

27.KaMS 8§ 10 Ig 1 p 2 kohaselt diguskaitset ei sasb&eérk, mis on identne voi sarnane
varasema kaubamargiga, mis on saanud Oiguskaesesate vOi samaliigiliste kaupade
vOi teenuste tahistamiseks, kui on téenéoline kendbskide &ravahetamine tarbija poolt,
sealhulgas kaubamargi assotsieerumine varasemarkéuogiga.

28.Vaidlust ei ole selles, et kaubamargi registree@d08 (SERGIO ROSSI) on varasem
taotleja tahise registreeringust ning vaidlustajaoke andnud taotlejale ndusolekut
kaubamargi (rg gino rossi + kuju) registreerimiseks

29.Esmalt tuleb selgitada, kas vastandatud kaubaneg&idihistatavad kaubad on identsed
vOi samaliigilised. Koigepealt vaidlevad pooled leselile, milline on vaidlustaja
kaubamargi 6iguskaitse ulatus klassis 18 nimetatadete suhtes.

30.KaMS § 12 Ig 2 p 2 kohaselt kaubamargi diguskaiiseus kaupade ja teenuste suhtes
maaratakse registrisse voi Biuroo rahvusvahelisgstrisse kantud kaupade ja teenuste
loeteluga. Klassis 18 on kaubamark SERGIO ROSSIstkai jargmiselt:nahast ja
tehisnahast kaubad, nimelt vétmeréngahoidjad, viimgad, taitmata kosmeetikakarbid,
rahataskud, rahakotid, diplomaadikohvrid, kirjamdpi portfelli-titpi kirjamapid,
kohvrid, reisikohvrid, kandekotid, kéae- ja 6lakotwihmavarjud

31. Apellatsioonikomisjon ndustub taotlejaga, et klass8 on vaidlustaja tooted piiritletud
parast séna ,nimelt loetletud kaupadega. S6na gfithrtuleb antud kontekstis mdista kui
fraasi ,nahast ja tehisnahast kaubad“ tdpsustostledes selle alla kuuluvad kaubad.
Selline selgitus on sbna ,nimelt" tahendusele antl& Eesti Kirjakeele
seletussdnaraamatus. Seega on kaubamargi SERGIGIR®@streeringus nimetatud
kaubad toodud ammendavalt ning loetelu ei saa m&ist nahast ja tehisnahast kaupade
naitliku voi ,sealhulgas” loendina. Jarelikult uldt vaidlustaja kaubamargi SERGIO
ROSSI 6Giguskaitse klassis 18 nimetatud toodetefégmerdngahoidjad, votmerdngad,
taitmata kosmeetikakarbid, rahataskud, rahakotidplamaadikohvrid, kirjamapid,
portfelli-tttpi  kirjamapid, kohvrid, reisikohvrid, kandekotid, ké&e- ja 6lakotid,
vihmavarjud. Vaidlustaja kaubamaérgi Giguskaitse ei ulatu %48 kdikidele nahast ja
tehisnahast kaupadele.

32.Eeltoodut arvesse vottes tuleb apellatsioonikomisfonnangul identseteks kaupadeks,
mille suhtes kaubamargid on registreeritud, lugétissis 25 jalatsid ja kingad; klassis 18
diplomaadikohvrid, kirjamapid, portfelli-tiipi kamapid kohvrid, reisikohvrid,
kandekotid, kde- ja tlakotid. Samaliigilised orgjaised kaubad: eelnimetatud klassis 25
loetletud toodete suhtes klassis 18 taitmata koskade@rbid, rahataskud, rahakotid;
klassis 25 kingad ja klassis 26 kingapaelad, kusadnon funktsionaalselt Uksteist
taiendavad.

33. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et vaidlustdaubaméargiga SERGIO ROSSI
kaitstavad tooted ei ole identsed ega samaliigilisaotleja kaubamargiga kaitstud
kaupadega: nahast piitsad, sadulsepatooted nirkiigetl, sest nende kaupade olemus,
otstarve ja kasutusviis on erinev. Vastupidistleivaidlustaja téendanud.

34. Apellatsioonikomisjon leiab, et asjaolu, et vOreeldte kaubamérkidega tahistatakse
muuhulgas identseid ja samaliigilisi kaupu, ei tedérreldavaid kaubamaérke
aravahetamiseni sarnasteks.

35.Véljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomadiésté visuaalse, kontseptuaalse ning
foneetilise sarnasuse osas peab dravahetamisesigssgnah assotsieerumise téendosuse
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igakilgne hindamine rajanema uldmuljele, votteskd@gk arvesse kaubamarkide
eristavaid ja domineerivaid elemente.

36.Vastavalt KaMS 8§ 12 Ig 1 punktile 2 on kaubamaigu8kaitse ulatuse aluseks registrisse
vOi Blroo rahvusvahelisse registrisse kantud kadvgimeproduktsioon.

37.Vastandatud kaubamarkide reproduktsioonid on jégahi

Vaidlustaja kaubamark Taotleja kaubamark

L] L]
SERGIO ROSSI glno rOSSI

38.Visuaalsest kuljest nahtub, et vaidlustaja kaub&rmarsdnaline tahis, mis koosneb kahest
trikitahtedega sénast — ,SERGIO" ja ,ROSSI".

39.Taotleja kaubamark on kujutismark, mille koossekswlub valgel taustal tahe ,r* ja
tumedas trikis tdhe ,g" kombinatsioon; tdhekomlsiimain on Umbritsetud ristkilikuga.
Kujutava osa all paiknevad tumedas (bold) trukisasb,gino® ja ,rossi“. Séna ,rossi* on
kaubamarkide identseteks osadeks, erinedes kidissedt varasemal tahisel on sénad
kujutatud suur- ehk trikitdhtedega.

40.Kaubamargid sisaldavad visuaalselt identset eleimiemd neil on ka selgelt eristavaid
tunnuseid. Kaubamaérgid erinevad kujundusliku eleimenahiste esimeste sdnade
~SERGIO" ja ,gino* pikkus (vastavalt kuus ja neditite) ning tahesrifti poolest.

41.S06na ,rossi* tahendab itaalia keeles 'punasedd Eeisti tarbijate itaalia keele teadmised
ei ole suure tdenaosusega sellisel tasemel, etkeage vaevaga mdistaksid sGna
itaaliakeelset tdhendust. Kontseptuaalselt viitama@lema kaubamargi sdnalised osad
itaalia meeste isikunimedele. Taotleja kaubamangikdusliku osa tdhed ,rg“ on sénade
,gino rossi“ algusest tuletatud lihend. Kontseplsela on tegemist kahe erineva isiku
nimega. Apellatsioonikomisjonile esitatud téendféhjal voib jareldada, et mdlema
kaubamargi kujunemine ongi seotud nende loojateedéga, kaubamarkide allikaks on
menetlusosaliste endi ettevdtete loojate nimedtBBeeei ndustu apellatsioonikomisjon
vaidlustaja seisukohaga, et tarbija moistab nimegassi® téhistatavaid tooteid
iimtingimata kui samast allikast parinevaid. Saethperekonnad on levinud nii Eestis kui
ka mujal maailmas, mistdttu ei saa eeldada, et saguse perekonnanime puhul on
tegemist Uhest perekonnast tulenevate voi kaubagnéppi kuuluvate téhistega. Samuti
tuleb semantilisest kiljest t6deda, et kaubamaskidesutatud nimed ei oma
kontseptuaalset seost neid téhistavate toodetega.

42.Foneetiliselt on kaubamarkide esimesed s6nad @ejayi,gino” erinevad.

43. Analuusides kaubamarkide domineerivaid elementeptmarkida, et sbna ,rossi“ asub
molemas kaubamargis teisel kohal ning seda ei amgihmoel esile tGstetud. Tahiste
sbnaliste osade algused, millele tarbija tavalisluremat téhelepanu p6orab, on
kaubamarkidel erinevad. Apellatsioonikomisjon orsskohal, et vaidlustaja kaubamargi
mdlemad sdnad on vBrdse mdjuga ning tarbija ei &fjna ,rossi* kuidagi eriliselt
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domineerivana. Vaidlustaja kaubamargi mdlemad sdoadvordselt domineerivad.
Sellisele seisukohale on asunud ka vaidlustaja(vtel4. 12. 2006 vastuse punkt 2).
Arvestades taotleja kaubamargi kujundelemendi stuja asetust kaubamaérgi Usna
kesksel kohal (paiknedes sGnalise osa kohal), tifleébda, et see element ei jaa tarbijale
kindlasti tdhelepanuta. Pigem on tdenaoline, ebijarpddrab esmalt tdhelepanu
kujundelemendile kui mitmest s@nast koosnevale tilagu all olevale tahiseosale.
Kaubamargist tekkiva tldmulje pdhjal leiab apelmsikomisjon, et taotleja kaubamaérgi
kujundelement vdib olla isegi ménevdrra domineariy&ui sdnaline osa. Tegemist ei ole
lintsalt sdnade ,gino“ ja ,rossi“ algustahtedegaaidv neid on lisaks kujutatud
kombinatsioonis stiliseeritult. Kujundelement orukamaérgi tervikus tisna suur ja selliselt
tarbijale silmajaav. Isegi, kui asuda seisukohetdaotleja tdhise kujutis ja sénalised osad
on vordselt domineerivad, ei vdimalda see siiskiatgareldust, et Uldmuljelt on
kaubamargi ,esiletdusvaks”, meeldejaavaks osakseltekohal olev sbGna ,rossi“.
Samasuguste perekonnanimede esinemine ei ole Egstimujal maailmas ebatavaline.
Eriti levinud on isikunimedest koosnevate tahistas¢amine levinud rdiva- ja
jalatsitédstuses.

44.\orreldes vastandatud kaubamarke visuaalsest, tibsest ja kontseptuaalsest kiljest,
leiab apellatsioonikomisjon, et tldmuljelt sisalddvéhised mitmeid eristavaid elemente,
mis ei jaa kaubaga kokkupuutumisel tarbija tahelepat valja. Markide ainsaks thiseks
elemendiks on sdna ,rossi, kuid mis ei ole hiliserkaubamargi domineerivaks
elemendiks. Sellest tulenevalt leiab apellatsioomilsjon, et kaubamarkide erisused on
olulisemad, kui nende sarnasused. Kaubamarkidesasron nork.

45.Tdendatud ei ole vaidlustaja vaide, mille kohadeubamark SERGIO ROSSI on
omandanud Eestis korge eristusvdime. Vaidlustajandngul tuleneb kaubamérgi
SERGIO ROSSI korge eristusvbime Eestis omandatitdiitusest. Vaidlustaja on Gigesti
markinud, et Euroopa Kohtu praktikas on sedastasidmida eristusvbimelisem on
varasem mark, seda suurem on &ravahetamise toenad&irge eristusvdime
tbendamiseks esitas vaidlustaja kaubaméargi SERGI@SR tutvustavaid
internetivaljavotteid, ajakirjade Vogue ja ELLE lsakumbrit ning arve SERGIO ROSSI
jalatsite impordi kohta. Esitatud arve pdhjal v{@ibeldada, et 2002. aastal on Eestisse
middud 84 vaidlustaja kaubamargiga tahistatudgilapellatsioonikomisjoni hinnangul
ei anna esitatud téendid alust vaita, et kaubanuirkomandanud Eestis uldtuntuse
téostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikéddis ja KaMS 8§ 7 Ig 3 tahenduses.
Esiteks tuleb selgitada, et vaidlustaja esitatwkigpd Elle ja Vogue ei saa tdendada
kaubamérgi SERGIO ROSSI tuntust Eestis vaidlustakadbamargile 6iguskaitse
andmise ajal ainuiksi seet6ttu, et need reklaamidvaldatud 2006. aasta novembris ja
detsembris, seega vaidlustatud kaubamargi tao#agamise ja avaldamise kuupaevast
oluliselt hiliem. Teiseks, vaidlustaja tdendite @dlei saa valistada, et kaubamark voib
olla tuntud naiteks Itaalias (nt Wikipedia ja itafikelsete ajakirjade valjavotted), kuid
seda ei saa automaatselt Ule kanda Eesti terttodd. Mis puudutab SERGIO ROSSI
kaubamargiga tahistatud toodete turustamist Eessissarvelt nahtuvalt on Eestis muidud
kaubakogused siiski Usna minimaalsed (84 paari)sagivutada arvestatavat tuntust
enamuse vaidlustaja toodete sektorisse kuuluvatsjae seas, mis omaks téhtsust
kaubamaérgi tuntuse kaudu eristusvbime omandanisetahiste tutvustamine internetis
peab olema uldtuntuse saavutamiseks uldjuhul Using Ipikaajaline. Neil kaalutlustel
leiab apellatsioonikomisjon, et kaubaméark SERGIOSSDei ole omandanud Eestis
dldtuntust, mis annaks alust omistada suurematusviSimet vaidlustaja kaubamargile.
Vaidlustaja pole selgitanud ega tdendanud, mil ald&uudab kaubamargi tuntus Itaalias
ja mujal maailmas tema kaubamargi oluliselt erigbiselisemaks.



46. Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei saa kaubamé&kidravahetamiseni sarnasuse
hindamisel votta arvesse vaidlustaja esitatud Ldachijate seas labiviidud vastandatud
kaubamarkide eristatavuse turu-uuringut, sest kées® vaidluses ei ole asjakohaseks
avalikkuseks Leedu tarbija. Vaidlustaja sonul agestEtarbijate seas sarnast uuringut
labiviidud ei ole.

47.Vaidlustusavalduse kohaselt SERGIO ROSSI kaubageirgihistatud kingad ja kotid
kuuluvad eriti kvaliteetse ja maineka kauba hulkaida mutakse ule maailma.
Vaidlustaja rbhutab, et SERGIO ROSSI jalanbude dunriletavad tihti kiimnete
tuhandete kroonide piiri. Sellise hinnaklassigadete tarbijate tahelepanelikkuse aste on
vaieldamatult kdrge. Sellest tulenevalt ei ole ti@ime, et vaidlustaja toodete tarbijatele
jaédksid vastandatud kaubamarkidest tulenevad etliksisused tahelepanuta.

48.Kdike eelnevat kokkuvottes asub apellatsioonikoomsjseisukohale, et vaatamata
kaubamargiga Kkaitstavate kaupade osalisele idesiesuga samaliigilisusele, on
kaubamarkide domineerivate elementide erinevusisdyaid valtimaks tarbija eksitamist
kaupade paritolu suhtes ja kaubamarkide aravahstampellatsioonikomisjon vtab
arvesse sedagi, et kéesolevas vaidluses ei olestaivd, et kaubamarkide
kooseksisteerimine oleks toonud kaasa tahiste jaegist ja tarbijate eksitamist kauba
paritolu suhtes.

49.Patendiameti 27. septembri 2005 otsuse nr 7/20@Dahistamiseks puudub alus.

Lahtudes eeltoodust ja juhindudes tédstusomandi digkorralduse aluste seaduse 8
61 ja kaubaméargiseaduse 10 1g 1 p 2 ja § 41 Ig Zyedlatsioonikomisjon,

otsustas:

jatta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei ralapé#iatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jatkata vaidlust menetlusosaliste vahelmagetluse korras, vdib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamargi diguskaitsettag@fisasjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsiooniisjoni otsuse avaldamisest arvates.
Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjbagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jdustub apellatsiooniksjomi otsus kolme kuu moéddumisel otsuse
avaldamisest ja kuulub taitmisele. Kui hagi eskata kuid kohus ei vdta hagi menetlusse,
jatab hagi labi vaatamata vOi IBpetab menetluse usobts tegemata, joustub
apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumaar@estymise hetkest, kui kohtumaarusest ei
tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

E. Sassian

T. Kalmet



