JUSTITSMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1373-0

Tallinnas, 31. juulil 2013. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Kerli Tillberg,
vaatas kirjalikus menetluses ldbi Pernod Ricard, S.A. (FR, esindaja volikirja alusel patendivolinik Olga
Treufeldt) vaidlustusavalduse kaubamargi ,,PERNAU” (taotlus nr M201000531, esitamise kuupdev
13.05.2010) registreerimise vastu Positsioon OU nimele klassides 32 (6/u, sh alkoholivaba 6lu;
joogivesi, sh maitsestatud ja I6hnastatud; allikavesi, mineraalvesi sh gaseeritud (karboniseeritud),
kali, limonaad, valmis alkoholivabad kokteilid ja aperitiivid, linnasedlu, Serbett; puuviljajoogid ja -
mahlad; marjajoogid ja -mahlad, spordijoogid, energiajoogid, kohviga maitsestatud alkoholivabad
joogid ja teega maitsestatud alkoholivabad joogid, muud alkoholivabad joogid, siirupid ja teised
joogivalmistusained) ja 33 (alkoholijoogid (v.a 6lu), sh destilleeritud joogipiiritus ja piiritusjoogid,
valge viin (vodka), viski, bréindi ja brdndijoogid, konjak, dZinn, rumm, lik6ér, alkoholi sisaldavad
kokteilid (valmis), riisiviin (sake), alkohoolsed bitterid, marja- ja puuviljavein, viinamarjavein, marja-

ja puuviljavahuvein, viinamarjavahuvein, vermut, portvein, Serri, médu, siider, tequila).

Asjaolud ja menetluse kaik

1) 05.12.2011 esitas Pernod Ricard (edaspidi vaidlustaja) to6stusomandi apellatsioonikomisjonile
(edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamargile ,PERNAU” (edaspidi vaidlustatud kaubamark)
registreerimise vastu Positsioon OU (edaspidi taotleja; esindaja patendivolinik Mart Enn Koppel)
nimele. Teade O&iguskaitse andmise otsuse kohta avaldati 03.10.2011 Eesti Kaubamargilehes nr
10/2011 (vaidlustusavalduse lisad 1 ja 2). Vaidlustusavaldus registreeriti 12.12.2011 komisjoni

menetluses nr 1373 all ja maarati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Vaidlustusavalduses margitakse, et Group Pernod Ricard loodi 1975. a, kui kaks aniisiviina tootjat
Pernod ja Ricard (hinesid, grupi peakorter asub Prantsusmaal ning gruppi kuulub 68 titarettevotet.
Vaidlustaja tegevusalaks on veini ja kange alkoholi tootmine ning turustamine tle kogu maailma ning
ta kuulub maailma kolme juhtiva ettevdtja hulka veini- ja alkoholiturul. Vaidlustaja on juhtiv tootja

eurotsoonis ning kindlustanud oma koha ka Venemaa turul. Aasias ja LGuna-Ameerikas ollakse teisel
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positsioonil. Eestis tegutsetakse labi Pernod Ricard Estonia OU, milline loodi Group Pernod Ricard'i

tltarettevotjana 1998. a veebruaris. Ettevottes tootab 18 inimest, neist 7 miiligiosakonnas.

Aniisiaperitiiv PERNOD loodi Henri-Louis Pernod poolt enam kui 200 aastat tagasi. Juba XIX sajandil
vOitis see jook Euroopa publiku seas mitte vdiksema populaarsuse kui legendaarne absint. Sellest
ajast on PERNOD kultust levitanud kdige lugupeetavamad kuulsused nagu Ernest Hemingway ja
Antoine de Saint-Exupéry. PERNOD unikaalse maitse saladus peitub tema koostisainete
harmoonilises (ihenduses: PGhja-Vietnamist ja Lduna-Hiinast toodav tadhtaniis, till ning aroomitaimed.
Tanapdeval on vana prantsuse aperitiiv PERNOD tunnistatud maailma Gheks tuntuimaks margiks

aniisipohiste alkohoolsete jookide seas (lisa 3).

Vaidlustaja vaidlustab taotleja Oiguse vaidlustatud kaubamargile tdies ulatuses juhindudes
kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 Ig 1 p 2 ning Pariisi konventsiooni art 6 bis. KaMS § 10 Ig 1 p
2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne vdi sarnane varasema kaubamargiga, mis
on saanud oOiguskaitse identsete voi samaliigiliste kaupade vdi teenuste tahistamiseks, kui on
tdendoline kaubamarkide &aravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine
varasema kaubamargiga. KaMS § 11 Ig 1 p 1 kohaselt on varasem kaubamark see kaubamark, mis
omandas Uldtuntuse varem; sama IGike p 2 kohaselt loetakse varasemaks ka registreeritud
kaubamark, kui taotluse esitamise kuupdev voi prioriteedikuupdev on varasem ning p 6 kohaselt
Uhenduse kaubamérgi maaruse alusel registreeritud Uhenduse kaubamaérk, kui taotluse esitamise
kuupdev, prioriteedikuupdev voi Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupdev on
varasem. KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamiseks vastandab vaidlustaja jargmised Eestis Oiguskaitset
omavad varasemad kaubamargid (lisad 4-5), millele vaidlustaja on omandanud diguskaitse enne
vaidlustatud kaubamargi registreerimiseks esitamise kuupdeva 13.05.2010:

- hiljemalt 13.05.2010 dldtuntuse omandanud sdnaline kaubamark ,,PERNOD*;

- 13.08.1993 registreerimiseks esitatud, 02.08.1965 prioriteediga kaubamargi ,PERNOD”
registreering nr 10453 (klassis 32: 6lu, hele 6lu, porter, mineraal- ja gaseeritud veed ning teised
alkoholivabad joogid, siirupid ja teised jookide valmistamise ained; klassis 33: veinid, alkohoolsed
joogid ja likéérid);

- alates 29.09.2005 Eestis diguskaitset omav Uhenduse kaubamérgi ,PERNOD“ registreering nr
004660486 (klassis 33: Alcoholic beverages (except beers)).

Vaidlustaja omab registreeringutest tulenevalt kaitset kaupade suhtes, milliste tahistamiseks soovib
taotleja kaitset vaidlustatud kaubamargile, s.o registreerimistaotluses toodud kaubad on identsed

vastandatud kaubamarkide registreeringutes toodud kaupadega. Vaidlustatud kaubamargi kaupade
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loetelu sisaldab terve hulga erinevaid klassidesse 32 ja 33 kuuluvaid tooteid, mis kdik on hélmatud
vastandatud kaubamargi registreeringutes toodud vastavate kaupadega. Lisaks on vaidlustaja
varasem Uldtuntuse omandanud kaubamark KaMS § 11 Ig 1 tahenduses laiemas ulatuses kui seda on
registrisse kantud kaubad. Eeltoodut arvestades on vaidlustaja seisukohal, et klassides 32 ja 33
taotletud kaupade nadol on varasemate digustega vorreldes tegemist KaMS § 10 Ig 1 p 2 tahenduses
identsete kaupadega. Kaubamargi esmaseks funktsiooniks on majandus- ja aritegevuses kaupade
eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest (KaMS § 3). Kuivord taotleja taotleb kaitset
kaubamargile identsete kaupade tahistamiseks, milliste osas vaidlustaja juba omab kaitset, siis

taotleja kaubamark ei tdida nimetatud eristavat funktsiooni.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-34/97 p 17 kohaselt on kaubamaérkide dravahetamise tdendosus
risk, et avalikkus v&ib uskuda, et kaubad tulevad samalt ettevottelt voi temaga majanduslikult seotud
ettevottelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva véimalik teostada
otsest erinevate markide vordlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jaanud kujutist. Sisuliselt
kasutab tarbija umbmaarast malestust. Vaidlustaja leiab, et KaMS télgendamisel on analoogia alusel
kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Noukogu direktiiviga 89/104 21.12.1988
kaubamarke kasitlevate liikkmesriikide digusaktide lihtlustamise kohta. Euroopa Kohus on 11.11.1997
otsuse C-251/95 p-s 22 leidnud, et dravahetamise tdendosust peab hindama globaalselt, arvesse
vottes koiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamarkide
visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse kohta peab tuginema kaubamarkide Gldmuljel,
arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Otsuse p 18 kohaselt maaratleb
kaubamarkide assotsieerumise téendosus kaubamarkide dravahetamise tGendosuse ulatuse. Seega,
KaMS § 10 Ig 1 p 2 tuleneb, et kaubamargid on sarnased juhul, kui on tdendoline kaubamarkide
dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine varasema kaubamargiga.
Hilisem kaubamark on varasema kaubamadrgiga aravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse
identsete ja samaliigiliste kaupade jaoks ning see meenutab varasemat kaubamarki sedavord, et
tekib tOendosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade kaubandusliku pdaritolu osas. Mida
eristusvéimelisem on varasem kaubamark, seda suurem on tdendosus kaubamarkide dravahetamise
tdendosuse esinemiseks. Kohtu ja komisjoni praktikas on kinnistunud pdhimote, et kaubamarkide
dravahetamise tdendosuse hindamisel on markide sarnasus ja kaupade sarnasus omavahelises
vastastikuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on vorreldavad kaubad, seda erinevamad peavad
olema neid eristavad kaubamargid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997 otsuse C-39/97 p 17,
komisjoni otsused 999-0, 998-0, 1196-0). Kdesoleval juhul on tegemist identsete kaupadega, mistottu
tuleb kaubamarkide vordlusse suhtuda eriti kriitiliselt. V&rreldavad kaubamargid on sonalised

kaubamargid. Mistahes tdiendavad eristusvdimet rohutavad elemendid puuduvad. Tegemist on
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tervikuna darmiselt sarnaste kaubamarkidega, milliste puhul on tarbijapoolne eksitusse sattumise

toenadosus eriti suur.

Visuaalsel vaatlusel on piisavalt informeeritud ning maistlikult tahelepanelikule tarbijale tuvastatav
tahistes sisalduvate sGnade suur kokkulangevus, mis tuleneb identsetest algusosadest. Tahistel on
vOrdne arv tahti ja silpe, identne algus PERN-, minimaalne kaashaalikute erinevus ja minimaalne
tdishaalikute erinevus. Minimaalne tdhtede erinevus ei ole piisav kaubamarkide eristamiseks.
Identsed algusosad omavad tdhiste vordlemisel olulist rolli, mis viib tdhiste &dravahetamiseni.
Vaidlustatud kaubamargi nagemisel seostab tarbija seda kohe varasema PERNOD kaubamargiga,
mistottu ei suuda vaidlustatud kaubamark tdita kaubamargi eristavat funktsiooni. Visuaalselt on tegu
dravahetamiseni sarnaste ning assotsieeruvate kaubamarkidega. Tahiste kui tervikute haaldus on
tulenevalt identsest silpide ja tdhemarkide arvust ning identsete algusosade esinemisest darmiselt
sarnane. Loetletud elemendid on piisavad selleks, et tarbija vastavad tdhised segi vOiks ajada.
Seetdttu on ka haalduslikult tdhised darmiselt sarnased. Nii vastandatud kui vaidlustatud kaubamark
ei oma Eesti tavatarbija jaoks tahendust, mistdttu semantilisest aspektist kaubamarke vorrelda ei
saa. Samas tahenduseta sdnad, mis ei oma vastava sihtriihma poolt tahisega kokku puutudes mingeid
semantilisi seoseid, on kaubamargidiguse seisukohalt raskemini Uksteisest eristatavad, kui tahised,
millel on tarbija jaoks teatav tdhendus voi tuletatav sisu. Asjaolu, et vaidlustatud kaubamargi puhul
on tegemist Eesti linna saksapdrase nimega, ei tee vorreldavaid kaubamarke eristatavateks, vaid
pigem suurendab vdorreldavate kaubamaérkide sarnasust (assotsieerumist). Vaidlustaja leiab, et just
sellist assotsiatsiooni taotleja usubki tarbijates tekitavat: kaubamargiks on valitud séna, mis
kontseptuaalselt ei kanna endas mingit erilist tdhendust, ent on foneetiliselt ja visuaalselt darmiselt
sarnane vaidlustaja Uldtuntud kaubamargiga. Toetudes osundatud kohtupraktikale: mida
eristusvéimelisem on varasem kaubamark, seda suurem on t6endosus kaubamarkide dravahetamise
téendosuse esinemiseks. Tulenevalt kdrge eristusvéimega varasemast Uldtuntud kaubamargist ning

ka tahistega kaetud kaupade identsusest on kaubamarkide dravahetamise tdenadosus eriti suur.

Vastavalt KaMS § 7 Ig 2 loeb komisjon kaubamargi Uldtuntuks mh kaubamargi kaitstavuse alase
vaidlustusavalduse lahendamisega. KaMS § 7 satestab Uldtuntuse kriteeriumid. Nimelt Gldtuntuse
tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamargi tuntuse astet Eestis kaubamargiga tahistatud
kaupade voi teenustega analoogiliste kaupade voi teenuste tegelike ja vOimalike tarbijate sektoris,
nende kaupade vOi teenuste jaotusvorgus tegutsevate isikute sektoris v6i nende kaupade voi
teenustega tegelevas drisektoris; kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamargi

geograafilist levikut; registreerimist, kasutamist ja Gldtuntust teistes riikides; hinnangulist vaartust.
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Vaidlustusavaldusele on lisatud (iksnes valitud vaidlustaja ja tema kaubamargi mainet ning Gldtuntust
kajastavad materjalid (lisa 3) ning arvukalt materjale tdendamaks kaubamargi ,PERNOD“ kasutamise
ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamargi geograafilist levikut ja registreerimist teistes
riikides (KaMS § 7 Ig 3 p 2 ja 3) (lisad 6-16). Pariisi konventsiooni art 6bis keelab registreerida ja
kasutada marki, mis kujutab endast teise kaubamargi taasesitust, jaljendit voi tdlget, mis vodib
pOhjustada nende markide &aravahetamise. Taotleja soovib vaidlustatud kaubamargile kaitset
vaidlustaja varasema uldtuntud kaubamargiga dravahetamiseni sarnasele tdhisele. On selge, et
taotleja poolt dravahetamiseni sarnase ning assotsieeruva kaubamargi registreerimiseks esitamine
ning kasutusele vétmine pohjustab tarbijates segadust ning et taotluse esitamise eesmark suure
téendosusega ei olnud heauskne. Kui taotleja hakkaks kasutama oma kaupade tahistamisel
dravahetamiseni sarnast kaubamarki, saavutaks ta eelise oma konkurentide ees ning seda just
eelnevalt Gldtuntuse omandanud kaubamargi arvelt. Viitega varasema kaubamargi eristusvéime
aspektile leiab vaidlustaja, et taotleja pliliet registreerida vaidlustatud kaubamarki enda nimele saab
kasitleda kui varasema kaubamargi eristusvéime ning maine kahjustamise katset, seega vdib taotleja
kditumises esineda pahausksuse tunnuseid. Seda eriti silmas pidades taotleja tegevusalasid,
millistena on ariregistrile teatatud ,konsultatsiooniteenuse osutamine®, s.o mitte klassides 32 ja 33

taotletud kaupade tootmine.

Arvestades eeltoodut on tdendamist leidnud vaidlustaja varasema kaubamargi Uldtuntus ning
vaidlustatud kaubamargile kaitse vdimaldamise vastuolu vaidlustaja varasemate digustega.
Juhindudes KaMS § 10 Ig 1 p 2 ning § 41 Ig 2, Pariisi konventsiooni artiklist 6bis ning td6stusomandi
diguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TOAS) § 39 1g 1 p 2 ja § 61 Ig 1 palub vaidlustaja tiihistada
Patendiameti otsus kaubamargile ,,PERNAU“ klassides 32 ja 33 Eestis kaitse vGimaldamise kohta ning

teha Patendiametile ettepanek jatkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud (1) valjavdte Eesti Kaubamargilehest nr 10/2011, |k 27 (2) valjatrikk
Patendiameti elektroonilisest andmebaasist vaidlustatud kaubamargi taotluse kohta; (3) valjatriikk
PERNOD RICARD ESTONIA kodulehelt; (4) valjatrikk Patendiameti elektroonilisest andmebaasist
kaubamargi reg nr 10453 kohta; (5) valjatrikk OHIM elektroonilisest andmebaasist CTM nr
004660486 kohta; (6) véljatriikk Telemedia veebilehelt Pernod Ricard Estonia andmete kohta; (7)

valjatrikk www.tellikoju.ee toote PERNOD kohta; (8) valjatrikk Postimees Online 02.01.2009 artikli

kohta ,Pernod Ricard: Soome alkoholiaktsiisi tdus Eestit ei mdjuta”; (9-14) valjatrikid Alkoporssi

veebilehelt ja www.alko.ee, www.sadamamarket.ee, www.viinarannasta.ee, www.alcoexpress.ee,

www.winestore.ee toote PERNOD kohta; (15) valjatriikk Alkoholiregistri elektroonilisest baasist
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registreeritud toote PERNOD andmete kohta; (16) véljatrikk WIPO elektroonilisest andmebaasist

rahvusvahelise kaubamargi PERNOD kohta; maksekorraldus; volikiri.

2) 15.03.2012 esitas taotleja oma vastuse. Taotleja ei nGustu vaidlustusavalduses esitatud asjaolude
ning vaidetega ning leiab, et Patendiamet on teinud Oige ja seadusele vastava kaubamargi

registreerimise otsuse. Puudub vastuolu KaMS § 10 Ig 1 p 2 satestatuga.

Visuaalselt on kaubamargid Pernau ja PERNOD piisavalt erinevad, et lugemisoskusega tarbija neil
vahet teeks. Eesti keeles erinevate sOnade |6ppude tottu on arusaadavalt erinevad ka sdnade
haaldused Eesti tarbija jaoks ning margid on erinevad ka foneetiliselt. Semantiliselt on margid
erinevad, kuna Pernau on Eestis tuntud kui Parnu linna ja maakonna ajalooline ja saksapdrane nimi
(nagu tunnistab ka vaidlustaja oma vaidlustusavalduses, kusjuures sdna/nimi Pernau on ka
tdnapdeval kdllalt laialdaselt kasutusel drinimedes (vt valjavbte e-driregistrist, vastuse lisa 1) ning
eestikeelses veebis; seevastu vaidlustaja margil PERNOD mingit teadaolevat tahendust Eesti tarbija

jaoks pole.

Arvestades markide visuaalset, foneetilist ja semantilist erinevust, ei ole tdenaoline markide

dravahetamine tarbija poolt.

Taustinformatsioonina soovib taotleja lisada, et kaubamark Pernau kuulub taotlejale kuuluvate
ajalooliste/vddrkeelsete kaubamarkide komplekti, kuhu kuuluvad registreeritud kaubamaérgid
Harrien, Wiek, Jerwen, Wierland, Oesel, Fellin, Dorpat ja Werro (vt vaidlustusavalduse lisa 1). See
tdhendab, et taotleja eesmargiks ei ole otsida sarnasust mdne varasema margiga, vaid luua

toodeteperekond, mis toetub Eestimaa erinevate piirkondade ajaloole.

Ei ole tdendatud, et vaidlustaja mark PERNOD oleks Eestis tldtuntud klassi 32 ja/v6i 33 kuuluvate

kaupade osas.

Vaidlustaja esitatud tdenditest nahtub, et Eestis ja teistes riikides tegutseb alkoholikontsern Pernod
Ricard (nt vaidlustaja lisa 8) ning mida on ka vaidlustaja vaitnud oma vaidlustusavalduses. Asjaolust,
et eksisteerib arilihing nimega Pernod Ricard, ei saa midagi jareldada tahise PERNOD tuntuse kohta
klassi 32 ja/vdi 33 kuuluvate kaupade osas. Vaidlustaja pakutud tdenditest ndhtub, et ainuke toode,
mida Eestis on tdhise PERNOD all pakutud, on aniisimaitseline piiritusjook PERNOD (vt lisad 7 ja 9
kuni 15), mis on ka ainukene alkoholiregistrisse kantud toode. Mistahes andmed selle toote

miligimahtude, turuosa ja tuntuse kohta puuduvad, kuid on tdendoliselt marginaalsed.
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Alkoholikontserni Pernod Ricard kasutab oma toodete tdhistamiseks mitmeid kaubamarke, kuid
mitte PERNOD. Kuna ainuke miidud toode on aniisimaitseline piiritusjook ei saa tldtuntus kdne alla
tulla muude kaupade osas, sh klassi 32 kuuluvate alkoholivabade jookide ja 6lle puhul. Veelgi enam,
selgub, et muude kaupade puhul ei ole kaubamarki PERNOD Eestis kasutatud, mistdttu kaubamark
on klassi 32 kuuluvate kaupade osas ning (lejaanud klassi 33 kuuluvate kaupade peale
aniisimaitselise piiritusjoogi muutunud de facto vaidlustatavaks mittekasutamise tottu (KMS §17 Ig 1;
EU nr 207/2009 iihenduse kaubamargi kohta, artikkel 15.1), kuna vaidlustaja poolt viidatud mérkide

registreerimisest on méddunud dle viie aasta.

Kisimus, kas tahistus PERNOD RICARD on Eestis Uldtuntud voi mitte, ei ole antud vaidluses
asjassepuutuv, kuna see ei mdjuta sGna PERNOD dldtuntust, sest Uldtuntust tuleb hinnata

kaubamargi kui terviku, mitte aga selle osa suhtes.

Eelnevast tulenevalt ei ole tdendamist leidnud kaubamargi PERNOD uldtuntus Eestis klassidesse 32
ja/véi 33 kuuluvate kaupade osas. Mark Pernau on piisavalt erinev mérgist PERNOD visuaalselt,

semantiliselt ja foneetiliselt, et pole tdendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt.

Vastusele on lisatud (1) valjavote e-driregistrist 5 juriidilise isiku kohta, kelle nimes esineb tahis

,PERNAU“; volikirja koopia.

3) 15.06.2012 esitas vaidlustaja taiendavad tdendid ja seisukohad:
Lisa 1 - valjavotted 2009. aastal ilmunud raamatust ,VIINAD JA PEENEMAD NAPSID” (autor Toomas
Tiivel), mille lehekiilgedel 90-91 kasitletakse vaidlustaja poolt toodetavat aniisiviina, PERNOD. Lisa 2 -

viljatriikk BarProf OU veebisaidilt www.barprof.ee, kus tutvustatakse vaidlustaja kaubamérgiga

PERNOD tahistatud aniisiviina. Valjatriki paremas Ulanurgas asub veebilehe populaarsusele viitav
informatsioon. Nimelt oli kdnealusel veebisaidil alates 2007. a oktoobrist kuni 2012. a juunini 480
262 kodulehe kilastajat ning erinevaid lehti vaadati tervelt 3514622 korda. Lisa 3 - Pernod Ricard
Estonia poolt klientidele esitatud hinnakiri 2010. aastal, kus on selgelt toodud ka vaidlustaja
kaubamark PERNOD. Mis puutub taotleja vadidetesse selle kohta, et drinime Pernod Ricard tuntus ei
ole kaesolevas vaidluses asjassepuutuv, siis vaidlustaja antud seisukohaga ei ndustu. Viidates
vaidlustusavaldusele ning sellele lisatud materjalidele, margib vaidlustaja veelkord, et Pernod Ricard
toodab ning turustab veini ja kanget alkoholi lle kogu maailma ning kuulub alkoholiturul maailma
kolme juhtiva ettevotte hulka. Lisatud on nii kaart Pernod Ricard kontserni (ilemaailmse leviku kohta
(lisa 4) kui ka turupositsiooni kohta kdigis maailmajagudes (lisa 5). Antu pdhjal on ilmselge, et drinimi

Pernod Ricard on lilemaailmselt tuntud, sealhulgas ka Eestis. Kuivord vaidlustaja kaubamark PERNOD

7



TOAK

sisaldub taielikult drinimes Pernod Ricard, saab jareldada, et ka nimetatud kaubamark on vastavale
kaubandussektorile ning sihtgrupile tuntud laiemalt kui lihtsalt aniisilik6ori tdhistamiseks (nagu
vaidab taotleja). Veel enam, drinime Pernod Ricard lihendnimena kasutatakse sageli just tahist
PERNOD (lisad 6-7: Businessweek artikkel ,Pernod Tries to Rejuvenate Its Ricard Liquor Brand“,
13.06.2012; The Economic Times artikkel ,Diageo leads Pernod in race into emerging markets”,
11.06.2012) ja seda ka Eestis (lisa 8: Aripaeva artikkel ,Rootsi alkoholimonopoli ostnud Pernod karbib
riigi maksutulu®, 21.10.2010). Kuivord &rinimi Pernod Ricard on tuntud igal pool, on lilemaailmselt

Gldtuntud ka selles sisalduv tdhis PERNOD.

Samas peab vaidlustaja ekslikuks taotleja seisukohta seonduvalt tdhiste kasutamist kajastavate
argumentidega. Nimelt taotleja on oma vastuses kokkuvétvalt valja toonud alljargnevad
pohiargumendid: kuna ainuke mitdud toode on aniisimaitseline piiritusjook, ei saa lldtuntus kdne
alla tulla muude kaupade osas; muude kaupade puhul ei ole kaubaméark PERNOD Eestis kasutatud.

Vaidlustaja juhib tahelepanu asjaolule, et KaMS § 12 Ig 2 p 2 kohaselt maaratakse kaubamargi
Oiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes kaubamargi registrisse kantud kaupade ja teenuste
loeteludega. KaMS § 10 Ig 1 p 2 ei sea kaitset takistava asjaolu esinemiseks kaubamargi kasutamist
Oiguskaitse alase vaidluse ajal. Normi kohaldamiseks piisab, kui esineb tdendosus vaadeldavate
kaubamarkide aravahetamiseks, sh assotsieerumiseks. Seetéttu on taotleja vaited vastandatud

kaubamargi vdidetava mittekasutamise tottu absoluutselt asjakohatud.

Vaidlustaja juhib komisjoni tdhelepanu ka sellele, et PERNOD on firmanimetuse osana registreeritud
praktiliselt igas riigis, kus kehtib kaubamargiseadus. See uldtuntud kaubamargiks muutunud
firmanimetuse osa on saavutanud hea reputatsiooni kogu maailmas, kaasa arvatud Eestis. PERNOD
on kasutatud pikaajaliselt nii etikettidel, dokumentidel kui ka kaupade pakkumisel miiligiks. Samal
ajal on s6na PERNOD lahutamatult seotud Pernod Ricard poolt toodetava aniisiviinaga PERNOD.
PERNOD eelkdijateks peetakse ligi 7000 aastat tagasi peamiselt ravieesmarkidel valmistatud
aniisimaitselisi jooke. 18. sajandil hakkas professionaalsel tasemel aniisimaitselist jooki valmistama
harra Dubied. 1805. aastal avas ta lapselaps Henri-Louis Pernod Prantsusmaal destilleerimiskoja, tanu
millele hakkas PERNOD vaga kiiresti (ilemaailmset populaarsust koguma (lisa 2). Vaidlustaja poolt
Prantsusmaal toodetav aniisiviin oli ja on vdaga populaarne ning omab vidga head reputatsiooni kogu
maailmas, kaasa arvatud Eestis. On ajaloost teada, et seda jooki nautisid ka vaga kuulsad
kultuuriinimesed (Wilde, Picasso, Van Gogh, Poe, Rimbauld). Muuks téenduseks, et PERNOD on kogu

maailmas hastituntud, on fakt, et kontserni Pernod Ricard arinimetus on seotud selle nimega.
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Ulaltoodu alusel ilmneb, et lisaks sellele, et kaubamark PERNOD on ametlikult registreeritud, vastab
see ka taielikult tldtuntud kaubamargi kriteeriumitele: 1. seda tahist on Eestis aktiivselt kasutatud
majandus- ja aritegevuses, nimelt kaupade pakkumisel milgiks ning dokumentidel ja
reklaammaterjalides; 2. see kaubamark on hasti tuntud valdavale enamusele Eesti tarbijaskonnast; 3.
nimetatud kaubamarki on kasutatud Eestis pikaajaliselt. Patendiameti otsusega aga omandab
taotleja diguse vaidlustaja kaubamargi hea eristatavuse ja maine pdhjendamatuks drakasutamiseks.

Eestis omab vaidlustaja oma kaubamargile PERNOD prioriteeti alates 1965. aastast ja see lubab tal
kasutada juriidiliselt kinnitatud esmadigust hilisemate sarnaste kaubamarkide suhtes. Kaubamargi
pohillesandeks on toote vdi teenuse individualiseerimine, selle eristamine teistest pakutavatest
kaupadest. Sealjuures on individualiseeriv toime eelduseks ka kaubamargi teistele Ulesannetele.
Need tekivad seostest, mis kujunevad kaubamargiomaniku traditsioonist oma kaubamarki kasutada
ja assotsioonidest, mis sihtriihmal seoses kaubamargiga tekivad. Kaubamargil on ka mainevaartuse
funktsioon. Kui kaubamark on olnud kaua aega turul voi kui see on muul viisil saanud sihtrihmas
tuntuks, tekib selle iseseisev vaartus. Sellest tulenevalt hilisemalt antud digused ei tohi kahjustada

Uhtki varem kehtivat digust ega mdjutada voimalust teha digused kattesaadavaks kasutuse alusel.

Taotleja vadidab, et semantiliselt on kdnealused margid erinevad, kuna Pernau on Eestis tuntud kui
Parnu linna ja maakonna ajalooline ja saksaparane nimi, kusjuures séna/nimi Pernau on tanapaeval
kallalt laialdaselt kasutusel arinimedes ning eestikeelses veebis, seevastu vaidlustaja margil PERNOD
mingit teadaolevat tahendust Eesti tarbija jaoks pole. Mis puutub kdnealuste markide semantilisse
erinevusse, siis vaidlustaja taotleja seisukohaga ei ndustu. Asjaolu, et taotleja poolt registreerimiseks
esitatud tdhise Pernau ndol on tegu Parnu linna ja maakonna ajaloolise nimega, ei muuda
vOrreldavaid kaubamarke eristatavateks, vaid pigem suurendab vdrreldavate kaubamarkide
sarnasust (assotsieerumist), sest taotleja kaubamarki Pernau on vdimalik pidada vaidlustaja
Gldtuntud kaubamargi PERNOD vdahemoonutatud teisendiks. Sellega vGib taotleja saavutada tarbijate
tdhelepanu ja tal vGib tekkida assotsiatsioon vaidlustaja Uldtuntud kaubamargiga ning sellega
tahistatud kaupadega. Mis puudutab tahise Pernau kasutamist drinimedes ja eestikeelses veebis, siis
vaidlustaja ndustub taotleja seisukohaga nimetatud sdna laialdase kasutamise kohta. Sel pdhjusel
juhib vaidlustaja komisjoni tahelepanu ka KaMS § 9 I6ike 1 punktile 4, mille kohaselt diguskaitset ei
saa tahis, mis koosneb Uksnes tahistest vdi andmetest, mis on muutunud tavaparaseks

keelekasutuses voi heauskses dripraktikas.

Kuivord taotleja ise kinnitab, et tdahis Pernau on laialdaselt kasutusel drinimedes ning eestikeelses
veebis, st muutunud tavaparaseks, peaks vaidlustaja hinnangul tahisele Pernau diguskaitse andmisest

KaMS § 9 Ig 1 p 4 alusel keelduma. Patendiamet on kaubamargi kaitstavuse hindamisel kohustatud
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arvestama ka diguskaitse andmise voimaldamise voi diguskaitse keeldumise aluseks olevat avalikku
huvi ja kdesoleval juhul pole pdhjendatud anda digus kasutada nii laialdaselt levinud tahist nagu
Pernau ainult Gihele ettevétjale, st sisuliselt monopoliseerida tahis, mida kasutatakse taotleja enda
sdnul nii drinimedes kui ka eestikeelses veebis. Lisaks taotleja poolt esitatud Ariregistri véljavSttele
tahist Pernau sisaldavate arinimede kohta, osundab vaidlustaja siinkohal ka Parnu muuseumi

kodulehele WWwWWw.pernau.ee, Pernau Rahwateatrile ja nende veebilehele

www.pernaurahwateater.blogspot.com ning rulluisuvdistlusele Pernau Session. Eeltoodu t&estab

ilmekalt, et sdna Pernau kasutavad paljud inimesed erinevates valdkondades, mistdttu nimetatud
tdhis on muutunud tavaparaseks ning Patendiamet ei tohiks anda ainudigust selle kasutamiseks

Uhele ettevotjale.

4) 16.07.2012 esitas taotleja oma vastuse vaidlustaja tdiendavatele tdenditele ja seisukohtadele.
Taotleja ei ndustu vaidlustaja 15.06.2012 taiendavate seisukohtadega ning leiab jatkuvalt, et
Patendiamet on teinud 0Oige ja seadusele vastava kaubamargi registreerimise otsuse ning

vaidlustusavaldus tuleb jatta rahuldamata.

Vaidlustusavalduse esitaja tdiendavad tdendid ei tdenda tahise PERNOD dldtuntust, mainet ja

kasutamist Eestis jargmistel pohjustel.

Viljavote raamatust ,Viinad ja peenemad napsud” ei tdenda kaubamargi PERNOD tuntust voi
kasutamist Eestis, Uksnes sellenimelise aniisiviina eksisteerimist valjaspool Eestit. Valjavote
veebilehelt barprof.ee tdendab PERNOD aniisiviina eksisteerimist maailmas, aga mitte selle tuntust
vOi kasutamist Eestis; vaidlustusavalduse esitaja poolt toodud andmed veebilehe barprof.ee
kiilastajate ja erinevate lehtede vaatajate kohta on teadlik katse komisjoni eksitada, kuna need
numbrid voivad viidata vaid veebilehe kui sellise tuntusele, kusjuures puuduvad mistahes andmed,
kas moni kilastaja (peale vaidlustusavalduse esitaja ja nidd ka taotleja) on kilastanud ka seda
lehekilge, kus kirjeldatakse PERNOD aniisiviina. Hinnakiri, ei tdenda, et toodet oleks tegelikult
Eestisse toodud ning siin miiidud ning samuti millise tuntuse ja maine see on omandanud Eesti
alkoholiturul. Lisad 4 kuni 8 on suunatud arinime PERNOD RICARD tuntuse tdendamisele. Euroopa
Liidu kaubamargidiguses on juurdunud pohimote, et sénatihendi — PERNOD RICARD — tuntusest ei

saa teha jareldusi selle komponentide — PERNOD voi RICARD tuntuse kohta.

Vaidlustaja viide KaMS § 9 Ig 1 punktile 4 tuleb jatta tihelepanuta. Tulenevalt TOAS § 46 Ig-st 1 v&ib
vaidlustaja pohjendatud kirjaliku avaldusega teha I6ppmenetluse alguseni parandusi ja tdiendusi, mis

ei laienda vaidlustusavalduse esitamise kuupdeval selles esitatud noude alust ja sisu.
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Vaidlustusavalduses puudus viide KaMS § 9 Ig 1 punktile 4, mistGttu selle sissetoomine hiljem pole
lubatud isegi pdhjendatud kirjaliku avaldusega. Sisuliselt on vaidlustusavalduse esitaja vadide alusetu.
Kaubamargi registreerimisel tuleb arvestada kaupu ja teenuseid, millel kaubamargi registreerimist
taotletakse ning puuduvad mistahes tdendid, et nende kaupade vdi teenuste osas oleks tegemist

tavaparaseks muutunud tahisega.

Vaidlustaja peab esitama tdendid, mis kinnitavad vaidlustusavalduse aluseks olevaid asjaolusid (TOAS
§44 |g 3 p 3). Vaidlustaja pole téendanud kaubamargi PERNOD (ldtuntust ja mainet Eestis klassi 32
ja/vdi 33 kuuluvate kaupade osas. Vaidlustaja pole tdendanud isegi kaubamé&rgi PERNOD tegelikku
kasutamist Eestis KaMS tahenduses (maaletoomist, muadki). Ainukeseks tGendiks selle kohta on
esitatud rida hinnakirjas, mis aga ei tdenda, et toodet oleks reaalselt maale toodud v&i miiidud,
raakimata selle tuntusest ja mainest. Vaidlustaja pole téendanud segiajamise tdendosust. Mark
Pernau on piisavalt erinev margist PERNOD visuaalselt, semantiliselt ja foneetiliselt, et pole
tdendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt. Vaidlustaja on ndinud vaeva arinime PERNOD
RICARD tuntuse tdendamisega, kuid sdnaiihendi tuntusest ei saa jareldada selle komponentide

tuntust. Seetdttu palub taotleja jatkuvalt jatta vaidlustusavaldus rahuldamata.

5) 16.10.2012 esitas vaidlustaja tdiendavad tdendid ja seisukohad: koondtabel PERNOD
milginumbritest viimase 5 aasta jooksul (lisa 1). Andmed on niidatud Pernod Ricard Estonia OU
(tegu on Group Pernod Ricard tiitarettevottega Eestis) finantsaastate 10ikes, st et aasta 2013 téhistab

perioodi 2012. a juulist —2013. a juulini.

Kuivérd kénealune tabel on moodustatud klientide kaupa, on sellest selgesti ndha, et vaidlustaja
kaubamargiga tahistatud aniisiviina pakutakse k&igis suuremates ja arvukates vaiksemates kauplustes
ning toitlustus-, meelelahutus- ja majutusasutustes (ile Eesti. MGningate naidetena voib valja tuua
RIMI, hulgimidgikaupluse KAUPMEES, PRISMA Peremarketi, Selveri, Maxima, Tallinna Kaubamaja,
Stockmanni, 606klubid Amigo, Deja Vu ning Arena 3 ja toitlustusasutused Molly Malones,
Plssirohukelder, Vanemuise kohvik, Parnu kuursaal jpm. Vaidlustaja réhutab, et tegelike klientide
nimekiri on marksa ulatuslikum kui toodud naited ning lisatud koondtabelist on ndaha kdik 524
ettevotet, mis kaubamargiga PERNOD tahistatud aniisiviina juba enne vaidlustatud kaubamargi
taotluse esitamist pakkusid. Eelneva koondtabeli tdiendamiseks ning illustreerimiseks esitab
vaidlustaja ka valjavotted kaheksa Eesti toitlustus- ja meelelahutusasutuse kodulehekiilgedel

asuvatest menutdest, kus on pakutavate jookide seas selgesti ndha kaubaméark PERNOD (lisa 2).
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Vaidlustaja esitab ka 3 valjatriikki Selveri ja Stockmanni kaupluse ning Santa Maria kodulehekiilgedel
asuvatest retseptikogumikest (lisa 3). Neilt valjatrikkidelt on ndha, kuidas erinevate roogade
valmistamisel soovitavad kokad kasutada PERNOD. Kuigi Selveri poolt pakutavas retseptis on ekslikult
margitud nimetus Perno, on enam kui kindlasti tegu trikiveaga, kuivord likdori nimega Perno Eesti
turul ei eksisteeri. Kui vastaks toele taotleja vaide, et PERNOD Eesti turul ei miida, ei soovitaks Uikski
Eesti kokk seda toidu valmistamisel kasutada, vaid asendaks selle mdne teise, tarbija jaoks
kattesaadava sarnase alkohoolse joogiga. Kdnealused valjatriikid osundavad aga selgelt vastupidisele.
Kuigi Eesti turul pakutakse ka teisi aniisilikdore, soovitavad toodud retseptide koostajad kasutada just
PERNOD - tarbijate jaoks tuntud ning hea mainega lik6ori, mida lisaks joogina nautimisele peetakse
eriliste maitseomaduste téttu heaks lisandiks nii soolastes kui magusates roogades. Lisas 4 esitatakse
valjatrikk veebilehelt FoodReference.com PERNOD ajaloo, kasutamise ning populaarsuse kohta.
Tegu on toidualase veebilehega, mis tegutseb juba 1999. aastast ning mille keskmine vaadatavus on
ligikaudu pool miljonit inimest kuus. Kdnealusel lehel on muuhulgas toodud, et PERNOD on tarbitud
enam kui 200 aastat ning tanasel paeval mitiakse seda rohkem kui 170 riigis, mis teeb sellest Ghe
enimmuidud aniisimaitselise piiritusjoogi maailmas. Lisaks tuuakse ka sel veebilehel vilja asjaolu, et
PERNOD pole mitte (iksnes rahvusvaheliselt tuntud aperitiiv, vaid seda kasutatakse ka koostisosana

toidu valmistamisel kookides lile maailma.

Taotleja vdidab oma 16.07.2012 vastuses jarjekindlalt, et vaidlustaja pole tdendanud kaubamargi
PERNOD tegelikku kasutamist Eestis. Viidates nii vaidlustusavalduse lisadele kui ka 15.06.2012
esitatud tdiendavatele toenditele ja vastuse lisadele, on vaidlustaja hinnangul taoline seisukoht
absoluutselt alusetu, kuivord eelviidatud materjalidest ndhtub Gheselt, et kaubamark PERNOD on

Eestis aktiivselt kasutusel.

Kuigi vaidlustaja kaubamarki on Eestis pikaajaliselt ja aktiivselt kasutatud, peab vaidlustaja aga
vajalikuks ka markida, et kaubamargi Gldtuntuks tunnistamiseks ei pea kaubamark isegi olema
vastaval territooriumil kasutatud. Vaidlustaja viitab eelkdige komisjoni otsusele nr 893/894-0. Seega

ei ole nimetatud asjaolu takistuseks kaubamargi tldtuntuks lugemisel (otsus nr 1136-0).

Teiseks vadidab taotleja oma vastuses, et vaidlustaja pole tdendanud kaubamarkide segiajamise
tdendosust. Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast séltub kaubamarkide segiajamise tdendosus
mitmetest asjaoludest, eriti kaubamargi tuntusest turul, kasutatud vdi registreeritud kaubamargiga
seotud assotsiatsioonidest, kaubamargi ja vorreldava tahise ning vastavate kaupade ja teenuste
sarnasusest. Lisaks, kaupade vidiksema sarnasuse vdib kompenseerida kaubamaérkide suurema

sarnasuse aste ning vastupidi. Nagu ka taotleja on ise markinud, siis KaMS § 10 Ig 1 p 2
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kohaldamiseks peab esinema kaubamarkide dravahetamise tGendosus. Kuivord sdna ,tdendosus”
olemuslikult iseloomustab juhusliku slindmuse saabumise vdimalikkust, jaab vaidlustajale
arusaamatuks, kuidas saakski tdendada kaubamarkide dravahetamise tdendosust ehk kuidas saab
praegusel juhul tdendada tulevikus aset leida vdiva slindmuse vdimalikkust. Viidates 05.12.2011
esitatud vaidlustusavaldusele, on vaidlustaja enda hinnangul piisava pohjalikkusega selgitanud, miks
vorreldavad kaubamargid on sarnased ning nendega tahistatavad kaubad identsed. Eelnevale rajaneb
ka oletus, et tarbijad vdivad kaubamargid omavahel dra vahetada, sealhulgas seostada taotleja
kaubamarki vaidlustaja varasema kaubamargiga. Kuna KaMS § 10 Ig 1 p 2 sGnastusest tulenevalt
peab esinema kaubamarkide dravahetamise tGendosus ehk véimalikkus, saab vaidlustaja Uksnes
veenda teisi asjaosalisi, et vOrreldavad kaubamargid ning nendega tahistatavad kaubad on turul

kooseksisteerimiseks liiga sarnased. Seda on vaidlustaja kadesoleval juhul ka teinud.

Vaidlustaja viitab Riigikohtu 5.05.2009 lahendile nr 3-2-1-29-09, milles kohus kinnitas, et KaMS § 7 Ig
1 p 6 (enne 1.05.2004 kehtinud KaMS, hetkel vastav sate KaMS § 9 Ig 1 p 6) kohaldamiseks piisab
tarbija eksitamise voéimalusest. Tulenevalt sdtte sGnastusest ei ole vaja tarbija eksitamist tdendada
ning ei ole tahtis, kas tarbijat tegelikult eksitatakse voi mitte. Viidatud satte kohaselt ei saa
Oiguskaitset tdhis, mis oma olemuselt voib tarbijat eksitada kaupade omaduste suhtes. Kuigi
kdesoleval juhul on vaidlustusavalduse aluseks KaMS § 10 Ig 1 p 2, on eeltoodud seisukoht
kohaldatav ka antud kontekstis, kuivord konstruktsioon ,mis oma olemuselt vdib tarbijat eksitada®”
on analoogne ,kaubamarkide dravahetamise t6endosusega”. Mdélema puhul on tegu mingi asjaolu
esinemise voGimalikkusega ehk oletusega ning mitte kummagi viidatud satte sdnastus ei ndua

t6endamist.

Mis puutub taotleja vaitesse tdhiste Pernau ja PERNOD erinevuse kohta, siis vaidlustaja jaab juba
varem esitatud seisukohale, et nimetatud tdhised on tervikuna sarnased, kuid soovib veel lisada ka

jargnevat.

Vaidlustaja rohutab, et vaadeldavad tahised on visuaalselt 2/3 osas identsed. Kusjuures, identne on
just sOnade esimene pool, mistottu tarbija tdhelepanu p66rdub esmajoones just sellele. Kuna
vaidlustatud kaubamark on sOnaline kaubamark, on vdéimatu ette ennustada, millises kujunduses
taotleja seda kasutama hakkab. Ka tarbija ei nde reaalses turusituatsioonis kaubamarki tavaliselt
pelgalt sdnalisel kujul, vaid koos teatud disainiga juba kauba pakendile kantuna. Kuna vorreldavate
kaubamarkidega tahistatavad kaubad kuuluvad muuhulgas klassi 33, on vaidlustaja nende sarnasuse
illustreerimiseks toonud mélemad kaubamargid alkoholipudeli etiketil. Samas toonitab vaidlustaja, et

PERNOD on kaitstud ning Pernau taotletud ka klassi 32 kuuluvate kaupade osas ning tulenevalt
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vOrreldavate tahiste suurest sarnasusest eksisteeriks samasugune markide segiajamise oht ka naiteks
limonaadi- voi veepudelil. Ka foneetiliselt voib vorreldavate tahiste koos turul eksisteerimine tekitada
tarbijates segadust. Esiteks on sdnad PERNOD ja Pernau haalduslikult sarnased juba tulenevalt nende
identsetest algusosadest. Teiseks, sona PERNOD haaldamisel jaetakse D-tdaht hadldamata ehk et
vaidlustaja kaubamark kolab tarbijale kui ‘PERNO’ (Lisa 5). Samas, ka tdhist Pernau vGiks voorkeeli
valdav inimene haaldada kui '"PERNO’. Kuigi eesti keeles on taotleja poolt viidatud Parnu linna
ajaloolise nime haaldus kill identne kirjapildiga, ei saa liheselt vidita, et kdigile tarbijatele loob
kaubamark Pernau samasuguseid seoseid. Seega vOib kujuneda olukord, et kuuldes nditeks
raadioreklaamist voi sOprade-tuttavate kdest sdna 'PERNQ’, ei suuda tarbija poes sdnu Pernau ja
PERNOD koérvuti nahes vahet teha, millisest joogist jutt kdis ning voib ekslikult osta teise tootja

kaupu.

Teisest kdljest, kui tarbijatele seonduks tdhis Pernau Uheselt Parnu linna ajaloolise nimetusega, ei
tohiks kdnealust tahist kaubamargina registreerida tulenevalt KaMS § 9 Ig 1 punktist 4. Kuigi taotleja
viitab oma viimases vastuses TOAS §-le 46 Ig 1, juhib vaidlustaja tdhelepanu asjaolule, et tdhise

Pernau laialdast kasutamist kirjeldas taotleja oma esimeses vastuses ise.

Taiendavalt, kui Pernau looks tarbijates seoseid Parnu linnaga, siis vaidlustaja peab oluliseks markida
asjaolu, et vene keeles on kénealune Parnu linna ajalooline nimetus Pernov (lisa 6). See tdhendab, et,
kui jargmise sammuna vOtab taotleja kasutamisele ka veneparase ajaloolise Parnu nimetuse voi
hakkab vaitma, et digus sellele kuulub talle automaatselt, siis muutuvad vorreldavad tahised veelgi
sarnasemaks. Seega vaidlustaja, kaitstes oma Gigusi, soovib kaitsta ka oma tarbija digusi, hoolitsedes
selle eest, et toode oleks tarbijale kergesti dratuntav, tehes end eristatavaks teistest ettevéGtjatest ja
takistades oma kaubamargi nérgestamist teiste kaubamarkide poolt. Vaidlustaja eesmark on oma

kaubamargi renomee hoidmine ning Eesti tarbijate eksitamise valtimine.

Kolmandaks leiab taotleja, et vaidlustaja pole tdendanud kaubamargi PERNOD Uldtuntust Eestis. Ka
taolise seisukohaga vaidlustaja ei ndustu. Taotleja vaidab oma vastuses, et vaidlustaja poolt esitatud
tdéendid, nimelt valjavdote raamatust ,Viinad ja peenemad napsid“ ning valjavote veebilehelt
www.barprof.ee, ei tdenda kaubamargi tuntust Eestis, vaid sellenimelise aniisiviina eksisteerimist
valjaspool Eestit. Esiteks ei osunda lisatud téendid mitte ainult PERNOD eksisteerimisele mujal
maailmas, vaid selle tuntusele ning laiale levikule. Vaidlustaja viitab siinkohal ka KaMS § 7 Ig 3
punktidele 2 ja 3, mille kohaselt tuleb kaubamargi tldtuntuse tunnistamisel arvestada ka kaubamargi
kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamargi geograafilist levikut ja kaubamargi

registreerimist, kasutamist ja Gldtuntust teistes riikides. Seega on asjakohased kdik tdendid, mis
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puudutavad PERNOD kasutamist ning populaarsust valjaspool Eestit ja taotleja vastupidised vaiteid
tuleb jatta tdahelepanuta. Lisaks satestab KaMS § 7 Ig 4, et lldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui
kaubamarki tunneb valdav enamus vahemalt Ghte paragrahvi 16ike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse
kuuluvatest isikutest ehk teisisdnu: Eestis kaubamargiga tahistatud kaupade voi teenustega
analoogiliste kaupade voi teenuste tegelike ja vdimalike tarbijate sektoris, nende kaupade voi
teenuste jaotusvorgus tegutsevate isikute sektoris voi nende kaupade voi teenustega tegelevas
arisektoris. Tulenevalt WIPO ja Toostusomandi kaitse Pariisi Liidu Gldtuntud kaubamarkide kaitse
alase Uhissoovituse artiklist 2, kui kaubamark on ,hasti tuntud“ vdhemalt (hes eelnimetatud
sektoritest, peab padev asutus tunnistama selle Gldtuntust (Art 2 Ig 2b). Kui kaubamaérk on ,,tuntud”

vdahemalt Ghes mainitud sektoritest, vGib padev asutus tunnistada selle Gldtuntust (Art 2 Ig 2c).

Arvestades esitatud toendeid, on vaidlustaja hinnangul selge, et kaubamark PERNOD on Eesti
asjassepuutuvas sektoris, st tdisealiste tarbijate hulgas hasti tuntud kaubamark. Eriti ilmekalt toestab
seda PERNOD pakkuvate ettevotete pikk nimekiri, kuhu teiste hulgas kuuluvad kdik Eesti suuremad

supermarketid, kuid ka paljud hotellid, restoranid, 66klubid jne.

6) 12.12.2012 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma I6plikud seisukohad. 14.01.2013
esitas vaidlustaja oma 16plikud seisukohad. Vaidlustaja teatab, et jadab vaidlustusavalduse nr 1373

menetluse jooksul esitatud argumentide ning nduete juurde.

16.01.2013 edastas komisjon vaidlustaja 16plikud seisukohad taotlejale, markides ekslikult taotleja

I6plike seisukohtade esitamise tahtpaevaks 15.02.2013.

7) 18.02.2013 esitas taotleja oma I0plikud seisukohad. Taotleja margib, et komisjon edastas
16.01.2013 vaidlustaja 10plikud seisukohad ja tegi taotlejale ettepaneku IGplike seisukohtade
esitamiseks. Vastavalt TOAS & 54" |Gikele 1 peab menetlusosaline esitama I8plikud seisukohad tihe
kuu jooksul arvates ettepaneku tegemisest. Seega on seadusekohane tdhtpdev seisukohtade

esitamiseks 18.02.2013.

Taotleja jaab varem esitatud seisukohtade juurde ega ndustu vaidlustusavalduses nr 1373,
vaidlustaja tdiendavates seisukohtades ja 10plikes seisukohtades esitatud vaidetega ning leiab, et

Patendiamet on teinud dige ja seadusele vastava vaidlustatud kaubamargi registreerimise otsuse.

Kuigi vaidlustaja pldab jatta muljet, et talle kuulub Eestis tdhisele PERNOD rohkem &igusi kui

registreeritud kaubamarkidest tulenevad Gigused, tuleb KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamisel ldhtuda

15



TOAK

vaidlustaja diguste tegelikust mahust. Sellest on ldhtunud ka Patendiamet ekspertiisi tehes ning

leidnud Gigesti, et suhtelised diguskaitset valistavad asjaolud puuduvad.

Tahis Pernau on piisavalt erinev margist PERNOD visuaalselt, semantiliselt ja foneetiliselt, et pole
tdendoline kaubamarkide aravahetamine tarbija poolt. Kdik vaidlustaja viited, et vaidlustaja mark
PERNOD oleks Eestis tildtuntud klassi 32 ja/v&i 33 kuuluvate kaupade osas, on paljasénalised ja ei pea
taotleja hinnangul paika. Vaidlustaja esitatud toendid ei ndita kuidagi margi PERNOD Uldtuntust
Eestis. Taotleja hinnangul tuleb margi PERNOD ldtuntuse hindamisel tahelepanuta jatta koik
téendid, mis kasitlevad klassi 32 voi 33 kaupadel muid tdhiseid kui PERNOD (nt tahist Pernod
Richard). Isegi kui moni téend kasitleb tegelikkuses ka tdhise PERNOD kasutamist, piirdub selle margi
kasutamine (ihe aniisipiiritusjoogi (mitte Uhegi muu klassidesse 32 v&i 33 kuuluva kauba)
tahistamisega. Ka nendel juhtudel ei saa esitatud tGenditest jareldada margi tldtuntust Eestis, kuna
téenditest ndhtub kauba kattesaadavus vdga vdhestest kohtadest (lile Eesti paarkimmend kohta)

ning vaga vaike madgimaht (vt vaidlustaja 16.10.2012 tdend lisa 1 - suurusjargus 2,5 liitrit paevas).

02.07.2013 alustas komisjon [dppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tdendeid, leiab jargmist.

Vaidlustuse aluseks oleva KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne
vOi sarnane varasema kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete voi samaliigiliste kaupade
vOi teenuste tdhistamiseks, kui on tdenaoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas

kaubamargi assotsieerumine varasema kaubamargiga.

Vaidlust ei ole selles, et puudub vaidlustaja kui varasemate 0&iguste omaniku luba hilisema
kaubamargi registreerimiseks. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustajale kuuluvad varasemad &igused
tulenevalt Eesti kaubamérgiregistreeringust nr 10453 ja Uhenduse kaubamérgist ,PERNOD“ nr
004660486. Varasema Eesti kaubamargiregistreeringuga on kaetud samad kaubad, mis vaidlustatud
kaubamargi ,PERNAU“ (taotlus nr M201000531) klassides 32 ja 33; varasema Uhenduse

kaubamargiga on kaetud kdik klassi 33 kaubad, mis on loetletud vaidlustatud kaubamargi taotluses.

Sisulist vaidlust ei ole selles, et vaidlustatud kaubamargiga tahistatavad kaubad klassides 32 ja 33 on

identsed (vGi sarnased, mis annab Giguslikult sama tagajarje) kaupadega, mille suhtes on kaitstud
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varasemad registreeritud kaubamargid. Asjaolu, kas vaidlustaja on kasutanud KaMS § 17 tahenduses
oma kaubamarki kdikide kaupade suhtes, mille kohta on tehtud registreering, ei ole asjakohane, kuna
teadaolevalt ei ole taotletud vaidlustaja diguste 16ppenuks tunnistamist mittekasutamise tottu ning

komisjon saab lahtuda registrisse kantud andmetest.

KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamiseks on vajalik, et vaidlustatud tahis oleks identne vdi vahemalt sarnane
varasema kaubamadrgiga. Komisjon on veendunud, et varasemad registreeritud soOnalised
kaubamargid ning vaidlustatud kaubamark on visuaalselt sarnased identse algusosa PERN- ja sarnase
pikkuse poolest. Kaubamargi sonaliste osade alguse identsus vGi sarnasus raskendab oluliselt nende
eristamist, mis on aga kaubamargi primaarse funktsiooni tditmiseks vajalik. Erinevus sOnalise osa
I6pus ei ole keskmise tdhelepanelikkusega tarbija jaoks niivord otsustav. Vorreldavate sGnade

pikkuse sarnasus omakorda mojub nende Uksteisest eristamise véimalust vahendavana.

Foneetiliselt on vorreldavad kaubamargid sarnased. Vastandatud kaubamargid véivad haalduda nii
alguparaselt [pern'o:] kui eesti kirjapildile vastavalt [pernod], varieeruva réhutusega; vaidlustatud
kaubamark voib haalduda nii saksa alguparale vastavalt ['pernau] kui ka mingil muul viisil. Ei saa
valistada, et osa tarbijaist, kas vastandatud kaubamarkide mdjul voi teades, et mdnes vddrkeeles
haaldub Ghend 'au' kui [o0:], hddldab vaidlustatud kaubamarki kujul [perno:], st identselt vastandatud
kaubamarkide korrektse haaldusega. Nii ehk teisiti on vorreldavad kaubamargid foneetiliselt

sarnased.

Semantiliselt on komisjoni hinnangul vorreldavad kaubamargid erinevad. Arvestades seda, et Parnu
on (ks Eesti suuremaid linnu ning selle linna ajalooline ja saksakeelne paralleelnimi on siiski mingil
maaral kasutusel (mida viitavad ka menetlusosalised), saab pidada t6enaoliseks seda, et suur osa
tarbijaist tajub tahist ,,PERNAU“ viitena kauba geograafilisele péritolule vdi seostab seda muul viisil
Parnu linnaga. Vastandatud kaubamarkide kontseptuaalne algupdrane sisu puudub. Seega on

vorreldavad kaubamargid semantiliselt pigem erinevad.

Tuvastamaks sOnaliste kaubamarkide sarnasust, on praktikas loetud piisavaks, kui vérreldavad s6nad
on sarnased vahemalt visuaalselt ja foneetiliselt. Kaubamarkide sarnasust rohutab asjaolu, et
nendega tdhistatavad kaubad on identsed. Identsete kaupade pakkujate eristamiseks peaks

kaubamargid olema teineteisest selgemini eristatavad.

SGnaliste kaubamarkide korral puuduvad ka kujunduslikud tdiendused, mis vGiksid kaubamarkide

segiajamist valtida. Komisjon saab ldhtuda liksnes kaubamarkide registrisse kantud kujust, mitte
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vOimalikest tdiendavatest elementidest vdi nende kasutamise tdendosusest. Kaubamarkide selline
sarnasus ja kaubamarkidega tadhistatavate kaupade identsus toob valtimatult kaasa ohu, et
informeeritud ja keskmise tdhelepanelikkusega tarbijad, tajudes vorreldavaid kaubamarke eraldi,
voivad need dra vahetada, sealhulgas uskudes, et kaup parineb (ihelt ja samalt ettevétjalt voi temaga
majanduslikult seotud ettevodtjalt. Vaidlustajal on varasemate kaubamarkide omanikuna seejuures
Oigusega kaitstud eelis ning hilisemat, varasema kaubamargiga sarnast ja konfliktset kaubamarki voib

kaitsta ja kasutada vaid tema loal.

Komisjon ei pea antud vaidlustusavalduse lahendamisel vajalikuks lugeda vaidlustaja kaubamarki
Gldtuntud kaubamargiks, kuna  tema  Oiguste kaitse ~on  tagatud varasemate

kaubamargiregistreeringute alusel.

Tulenevalt eeltoodust, vdttes aluseks TOAS § 61 Ig 1 ja 2 ja KaMS § 10 Ig 1 p 2, komisjon

otsustas:

vaidlustusavaldus rahuldada, tiihistada Patendiameti otsus kaubamargi ,PERNAU“ (taotlus nr
M201000531) registreerimise kohta taotleja nimele ning teha Patendiametile ettepanek jatkata

menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib
jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, vBib esitada hagi teise menetlusosalise
vastu kaubamargi Giguskaitset valistava asjaolu voi selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu
jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni
hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jdustub komisjoni otsus kolme kuu méddumisel otsuse

avaldamisest ja kuulub taitmisele.
Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vota hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata voi [Opetab
menetluse otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse joustumise hetkest, kui

kohtumaarusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet P. Lello K. Tillberg
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