JUSTITSMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
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Tallinnas 23. martsil 2017

Toostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel
Kalmet ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses labi valismaise juriidilise isiku McDonald’s
International Property Company Ltd (2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, USA)
vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta registreerida kaubamirk Mag6offee 3 in 1 + kuju (taotluse
nr M201100857) klassis 30 Future Enterprices Pte Ltd nimele.

Asjaolud

Kaubamargilehes nr 12/2012 avaldatust nahtub, et Patendiamet on otsustanud anda diguskaitse Future
Enterprises Pte Ltd (edaspidi taotleja, keda volikirja alusel esindab patendivolinik Martina Bockler-Lovi)
kaubamaérgile Macboffes 3 in 1 + kuju, taotluse nr M201100857, taotluse kuupdev 29.09.2009, klassi 30
kaupade lahustava kohvi segud osas.

Vaidlustusavalduse esitaja McDonald’s International Property Company Ltd (edaspidi vaidlustaja, keda
volikirja alusel esindab patendivolinik Almar Sehver), on jargmiste kaubamarkide omanik:

MCcCAFE, reg nr 37824, taotluse esitamise kuupdev 03.05.2002, reg kuupdev 16.06.2003, klassi 43
teenuste osas.

MCcCAFE, Euroopa Uhenduse kaubamérk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupiev 01.04.1996,
registreerimise kuupdev 25.11.1998, klassi 42 teenuste osas.

MCcCAFE, Euroopa Uhenduse kaubamérk, reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupiev 18.04.2008,
klassi 29 ja 30 kaupade osas.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamargi suhtes esinevad Giguskaitset valistavad asjaolud tulenevalt
vaidlustaja varasematest Oigustest ning taotleja kaubamargi registreerimine on vaar ning vastuolus
kaubamargiseaduse normidega. Vaidlustustaja leiab, et taotleja kaubamark rikub tema &igusi ja
seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustusavaldus vdéeti komisjonis menetlusse numbri 1448 all ning eelmenetlejaks maarati Rein
Laaneots.

Vaidlustaja pohjendus

Vaidlustaja leiab komisjonile 04.02.2013 esitatud vaidlustusavalduses, et taotleja kaubamargi
registreerimine on vastuolus kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) § 101g1p 2,§10Ig1p3 ning§41ig2
ja 3 alusel.

1. KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne v&i sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete vdi samaliigiliste kaupade voi teenuste tahistamiseks,
kui on tdendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine
varasema kaubamargiga.

Vaidlustaja leiab kaubamargi Mae6offee 3 in 1 + kuju olevat sarnase tema registreeritud kaubamérkidega
McCAFE.
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Vaadeldavate kaubamarkide reproduktsioonid on alljargnevad:

Rahvuslik reg nr 37824, CTM000058438, CTM | M201100857
006870851
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%

McCAFE Ma
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Vaidlustaja kaubamark on sdonamark, mis koosneb sdnast McCAFE. Tatoleja kaubamark on
kujutiskaubamark, mis koosneb s6nast MacCoffee, kohvi tassist millele on samuti kirjutatud MacCoffee,
kohviubadest ja ovaalis olevast tahisest 3 in 1.

Vaidlustaja leiab, et kaubamargiseaduse tdlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu
lahendid seoses Euroopa Parlamendi ja Ndukogu direktiiviga 2008/95/EC 22.10.2008. a kaubamaérke
kasitlevate lilkkmesriikide digusaktide Gihtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses (C-251/95 Sabél BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European
Court reports 1997, 1-06191) leidnud, et dravahetamise toenadosust peab hindama globaalselt, arvesse
vottes koiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamarkide
visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse lle peab tuginema kaubamarkide uldmuljele,
arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja kaubamargid koosnevad sdnast McCAFE mis on visuaalselt domineeriv element.

Kaubamargitaotlusel nr M201100857 MacGoffe@ 3in 1 + kuju on sarnast séna MacCoffee kasutatud
domineerival kujul ning viisil, mis tarbija silmis toimib kaubamargina. Lisaks on kujundatud kohvi tass
kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele. Selle kérval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in
1.

Vaadeldavad kaubamargid sarnanevad tulenevalt nende domineerivatest osadest McCAFE ja MacCoffee.
Mdlemad sénad algavad M tdhega ja I6ppevad tdhega E. Mdlemas margis kordub silmatorkav kahe C tahe
kasutus cC. M&lema margi puhul on tegemist kahest sdnast kokku liidetud tahisega mille osad Mac ja Mc
ning Coffee ja CAFE on visuaalselt sarnased.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamargid McCAFE ja MaeGeffee 3 in 1 + kuju on visuaalselt sarnased,
sest mblema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sénad McCAFE ja MacCoffee.

Vaidlustaja kaubamark koosneb kolmesilbilisest sGnast |MC|,|CA|,|FE| ja taotleja kaubamargi
domineeriv element samuti kolmesilbilisest sGnast |MAC]|, |CO| ja |FFEE|. Foneetiliselt hdaldatakse
vorreldavate kaubamarkide esimesi silpe |[MC| ja |MAC]| identselt. Teine ja kolmas silp |CA|,|FE]| ja
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|CO|,|FFEE| on darmiselt sarnased. Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et vaadeldavad kaubamargid
on foneetiliselt identsed voi vahemalt darmiselt sarnased.

Sonadel Mc ja Mac puudub tdahendus. Inglise keeles sdona CAFE tahendab kohvikut ja séna COFFEE
tdhendab kohvi. Toidu ja joogi ning sellega seotud teenuste valdkonnas téhis Mc mida haaldatakse |MAC|
seostub vaidlustajaga (McDonald’s).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamargi kaupade loetelu klassis 30 lahustuva kohvi sequ on samaliigiline
tema kaubamarkide teenuste loeteluga klassis 43 tarbimisvalmis séékide ja jookidega varustamisega
tegelevate restoranide ja muude asutuste véi ettevotete teenused; kaasaviidavate toidukaupade
valmistamine ja miilik ja teenustega klassis 42.

Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamargi kaupade loetelu klassis 30 lahustuva kohvi segu on identne
tema kaubamargi CTM006870851 kaupade loeteluga klassis 30 kohv, kohvi aseained.

Vaidlustaja viitab 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-
Goldwyn-Mayer Inc., European Court reports 1998, I-05507, para 17), milles Euroopa Kohus on leidnud,
et vdiksem sarnasuse tase kaupade voi teenuste osas vOib olla llekaalutud kaubamarkidest parineva
suurema markide sarnasusega ja vice versa.

Seega vaadeldavate kaubamarkide sarnasusest tulenevalt ja samuti ka kaupade sarnasusest tulenevalt on
kdesolevas vaidluses kaubamarkide dravahetamise tGendosuse oht suurendatud.

Vaidlustaja viitab ka 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-
Goldwyn-Mayer Inc., European Court reports 1998, I-05507, para 29), milles Euroopa Kohus on leidnud,
et ... risk, et avalikkus vdib arvata, et kdnealused kaubad ja teenused parinevad samast ettevottest voi
majanduslikult seotud ettevétetelt, maarab Direktiivi § 4(1)(b)[analoogne KaMS § 10 Ig 1 p 2] mdistes
dravahetamise tGendosuse olemasolu.

Euroopa Kohus on 11.10.1997. a otsuses (C-251/95 Sabél BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European
Court reports 1997, 1-06191) leidnud, et dravahetamise toendosust peab hindama globaalselt, arvesse
vottes koiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamarkide
visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse Ule peab tuginema kaubamarkide (ldmuljele,
arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja leiab, et temale kuuluvate kaubamarkide MCCAFE domineeriv osa on séna McCAFE. Taotleja
kaubamérgi MacGoffee 3 in 1 + kuju koosseisus on domineerivalt kasutatud tema kaubamairkidega darmiselt
sarnast sona MacCoffee. Kui vaadeldavaid kaubamarke edastatakse suuliselt, siis ei ole neid v6imalik
eristada kuna nende foneetiline haildus on peaaegu identne. Seega on vaadeldavate kaubamarkide
domineerivad osad foneetiliselt identsed ja visuaalselt darmiselt sarnased.

Ulejaanud kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja/vdi kirjeldavad toodet. Tahis 3 in 1 tihendab
kolm (ihes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm tihes voi kaks Uhes laialt
levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvdoimetud. Kohvi tassi kujutis ja kohvioad ei ole
eristusvéimelised tahised lahustuva kohvi joogi tahistamiseks.

Vaadeldavate kaubamaérkide sarnasusest tulenevalt, aga ka kaupade ja teenuste sarnasuse/identsuse
tottu, on vaidlustaja arvamusel, et kaubamarkide erinevused ei ole piisavalt suured, et valistada
kaubamarkide dravahetamise tdendosust.

Lahtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus vdib arvata,
et kdnealused kaubamargid ning nendega tahistatud kaubad ja teenused parinevad samast ettevottest
vdi majanduslikult seotud ettevdtetelt. Seega vaadeldavate kaubamarkide McCCAFE ja MacGoffo 3 in 1 +
kuju vahel eksisteerib suur kaubamarkide dravahetamise tdendosus. See oht esineb eelkdige viidates
kaubamargile suuliselt, mis on antud teenuste ja toodete puhul tavaparane.

2. KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt diguskaitset ei saa kaubamark, mis on identne vGi sarnane varasema
registreeritud voi registreerimiseks esitatud kaubamargi voi valdavale enamusele Eesti elanikkonnast
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tuntud kaubamargiga, millel on diguskaitse teist liiki kaupade voi teenuste tahistamiseks, kui hilisema
kaubamargiga voidakse ebaausalt dra kasutada voi kahjustada varasema kaubamargi mainet voi
eristusvoimet.

Vaidlustaja rohutab, et KaMS § 10 Ig 1 p 3 normikoosseis ei nde ette, et markide sarnasus esineks maaral,
mis vGiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamarkide dravahetamise, piisab vaid sarnasusest (Uks mark
meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamarkide sarnasuse ndude tditmine on palju madalam
kriteerium, kui seda on kaubamarkide dravahetamise tdendosuse kriteerium. Identsete voi sarnaste
kaubamarkide puhul, mis on registreeritud erinevate kaupade vdi teenuste osas, dravahetamise
tdendosust lldreeglina valistatakse. Samas need kaubamargid on KaMS § 10 Ig 1 p 3 kontekstis sarnased.
Seega antud vaidluses piisab tGestada vaid vaidlustaja ja taotleja kaubamargi sarnasust, mis ei nGua nende
markide dravahetamise tdendosuse olemasolu.

Seda kinnitab ka Euroopa Kohtu 18.06.2009. a otsus (C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV, EKL 2000, 1-00000,
para 36) milles Kohus on leidnud, et Direktiivi 89/104 artikli 5 |8ikes 2 [analoogne KaMS § 10 Ig 1 p 3]
kasitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamargi ja tdhise teatava sarnasuse
tagajarg, mille tottu asjaomane avalikkus seostab tahist kaubamargiga, st loob nende vahel seose, olgugi
et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole ndutav, et sarnasus maineka kaubamargi ja tahise vahel, mida
kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tdenaoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab,
kui sarnasus maineka kaubamargi ja tahise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tahist
kaubamargiga.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamargis sarnase domineeriva tahise kasutusest tulenevalt asjaomane
avalikkus seostab seda tahist vaidlustaja kaubamarkidega.

Euroopa Kohus on oma otsuses tdlgendanud kaubamargi maine ja eristusvbime kahjustamise ja
drakasutamise juhtumeid, mis on antud vaidluses asjakohased.

Euroopa Kohus on 18.06.2009. a otsuses (C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009, 1-00000, para 40-
41) leidnud, et mis puutub kaubamargi maine kahjustamisse, mida nimetatakse ka ,halvustamiseks” vGi
,madaldamiseks”, siis sellise kahjustamisega on tegu siis, kui need kaubad ja teenused, mille jaoks kolmas
isik identset voi sarnast tahist kasutab, mojutavad lldsuse taju nii, et kaubamargi atraktiivsus vaheneb.
Sellise kahju tekkimise oht vdib tuleneda muu hulgas asjaolust, et kolmandate isikute pakutavatel
kaupadel ja teenustel on omadus voi kvaliteet, mis voib avaldada kaubamargi kuvandile kahjulikku méju.

Mis aga puutub ,kaubamargi eristusvdime v3i maine ebadiglasse drakasutamisse”, mida nimetatakse ka
»parasitismiks” ja ,priisdiduks” (free-riding), siis see mdiste on seotud mitte kaubamargi kahjustamise,
vaid eelistega, mida kolmas isik saab identse v&i sarnase tdhise kasutamisest. See hdlmab muu hulgas
juhtumeid, kus selle tottu, et kaubamargi kuvand voi sellega edasiantavad omadused kantakse lle identse
vOi sarnase tahisega tdhistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamargi kiiluvette asumisega
mainekat kaubamarki ilmselgelt ara.

Vaidlustaja kaubamargid MCCAFE on k&rge eristusvéimega ning mainekad kaubamargid. Eesliide Mc on
laialt levinud McDonal’s lihend, mis on kasutusel ka erinevate toodete nimedes.

Euroopa Kohus on hiljutistes otsustes tdlgendanud eristusvbime ning maine kahjustamise ja/voi
drakasutamise kriteeriumit.

Euroopa Kohus on 27.11.2008. a otsuses (C-252/07 Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd.,
European Court reports 2008, I-00000, para 37-38), leidnud, et 37 Direktiivi artikli 4 16ike 4 punktis a
satestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamargi omanik tdendama, et hilisema kaubamargi
kasutamine ,kasutaks ebadiglaselt ara vdi kahjustaks varasema kaubamargi [eristusvdimet] v6i mainet”.

38 Selleks ei pea varasema kaubamargi omanik tdendama, et tema kaubamargile on direktiivi artikli 4
I16ike 4 punkti a tahenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette naha, et
viis, kuidas hilisema kaubamargi omanik voib kasutada varasemat kaubamarki, tekitab tulevikus selliselt
kahju, siis ei ole varasema kaubamargi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata
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selline kasutamine. Varasema kaubamargi omanik peab siiski tdendama selliste tegurite olemasolu, mis
vOimaldavad jareldada, et esineb tdsine oht, et tema kaubamargile tulevikus kahju tekitatakse.

Euroopa Kohus on 12.12.2008. a otsuses (C-197/07 Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM, para
22) leevendanud Direktiivi artikli 4 16ike 4 t6lgendamise kriteeriumit ning leidnud, et ...ei pea téendama,
et varasemale kaubamargile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud, piisab vaid valja tuua
asjaolud, mille alusel saaks prima facie jareldada, et tulevikus varasema kaubamargi drakasutamise
vOimalus ei ole hiipoteetiline (vt, analoogia korras, mis puudutab Esimese Noukogu direktiiviga
89/104/EEC 21.12.1988. a kaubamarke kasitlevate liikkmesriikide digusaktide Ghtlustamise kohta Artikli
4(4)(a) satet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR, 1-0000, para 38).

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamargi registreerimine kahjustab tema mainekate
kaubamarkide eristusvéimet. Varasema kaubamargiga sarnase kaubamargi registreerimine toob esile
kaubamarkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamarki, ndrgestades tema eristusvGimet.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-
Salomon) antud arvamusele, et eristusvdime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tahise eristusvéime
ndrgendamist. /.../ Sisuliselt tdhendab see seda, et kaubamaérk ei ole enam vdimeline koheselt seostuma
nende kaupadega, mille osas see on registreeritud véi kasutatud. Seega sarnase margi registreerimine
norgendab vaidlustaja margi eristusvoimet, kuna mark ei ole enam vdimeline koheselt seostuma
vaidlustaja teenustega, sest tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Nii foneetiliselt kui ka
visuaalselt sarnase taotleja kaubamargi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja
kaubamarkidele ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja teenustega.

Vaidlustaja kaubamargid on suure eristusvéimega — seda nii olemuslikult kui ka intensiivse kasutuse tottu.
See tuleneb vaid vaidlustaja aktiivsest tegutsemisest lile maailma, mille tulemusena on valistatud sarnaste
kaubamarkide kasutamine ning kindlustatud oma kaubamarkide ainulaadsus. Seega taotleja kaubamark
oma suure sarnasuse tottu vaidlustaja kaubamarkidega vahendab ja kahjustab seda eristusvéimet, mida
vaidlustaja kaubamargid omavad.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamargi registreerimine kahjustab tema mainekate
kaubamarkide mainet.

Tarbijad usaldavad vaidlustaja kaubamargiga tahistatud teenuseid ja nende kvaliteeti ning restoranides
muidavaid tooteid. Taotleja kaubamargi registreerimine seaks ohtu vaidlustaja kaubamarkidega
seonduvat head mainet. Eelkdige selleparast, et tegemist on kahe autonoomse isikuga, mis ei ole
omavahel majanduslikult seotud, kuid markide sarnasusest tulenevalt vGivad tarbijad ekslikult seostada
taotleja kaubamargiga tahistatud kaupu mainekate vaidlustaja kaubamarkidega tahistatud teenuste ja
kaupadega ning selle taga seisva McDonald’s ettevéttega.

Vaidlustajal ei ole mingit vGimalust kontrollida ega m&jutada taotleja kaubamargiga tahistatud kaupade
kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Seejarel tekib oht, et taotleja kaubamargiga tdhistatud kaubad ei vasta
korgele vaidlustaja kaubamarkidega seostatud mainele ja vdib seda kahjustada.

Samuti varasema kaubamargi maine v&ib saada kahjustatud, kui hilisem mark vahendab pdhjendamatult
varasema margi imidzit voi prestiiZi.

Lahtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja mark kahjustab tema mainekate
kaubamarkide mainet.

Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamarkidega sarnase taotleja kaubamargi registreerimine toob
esile kaubamarkide assotsieerumise ning tarbijad vdivad neid marke omavahel seostada. Seega tekib
taotlejal vOimalus ebaausalt kasutada ara vaidlustaja kaubamarkidega seostatud head mainet, sh
laitmatut reputatsiooni, kdrget kauba kvaliteeti ning usaldusvaarsust.

Euroopa Kohtu kohtuasjas nr C-408/01(Adidas-Salomon) on kohtujurist Francis Geoffrey Jacobs (p. 39)
maine drakasutamise osas toonud jargmise naite: Rolls Royce'’il oleks digus peatada viski tootjat, kes
kasutab Rolls Royce mainet oma brandi loomiseks. Vaidlustaja on arvamusel, et vorreldavate markide
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sarnasusest tulenevalt omanik kasutab ebaausalt dra vaidlustaja kaubamarkide mainet oma uue brandi
loomiseks.

Eelmainitud C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV otsuses (para 49-50) Euroopa Kohus tapsustab, et kui kolmas
isik Gritab maineka kaubamargiga sarnase tahise kasutamisega asuda asjaomase kaubamargi kiiluvette, et
saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiiZist ning kasutada seda ilma rahalist hivitist
maksmata ja ise kaubamargiomaniku arilisse panusesse selle kaubamargi kuvandi loomisel ja sailitamisel
panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamargi eristusvdime vdi maine ebadiglaseks
drakasutamiseks.

Eeltoodut arvestades tuleb viiendale kiisimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 16iget 2 [analoogne
KaMS § 10 Ig 1 p 3] tuleb tdlgendada selliselt, et selle satte tdhenduses ei eelda kaubamargi eristusvéime
vOi maine ebadiglane &drakasutamine segiajamise tGendosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamargi
eristusvdimet, mainet v6i kaubamargiomanikku Gldisemalt voidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik
maineka kaubamargiga sarnase tdhise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamargi eristusvéime voi
maine ebadiglast drakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tadhise sellise kasutamisega
asuda maineka kaubamargi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiizist
ning kasutada seda ilma rahalist hivitist maksmata ja ise kaubamargiomaniku arilisse panusesse selle
kaubamargi kuvandi loomisel ja sdilitamisel panustamata.

Vaidlustaja leiab, et eelmainitud taotleja tegevus, sh vaidlustaja mainekate kaubamarkidega sarnase
tahise loomine, selle registreerimine ja kasutamine C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV Euroopa Kohtu
otsuse valguses on télgendatav kui vaidlustaja mainekate kaubamaérkide maine ja/voi eristusvdime
drakasutamine.

Siinjuures vaidlustaja peab vaga oluliseks, et maarates kaubamargi maine ja eristusvbime ebaausat
drakasutamist voi kahjustamist, peab arvestama varasema margi eristusvbimega ja mainega. Seda on
kinnitanud Euroopa Kohus oma 14.09.1999. a otsuses (C-375/97 General Motors Corporation v Yplon SA,
European Court reports 1999, 1-05421, para 30), milles kohus leidis, et mida suurem on varasema margi
eristusvéime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et margile on pohjustatud kahju.

Seega arvestades kaubamirkide McCAFE mainet ning kérget eristusvdimet, on mdistlik eeldada, et
MacCoffe® 3in1 + kuju kaubamaérgi registreering ja jargnev margi kasutus toob kaasa varasemate
vaidlustaja markide mainele ja eristusvoimele kahju ning kasutab ebaausalt nende head mainet.

Lahtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamzrgi Macboffee 3 in 1 + kuju registreering
on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p 3 satestatuga.

Vaidlustaja on varasemate kaubamarkide omanikuks KaMS § 11 1g 1 p 2, 6 ja 7 mdistes.
Rahvusliku kaubaméargi McCAFE reg nr 37824 taotluse esitamise kuupdev on 03.05.2002.

Euroopa Uhenduse kaubamérgi MCCAFE reg nr 000058438 taotluse esitamise kuupéev on 01.04.1996 ja
Eestis Oiguskaitse omandamise kuupaev 01.05.2004.

Euroopa Uhenduse kaubamargi MCCAFE reg nr 006870851 taotluse esitamise kuupdev on 18.04.2008.
Vaidlustatud kaubamargi MaeGoffe8 3 in 1 + kuju taotluse esitamise kuupiev on aga hilisem - 29.09.20009.

Lahtudes lilaltoodust ja juhindudes KaMS §101g1p 2,§101g1 p3, §411g 2 ja 3 palub vaidlustaja tihistada
Patendiameti otsus kaubamérgi MacGoffe8 3 in 1 + kuju (taotluse nr M201100857) Eestis Siguskaitse
andmise kohta klassis 30 Future Enterprises Pte Ltd nimele ning kohustada Patendiametit jatkama
menetlust.

Lisad:

1. McDonald’s International Property Company Ltd volikiri;
2. Valjatrikk reg nr 37824 McCAFE kohta;
3. Valjatrikk CTM000058438 McCAFE kohta;
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4. Viljatrukk CTM006870851 McCAFE kohta;
5. Viljatrikk MaeGoffes 3 in 1 + kuju (taotluse nr M20110857) kohta;
6. Koopia kaubamargi Mae6offee 3 in 1 + kuju publikatsioonist Kaubamargilehes.

Taotleja seisukohad

Taotleja 15.05.2013 esitatud seisukohtades vaidleb vaidlustusavaldusele vastu tdies ulatuses, kuna

vaidlustusavaldus on pdhjendamatu, taotletav kaubamérk Maeteffee 3 in 1 + kuju vaidlustaja digusi ei riku.
Seetdttu palub jatta kdesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja Future Enterprises Pte Ltd on seotud Singapuri borsil noteeritud ettevottega Food Empire
Holdings Limited, mis alates 1994. a tegutseb toiduainetd6stuse valdkonnas.

MacCoffee kohvijoogi kaubamargi valjatootamisel 1994. a lahtus taotleja esialgselt Venemaa turust ja
Venemaa tolleaaegsest esiletdusvast keskklassist, kes hindas demokraatlike ja ladnelikke vaartusi. Kuna
sdna Mac kasutatakse paljude lddnelike nimede eesliitena (Soti keeles viitena asjaolule, et tegemist on
pojaga (Lisa 1)) aga Ameerikas kdnes ka podrdumisena mehe poole, kelle nime ei teata (Lisa 2), valjendas
sdna Mac liidetuna sGnale Coffee just neid ideid ja ideaale, mida taotleja soovis sellel hetkel oma tootega
seostada. Seega ei ldhtunud taotleja kaubamérgi MaeGoffes 3 in 1 + kuju viljatdotamisel kiirtoiduketi
McDonald'si nimest, vaid vaidlustatud kaubamargi sdnalise osa ndol on tegemist hariliku, ldaneliku
nimekompo- sitsiooniga, mida veelgi eristab kaubamargi spetsiifiline kujundus.

1997. a oli MacCoffee saanud tunnustatuimaks kohvisegude brandiks Venemaal, mis t6i oma- korda kaasa
kiire laienemise uutele Ida-Euroopa turgudele. Muuhulgas hakkas taotleja oma tooteid tarnima Latti ja
Leetu, Ukrainasse, Kasahstani, Kesk-Aasiasse, Hiinasse, Lahis-ldasse, Mongooliasse ja USA-sse. Ndudluse
rahuldamiseks avati uusi tehaseid ja mutgiesindusi.

2007. a moodustas MacGoffee 3 in 1 + kuju kaubamérki kandvate toodete kiive 60 % kogu taotleja kiibest,
mis tagas ettevdttele kohvisegude valdkonnas liidripositsiooni ligikaudu 50 % turuosaga. Macboffee 3 in 1
+ kuju kaubamargiga seotud kasv nahtub ka riikide nimekirjast, kus asjaomast kaubamarki kandvaid
tooteid 2012 augusti seisuga muildi: Armeenia, AserbaidZaan, Bangladesh, Valgevene, Bulgaaria,
Kambodza, Kamerunis, Hiina, Kiipros, Etioopia, Eesti, Gruusia, Ungari, Indoneesia, Iraan, Iraak, Jordaania,
Kasahstan, Keenia, Liti, Leedu, Libeeria, Makedoonia, Moldova, Araabia Uhendemiraadid, Mongoolia,
Nepal, Poola, Venemaa, Serbia, Singapur, Stlria, Tlrgi, Turkmenistan, K&rgdzstan, TadZikistan, Ukraina,
Usbekistan ja Vietnam.

Ulalviidatud arengud on taganud taotleja ja temaga seotud ettevdtete markimisvaarse majanduskasvu.
Mac£offee 3 in 1 + kuju kaubamarki kandvate toodete globaalsed miitiginumbrid aastate 1998 - 2007 |8ikes
on alljargnevad:

Aasta Summa (USD) Summa (EUR)
1998 31,889,802 23660185
1999 23,318,874 17302636
2000 35,302,768 26194702
2001 48,932,762 36313775
2002 64,635,364 47966924
2003 86,744,175 64366717
2004 71,625,924 53148533
2005 85,066,249 63113869
2006 118,303,895 87774136
2007 144,817,414 107445519

2000. a muutis taotleja oma turundustegevust, alustati né sponsorlusele keskendunud stra- teegiaga.
Spondeeritud Urituste hulka kuuluvad muuhulgas ISU Euroopa Meistrivdistlused lluuisutamises (Varssavis
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2007. a; Goteborgis 2008. a ja Tallinnas 2010. a, vt Lisa 3) aga samuti UEFA Cup, mida edastati k&ikjal
Euroopas, sealhulgas Eestis. Naiteks jalgis 2008. a ISU Euroopa lluuisutamise Meistrivdistlusi 123,8 miljonit
vaatajat.

MacGoffe8 3 in 1 + kuju kohvijooki on turustatud ka Eestis juba aastaid. Taotleja on lisanud kiesoleva asja
materjalidele valjatrikid seda kinnitavatest kaubaarvetest 2007. a kohta (Lisa 4), samuti 2008. a valjatriki
Eesti ajakirjandusest lahustuvate kohvide vordluse kohta (Lisa 5) aga ka ekraanitdmmised internetist
Tallinnas 2010. a toimunud ISU Euroopa lluuisutamise Meistri- vGistluste TV-llekannetest (Lisa 3).

Esitatule tuginedes leiab taotleja, et Eesti tarbijad teadsid asjaomast toodet ja kaubamarki MacGoffee 3 in 1

+ kuju ja tundsid need turusituatsioonis dra juba enne vaidlustusavalduse esitaja kaubamargi McCafe (nr
006870851) taotlemist kohv ja kohvi aseained osas (18.04.2008).

Kaubamarkide dravahetamise tdoendosust on defineeritud riskina, et avalikkus voib uskuda, et kaubad voi
teenused tulevad samalt ettevottelt voi temaga majanduslikult seotud ettevotetelt (vt Euroopa Kohtu
22.06.1999. a otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu
valjakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamarkide aravahetamise tdendosuse hindamisel arvesse
votta koiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning
nimetatud hinnang peab tuginema lldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti vérreldavate
kaubamarkide eristusvdimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsus
kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], p 23).

Visuaalsest aspektist koosneb vaidlustatud kaubamark nii kujunduslikest, kui ka sdnalistest elementidest.
SGnaline osa MacCoffee koosneb eesliitest Mac ja sOnast Coffee, aga ka kombinatsioonist 3 in 1.
Kaubamargi kujunduslik element sisaldab kujutist kohvitassist, milles on aurav kohv, kohviubadest aga ka
MacCoffee logo eriomasest kujundusest, milles samuti sisaldub kohvitassist tOusva auru kujutis
kaubamargi teise sona Coffee esimese tdhe kohal.

Vaidlustaja kaubamark on seevastu sdnaline tdhis MCCAFE, milles kujunduslikud elemendid puuduvad.
Seega, vaidlustatud kaubamark on vaidlustusavalduse esitaja tdhistest koheselt erinev oma
kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob asjaomastest
kaubamarkidest erineva visuaalse Gldmulje.

Sonaliste osade vordluse juures margib taotleja, et vaidlustatud kaubamark koosneb kolmest osast:
eesliitest Mac, sdnast Coffee ja elemendist 3 in 1, mis kokku sisaldab 9 + 4 tahte. Vaidlustaja tahis koosneb
seevastu kahest osast: eesliitest Mc ja lihikesest sonast CAFE, mis kokku sisaldab 6 tahte. Seega on
vaidlustatud kaubamargi sdnaline osa varasemate tdhiste sOnast selgelt pikem, selles sisaldub enam
eristatavaid elemente ja koheselt margatav on ka topelttahtede sisaldumine kaubamargis. Seetdttu
sisaldab ka vaidlustatud kaubamargi sGnaline osa erisusi, mis ei jaa tarbijatele markamata ja mis
muudavad vaidlustatud kaubamargi Gldmulje varasematest tahistest erinevaks.

Eelkirjeldatud erisused kaubamarkide sGnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist -
vaidlustatud kaubamark kolab pikemalt kui varasemad tahised, samuti sisaldub vaidlustatud kaubamargis
element 3 in 1, mis varasemates kaubamarkides puudub.

Kontseptuaalsest aspektist, olgugi, et kdik vordlusalused kaubamargid on rohkem véi vahem seotud
kohviga, on nende tdahendused siiski erinevad. Nimelt, kui varasemad tahised viitavad kohvikule, kus
kohvikuteenuseid pakutakse (so koht, kui selline), siis vaidlustatav kaubamark viitab konkreetselt kohvile,
millest tehakse jooki. Nimetatud kontseptuaalset erinevust réhutab veelgi vaidlustatud kaubamargi
kujunduslik terviklahendus, mis sisaldab kujutist auravast kohvist ja kohviubadest. Varasemate
kaubamarkide kontseptuaalne tervikpilt (kohvik) on kooskdlas ka nimetatud tahiste reaalse kasutamisega,
kus kaubamarki McCAFE kasutataksegi (ksnes kohvikuteenuste osutamiseks (mitte aga
kohvivalmistusainete miiimiseks kaubandus- keskustes).
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Kokkuvotvalt leiab taotleja, et kdesolevas asjas vastandatavad kaubamargid on visuaalselt erinevad ja
omavad foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jaa tarbijatel kaubamarkide (ldmuljetes
markamata.

KaMS § 10 1g 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus voi samaliigilisus.
Kaesolevas asjas on vastandatavate kaubamarkide kaubad ja teenused alljargnevad:

McCAFE (nr 37824)

Klass 43: restoranide ja muude ettevétete voi asutuste teenused, mis
tegutsevad tarbimisvalmis s66kide ja jookide pakkumise valdkonnas;
kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja miiiik

MacCoffee

McCAFE (nr 000058438)

Klass 42: tarbimisvalmis toitu ja jooki pakkuvate ja "drive in" teenust
pakkuvate restoranide ja muude ettevotete voi asutuste pidamise ja
frantsiiside  andmise  teenused;  kaasaviidavate  toidukaupade
valmistamine; selliste restoranide, ettevotete voi asutuste kujundamine;
restoranide ehitusplaneerimine ja ehituskonsultatsioon kolmandatele
isikutele

Klass 30: J[ahustuva

kohvi segud MCcCAFE (nr 006870851)
Klass 29: Lihast, sealihast, kalast ja kanalihast valmistatud tooted,
konserveeritud ja kiipsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim,
piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud.
Klass 30: VGileivad, lihavdileivad, sealihavdileivad, kalavéileivad,
kanavdileivad, kiipsised, leivad, Sokolaad, kohv, kohvi aseained, tee,
sinep, kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur

Kooskélas Euroopa Kohtu praktikaga, on vastandatavate kaubamaérkide &dravahetamise tdendosuse
hindamisel markide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses
selliselt, et mida sarnasemad on vdrreldavad margid, seda erinevamad peavad olema nende
kaubamarkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998. a otsus
kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], p. 23). Arvesse v&ib votta ka teisi faktoreid, sealhulgas asjaomaste
kaupade turustuskanaleid (vt Euroopa Kohtu 10.09.2008. a otsus Astex Therapeutics Ltd/OHIM - Protec
Health International, kohtuasjas T-48/06, p. 38).

Eelpool esitatust ndhtuvalt taotletakse vaidlustatud kaubamarki MacGoffe8 3 in 1 + kuju viga spetsiifiliste,
kitsa ringi kaupade, st lahustuva kohvi, tahistamiseks. Tegemist on tootega, mida tarbijad saavad osta
harilikest toidukauplustest, eesmargiga valmistada kohvi ka siis, kui neil on vahe aega. Vaidlustaja
kaubamarkide klassidesse 42 ja 43 kuuluvad teenused on vaidlustatava kaubamargi kaupadest selgelt
erinevad - restoranide pidamine ja nendes toiduvalmistamine on suunatud tarbijatele oluliselt erinevas
situatsioonis, so nimetatud teenuseid osutatakse tarbija teistsuguste vajaduste rahuldamiseks.
Kohvikuteenuste valdkonnas on tavaparane, et restoranid miivad kohvi ja muid jooke mille tooraine on
valmistanud teised ettevotted. Seetdttu ei ole kdesolevas asjas vastandatavate kaubamarkide puhul
tdenioline, et tarbijad, ndhes supermarketis muiugil MaeGoffe8 3 in 1 + kuju kaubamirki kandvat lahustuva
kohvi segu, vdiksid arvata, et selle on tootnud vaidlustaja, kes tegutseb kaubamargi McCAFE all. Seda
enam, et vaidlustatavat tahist kandvaid kaupu on juba aastaid Eestis milidud. Taotleja leiab, et
vordlusalused kaubamargid ja asjaomaste tahiste kaubad ja teenused on tervikhinnanguna piisavalt
erinevad valtimaks kaubamarkide dravahetamise téendosust tarbijate hulgas.

Vaidlustustaja kaubamargi McCAFE (nr 006870851) osas, mis muuhulgas katab vaidlustatud
kaubamargile taotletavaid kaupu, margime, et nimetatud tdhise taotlemise kuupdev on 18.04.2008.
Selleks ajahetkeks oli kaubaméarki MaeGoffe 3 in 1 + kuju turustatud laialdaselt ka Eestis, mistdttu tarbijad
teadsid Macboffee 3 in 1 + kuju kaubamirki aga ka asjaomast lahustuvat kohvi. Muuhulgas oli taotleja
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toodet vorreldud teiste sarnaste toodetega ka Eesti ajakirjanduses. Taotleja leiab, et tulenevalt
markimisvaarsetest mutginumbritest, pikaajalisest kasutamisest nii Eestis kui ka valjaspool Eestit aga ka
kaubamdrgi tutvustamisest ajakirjanduses, saab pidada kaubamarki MaeGoffee 3 in 1 + kuju Gldtuntud ja
mainekaks kaubamargiks 18.04.2008 seisuga. Siiski, kuna kaubamargid on teineteisest piisavalt erinevad,
ei esine nende vahel kaubamarkide dravahetamise tdendosust kaubamargiseaduse moistes ka identsete
kaupade puhul.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamargi Mac6offee 3 in 1 + kuju osas ei esine KaMS § 10
lg 1 p 2 satestatud diguskaitset valistavat asjaolu.

Lisaks kaubamargi pohifunktsioonile, voib kaubamark taita ka taiendavaid funktsioone, sealhulgas anda
edasi infot tahistatavate kaupade voi teenuste eriliste omaduste, kvaliteedi, kaubamargiga seonduvate
vaadete, elustiili vms osas (nt luksuslikkus, eksklusiivsus, seikluslikkus, nooruslikkus jne). Selles osas voib
kaubamargil olla olemuslik majanduslik vaartus, mis on iseseisev ja sdltumatu konkreetsetest toodetest
vOi teenustest. KGnealune s6num, mida mainekas kaubamark annab vdi mis on sellega seotud, annab
kaubamargile olulise, kaitset vaariva vaartuse eelkdige seetdttu, et sellise maine saavutamine on
kaubamargiomaniku mérkimisvairsete jdupingutuste ja investeeringute tulemus (vt Euroopa Uldkohtu
22.03.2007. a otsus, Sigla/OHIM - Elleni Holding, T-215/03, p. 35). Mainekas kaubamark on teada olulisele
osale asjaomasest avalikkusest (Euroopa Kohtu 14.09.1999. a otsus, General Motors/Yplon, C-375/97, p.
26).

Kdesolevas asjas vaidlustatud kaubamarki taotleti 29.09.2009. Seet6ttu on vaidlustusavalduse esitajal
kiesolevas asjas kohustus tdendada varasemate MCCAFE kaubamarkide mainet nimetatud kuupieva
seisuga. Vaidlustaja ei ole seda teinud, st esitatud ei ole mistahes tdendeid varasemate kaubamarkide
tegeliku, piisava kasutamise kohta Eestis ja/v6i asjaomaste kaubamaérkide tuntuse kohta Eesti tarbijate
hulgas 29.09.2009 seisuga. Seetdttu on vaidlustusavalduse argumentatsioon KaMS § 10 Ig 1 p 3 esinemise
suhtes paljas6naline ja alusetu ega kuulu kohaldamisele tulenevalt asjaolust, et MCCAFE kaubamérgid ei
olnud kaubamargitaotluse esitamise ajahetkel mainekad kaubamargiseaduse mdistes.

Lisaks mainele on KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaldamise eeltingimuseks ka kahjulik mdju varasemale
kaubamargile. Selline kahjulik modju voib seisneda esiteks varasema kaubamargi eristusvdime
kahjustamises, teiseks selle kaubamargi maine kahjustamises ning kolmandaks selle kaubamargi
eristusvbime voi maine ebadiglases drakasutamises (vt Euroopa Kohtu otsus 27.09.2008. a otsus, Intel
Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 27).

Tdendamaks, et hilisema kaubamargi kasutamine kahjustab voi kahjustaks varasema kaubamargi
eristusvbimet, on vaja tdendada, et hilisema kaubamargi kasutamise tagajarjel on muutunud nende
kaupade voi teenuste, mille jaoks varasem kaubamark registreeriti, keskmise tarbija majanduslik
kaditumine, vOi esineb tdsine oht, et selline muutus tulevikus toimub (vt Euroopa Kohtu 27.09.2008. a
otsus, Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 77). Vaidlustaja ei ole esitanud
mistahes téendeid, kust ndhtuks taotletava kaubamaérgi kahjulik m&ju varasematele tihistele ja/vdi sellise
ohu esinemise tdsine oht. Vastupidi, on riike, kus kaubaméargid MaeGeffee 3 in 1 + kuju ja McCAFE on
olnud paralleelses kasutuses juba pea 20 aastat (riikides, kus mdlemat kaubamarki on nii kaua kasutatud)
ilma mistahes kahjulike mdjudeta. Asjaomased kaubamargid on seni ka Eestis segamatult paralleelselt
koos eksisteerinud.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamérgi MacGoffe8 3 in 1 + kuju osas ei esine KaMS § 10
lg 1 p-s 3 satestatud diguskaitset valistavat asjaolu.

Kdigele esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamargi MaeGoffee 3 in 1 + kuju osas ei esine KaMS
§ 10 Ig 1 p-des 2 ja 3 satestatud Giguskaitset valistavad asjaolusid. Kuna taotletav kaubamark ei riku
vaidlustusavalduse esitaja Gigusi, on vaidlustusavaldus alusetu ja pGhjendamatu, mistottu palub jatta see,
juhindudes KaMS §-dest 10 ja 41, té6stusomandi Siguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning
viidatud Euroopa Kohtu lahenditest, taies ulatuses rahuldamata.
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Lisad:

1. valjatrukk internetist eesliite Mac kasutamise kohta nimedes;

. valjatrikid sdnaraamatutest sdna Mac tahenduse kohta;

3. drakirjad materjalidest, mis nditavad kaubamargi MacCoffee 3 in 1 + kuju kasutamist
toetatud Uritustel aastatel 2007-2010;

4. drakirjad MacCoffee 3 in 1 + kuju tooteid puudutavatest 2007. a kaubaarvetest;

. véljatriikk Ohtulehes ilmunud artiklist kohvijookide vdrdluse kohta;

6. volikiri.

N

9,

Vaidlustaja vastus taotleja seisukohtadele ja tdiendavad téendid

15.10.2013 esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele, kus ta jaab esialgses vaidlustus- avalduses
esitatud seisukohtade juurde ning lisas jargmist.

Vaidlustaja esitab DVD plaadil (Lisa 1) materjalid kaubamargi MCCAFE tuntuse kohta. Eestis on kaks
MCcCAFE kohvikut ja need asuvad Viru tn 24 Tallinn ja Turu tn 6a Tartu. Tegemist on aktiivse
rahvaliikumisega kohtadega. Vaidlustaja leiab, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud McCAFE
kaubamargist juba palju varem kui see Eestisse joudis olles sellega kokku puutunud reisides Euroopas voi
kaugemal. Tegemist on (ihe maailma suurima kiirtoitlustusketti McDonald’s kaubamargiga ja 2008 a
seisuga oli MCCAFE kaubamairgiga tihistatud kohvikuid Gle maailma rohkem kui 1300 (Lisa 2). Eeltoodud
materjalidest tulenevalt leiab vaidlustaja, et MCCAFE kaubamaérk oli saavutanud Eestis maine ja tuntuse
enne taotleja kaubamargitaotluse esitamise kuupdeva 29.09.2009.

Taotleja véidab vastuses, et ta ei lshtunud MaeGoffee 3 in 1 + kuju kaubamirgi viljatodtamisel kiirtoiduketi
McDonald’si nimest. Vaidlustaja leiab, et taotleja eesmargid kaubamargi loomisel ei oma tahtsust kuna
madrav on see kuidas tarbijad vorreldavaid kaubamarke tajuvad.

Vaidlustaja leiab, et taotleja esitatud tdendid MacGoffe8 3 in 1 + kuju kaubamérgiga toodete turustamise
kohta Eestis enne vaidlustaja kaubamargitaotluse esitamist 18.04.2008 ei ole asjakohased, kuna
vaidlustaja kaubamark on varasem registreeritud kaubamark ja taotlejale ei tekki sellisest kasutusest
mingeid Bigusi tdhisele MacCoffee Macboffe8 3 in 1 + kuju. Lisaks sellele leiab vaidlustaja, et taotleja
vastuse Lisas 4 toodud arve nr 46448 Maxima turundamise toetuse eest ei tdenda asjaolu, et turundus oli
seotud MaeGoffee 3 in 1 + kuju toodetega.

Haljas AS 2007 a majandusaasta aruandest on ndha, et ettevotte omab mitmeid tiitar- ettevotteid ja on
toonud vilja, et alates 2007 a panustab rohkem ekspordile (Lisa 3) Ik 4. Sellest tulenevalt ei saa kindlat
viita, et taotleja vastuses toodud arvete eest ostetud Mae6offae 3 in 1 + kuju tooteid Eestis tildse turustati.
Voi kui seda tehti, siis ei ole selge, mis mahus. Seega ei ole vilistatud, et Haljas AS turustas need tooted
valjaspool Eestit oma titarettevotete kaudu, mis seab kahtlusele antud tdendite asjakohasuse maine ja
Gldtuntuse tdendamise osas.

Taotleja leiab oma vastuses, et vaidlustatud kaubamark on vaidlustusavalduse esitaja tahisest koheselt
erinev oma kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob
asjaomastest kaubamarkidest visuaalse Uldmulje. Samuti leiab taotleja, et esinevad kontseptuaalsed
erinevused vaadeldavate kaubamarkide osas, kuna vaidlustaja kaubamark selgelt viitab kohvile kui joogile.

Vaidlustaja leiab, et antud argumendid ei ole veenvad. Tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides,
kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes ning nendes situatsioonides puudub neil véimalus
vorrelda visuaalseid kaubamarkide aspekte ega tajuda kontseptuaalseid erinevusi. Seega antud toodete
omapara arvestades tuleb réhutada foneetilist kaubamarkide sarnasust ja vahendada visuaalsete ja
kontseptuaalsete erinevuste tdhtsust. Vaidlustaja leiab, et tarbija tellides kohvi lahtub kaubamargi
sOnalisest osast (MacCoffee ja McCAFE), kuna (ldjuhul edastab oma soovi tellida kohvi sdnades.
Vaidlustaja arvamusel on antud juhul vorreldavad sdnad foneetiliselt adrmiselt sarnased.
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Lisaks eeltoodule leiab vaidlustaja et, taotleja kaubamargi kujundus, mis koosneb kohvi tassist,
kohviubadest ja ovaalis tahisest 3 in 1 on kohvi osas kirjeldav ja seega ei saa eristada lihe ettevote tooteid
teise ettevote toodetest. Sellest tulenevalt ei saa antud elemendid olla maaravad kaubamarkide
dravahetamise tdendosuse hindamisel.

Taotleja leiab, et Macboffe® 3 in 1 + kuju kaubamirk on vaidlustaja varasema kaubamirgi taotlemise
kuupdevaks 18.04.2008 omandanud Eestis tldtuntuse ja téendab seda:

markimisvaarsete mutginumbritega;
pikkajalise kasutusega Eestis ja valjaspool Eestit;
kaubamargi tutvustamisega ajakirjanduses.

Vaidlustaja vaidleb sellele vastu ja leiab, et eelpool mainitud argumentide téttu ei saa olla kindel, et
taotleja vastuse Lisas 4 toodud arved tdendavad Mag6offee 3 in 1 + kuju toodete muiliki Eestis ja nendest ei
ndhtu, mis mahus on seda tehtud. Samuti puudub tilevaade sellest kui suure turu osa omab MaeCoffee 3 in 1
+ kuju Eestis turustatavate kohvijookide osas ja seega kas on eeldusi, et antud kaubamark oleks
18.04.2008 omandanud Eestis tldtuntuse.

Taotleja ei tapsusta kui kaua on kaubaméargi MacGoffee 3 in 1 + kuju tooteid Eestis turustatud vaid lihtsalt
mainib, et seda on tehtud aastaid. Esimene tdend selle kohta voiks olla 2007 a arved, kuid nende
asjakohasuse kohta on kahtlused juba eelnevalt esitatud.

Vaidlustaja ei saa ndustuda sellega, et kaubamargi tutvustamine ajakirjanduses oleks sedavord lai, et
sellega oleks véimalik omandada Uldtuntust. Taotleja vastuse lisas 5 on toodud kaks artiklit, milles
vorreldakse lahustavaid kohvijooke. Taotleja kaubamark on mdlemas mainitud kuid seda koos 8 teise
tootja omaga. Vaidlustaja leiab, et antud kaks artiklit ei ole piisav kajastus saavutamaks tldtuntust Eestis.

Taotleja vastuse Lisas 3 toodud mitmed kaubamargi Maeboffee 3 in 1 + kuju kasutamise niited parinevad
ajast, mis on hilisem kui 18.04.2008 ja seega ei saa tdendada vaidlustaja kaubamargi McCAFE taotlemise
hetkeks omandatud Uldtuntust Eestis. Viljatriikid www.youtube.com viitavad sellele, et MagGoffe8 e 3 in 1
+ kuju MacCoffee kaubamarki reklaamiti 2007 ja 2008 a ISU Euroopa lluuisutamise Meistrivdistlustel.
Lisatud materjalidest on ndha, et 2008 a Rootsis toimunud lluuisutamise Meistrivdistlusi kajastas ETV oma
uudistes nelja pdeva jooksul kokku vaid 2 minutit 57 sekundit. Samas ei ole teada kas tldse oli Maeboffes
3in 1 + kuju reklaam ndhtav ETV’s ja mis mahus.

Eeltoodud kokku véttes leiab vaidlustaja, et taotleja esitatud tdendid eraldi ja ka koos voetuna ei ole
piisavad, et tdendada MacGoffes 3 in 1 + kuju (ildtuntust Eestis seisuga 18.04.2008.

Lisad:

1. Tuntust ja mainet tdendavad materjalid;
2. Wikipeedia valjatriikk;
3. Haljas AS majandusaasta aruanne 2007.

Taotleja tdiendavad seisukohad

31.12.2013 esitas taotleja tdiendavad seisukohad, milles ta jaab taielikult oma juba esitatud seisukohtade
juurde. Seejuures taotleja lisab taiendavalt alljargnevat.

Taotleja taotleb kaubamargi MacGoffe8 3 in 1 + kuju registreerimist Eesti siseriikliku kaubamérgina ning
registreerimistaotlus on esitatud 29.09.2009. Seega tuleb vaidlustajal tdendada varasemate McCAFE
kaubamarkide korget eristusvéimet ja mainet Eesti territooriumil (Eesti tarbijate hulgas) kuupaeva
29.09.2009 seisuga.

Vaidlustaja ei ole lisanud vaidlustusavaldusele (ihtegi tdendit MCCAFE kaubamarkide kérge eristusvdime
ja/vbi maine tBendamiseks. Oma tidiendavatele seisukohtadele on vaidlustaja lisanud DVD plaadi
vaidlustaja sénul kaubamargi McCAFE tuntust tdendavate materjalidega (tdiendava vastuse lisa 1).
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Taotleja ei ndustu vaidlustajaga, kuna lisatud DVD plaadil olevatest materjalidest ei nahtu kaubamargi
MCcCAFE viidetavalt kérge eristusvbime ja maine Eestis, Eesti tarbijate hulgas, kuupieva 29.09.2009
seisuga:

Dokumendis "Germany McCafe store count net sales and guest count 2012... 2014.docx" ei sisaldu infot
kaubamargi McCAFE eristusvdime ja/vdi maine kohta Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga.

Kataloogides: 2007 France, 2007-2012 Bulgaria, 2008 France, 2008 Germany, 2009 France, 2009 Germany,
2010 France, 2010 Germany, 2011 France, 2011 Germany, 2012 France, 2012 Germany ja 2013 France
sisalduvad v&6rkeelsed materjalid ei paista sisaldavat mingit infot kaubaméargi MCCAFE eristusvéime
ja/vdi maine kohta Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga. Juhul, kui sellised andmed lisatud dokumentides
siiski sisalduvad ja vaidlustaja soovib neile kdesolevas asjas tugineda, palub taotleja vaidlustajal lisada
asjaomaste materjalide tdlked eesti keelde.

Kataloogis: Estonia sisaldub Uks pealkirjastamata ja allkirjastamata Excel-i tabel, kus on toodud McCAFE
kaubamargiga seotud miiligi netokdibe andmed Eestis aastatel 2009-2013. Nimetatud dokumendi
andmetest ndhtuvalt on selle koostanud Kaija Kevvai, kes on ajakirjanduse andmetel McDonalds'i
Baltikumi esindaja (Lisa 1). Sellest ndhtuvalt on kdnealune tabel vaadeldav vaidlustaja enese vaidetena,
milles sisalduvaid asjaolusid peab vaidlustaja tdendama. Kaesolevas asjas ei ole esitatud materjale, mis
kinnitaksid tabelis sisalduvaid andmeid.

Tabel sisaldab veergu 2009. a kohta, kuid ei ndahtu nimetatud tabelist, millise ajaperioodi jooksul (2009. a
kestel) selles esitatud netokdive saavutati. Taotleja margib, et vaidlustajal on kohustus t6endada oma
kaubamargi vdidetavat kdrget eristusvdimet ja mainet 29.09.2009 seisuga, so asjakohased, kasutamist
téendavad materjalid peavad puudutama ajaperioodi enne nimetatud kuupdeva. Kui jagada tabelis
esitatud 2009. a kaive kogu aastale, on (ihe kuu netokdive 1407 eurot, mis on vadga vdike, olles tdenaoliselt
|ahedane Eesti mainekamate kohvikute/sd6gikohtade pdevakiibele.

Esitatule tuginedes vaidleb taotleja vastu vaidlustaja vaitele, et 15.10.2013 tdiendava vastuse lisas 1
sisalduvatest materjalidest saaks teha jarelduse kaubaméargi MCCAFE viidetava kérge eristusvdime ja
maine kohta Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga, st taotleja jaamist seisu- kohale, et vaidlustaja
sellesisulised vdited on endiselt taielikult tdendamata.

Samuti on paljasdnaline vaidlustaja vaide, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud McCAFE kaubamérgist
juba palju varem kui see Eestisse joudis, olles sellega kokku puutunud reisides Euroopas voi kaugemalt.
Vaidlustaja ei ole pidanud vajalikuks esitada kdesolevas asjas ka materjale, kust nahtuks Eesti tarbijate
teadlikus McCAFE kaubamargist tulenevalt tarbijate reisimisest.

Asjakohatu on vaidlustaja seisukoht sellest, et taotletava kaubamargi kujunduslikud elemendid on kohvi
osas kirjeldavad. Taotletav kaubamark on erinevatest elementidest koosnev stiliseeritud tervikkujutis, mis
sisaldab kaubamargi Gldmuljes koheselt margatavaid elemente, mis ei anna tarbijatele mingit infot
asjaomase toote (lahustuva kohvi) omaduste kohta. Taotleja viitab sealhulgas MacCoffee logole, mida
muuhulgas kasutatakse triibuga kohvitassil, asjaolule, et kohvitass on kujutatud margi vasakus nurgas,
viltuses asendis, kohviubade keskel ning samuti kaubamargi taustakujundusele, mis on esitatud
erinevates toonides ning kus paikneb stiliseeritud kujutis aurust. Nii kaubamargi kujundus, kui ka selle
sOnaline osa, toetavad kaubamargi kontseptuaalset tdhendust, mis erineb varasematest kaubamarkidest,
peegeldades kaubamarkide tegelikke (erinevaid) kasutusvaldkondi (lahustuva kohvi tootmine ja
turustamine versus kohvikuteenused). Nonda sisaldab taotletav kaubamark eristusvdimelist ja tarbijatele
koheselt margatavat kujunduslikku terviklahendust, mis koos sOnalise osaga otseselt kujundab
kaubamargi visuaalset aga ka kontseptuaalset Uldmuljet. N6nda on vaar vaidlustusavalduse esitaja
jareldus, et nimetatud elemendid ei saa olla madravad kaubamarkide &dravahetamise tdendosuse
hindamisel. Tegemist on kaubamargi tGldmuljet otseselt kujundavate elementidega.

Vaidlustaja leiab oma taiendavates seisukohtades, et kuna tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides,
kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes, puudub neil vdimalus kaubamarke visuaalselt vorrelda
ning samuti ei tajuta kaubamarkide kontseptuaalseid erinevusi. Taotleja vaidleb nimetatule vastu - tellides
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toitlustusasutustes kohvi, tarbib ostja toitlustusteenust, mitte ei tee valikut, millise tootja kohvi kohvikus
omale osta, et kodus kohvi valmistada. Kiesolevas asjas vaidlustatud kaubamérki MacGoffee e 3 in 1 + kuju
ei taotleta (ega kasutata) mitte toitlustusteenuste osutamiseks (millega tegeleb vaidlustaja) vaid
lahustuva kohvi segude tootmiseks ja turustamiseks, mistdttu on vaidlustusavalduse kasitlus toitlustus-
teenuste osutamisest asjakohatu. Tarbija, kes soovib osta lahustuvat kohvi, ostab selle kauplustest, kus
nimetatud tooteid milakse, so toidupoodidest, kaubanduskestustest jne. On tavaparane, et jahvatud
kohvi ja kohviube, sealhulgas lahustuvaid kohvi segusid miiakse lettidelt, kust tarbijad saavad neid ise
valida. Seega teeb tarbija asjaomase ostuotsuse just antud toodete visuaalse vaatluse pdhjal.

Ulalviidatud erinevus turustuskanalite vahel kinnitab omakorda, et kdesolevas asjas tarbijate eksitamist ja
kaubamarkide seostamist ei esine - lahustuva kohvi kaasaostmiseks suunduvad tarbijad
jaemiligikohtadesse, kus antud tooteid mudakse ja kus asjaomast kaupa saab tootjate v6i muude
tunnuste pdhjal valida, mitte aga kohvikutesse. Samuti ei suundu tarbijad jaemligi- kohtadesse sooviga
osta kohviku toitlustusteenuseid. Seega, kuna pooled omavahel ei konkureeri, ei kasuta ka vastandatavad
maérgid Uksteist dra. MacGoffee 3 in 1 + kuju kaubamirgiga tooted on saanud nii Eestis kui ka naaberriikides
Venemaal ja Latis Gldtuntuks taotleja turundus- ja reklaamitegevuse tulemusena. Kummagi kaubamargi
Gha laienev kasutus kogu Euroopa Liidus ja vdljaspool seda nditab samuti, et kdnealused kaubamargid ei
takista teineteise eksisteerimist.

Toodule tuginedes on taotleja seisukohal, et vastandatavad kaubamargid on kontseptuaalsest ja
visuaalsest aspektist, so asjaomaste kaupade puhul kdige olulisematest aspektidest, erinevad - tarbijad ei
vaheta ostusituatsioonis &dra lettidelt valitavaid kaupu ja/vdi toitlustuskohtades osutatavaid teenuseid,
mis kannavad visuaalselt erinevaid tahiseid ning mille tdhendused on erinevad. Kuna kaubamarkide
dravahetamist ei esine, puudub kadesolevas asjas ka tdendosus, et tarbijad voOiksid asjaomaseid
kaubamarke omavahel seostada.

Olenemata kaubamirgitaotluse hilisemast esitamisest oli kaubamzirk Mae6offes 3 in 1 + kuju saavutanud
18.04.2008 seisuga lahustuvate kohvide hulgas hea maine ja tuntuse, mis kaheldamatult tdstab asjaomase
kaubamargi eristusvdoimet ja eristatavust kaubamargitaotluse esitamise hetke seisuga 29.09.2009,
vahendades veelgi kaubamarkide dravahetamise tdendosust.

Kaubamargi MacGoffee 3 in 1 + kuju varasemat kasutust tdendavate materjalide osas margib taotleja, et
tdendeid tuleb hinnata tervikuna. Haljas AS arvetest nihtuvalt on Mae6offee 3 in 1 + kuju mairgistatut
toodet enne 18.04.2008 Eestisse tarnitud ning ajakirjanduse valjatriikkidest nahtuvalt on asjaomaseid
kaupu Eestis ka reaalselt turustatud ja tutvustatud. Vaidlustaja poolt esitatud Haljas AS 2007. a
majandusaasta aruandest nahtuvalt podras Haljas AS 2007. a pohitahelepanu koost66 arendamisele
kaubanduskettidega ning oma turustatavate kaupade tutvustamisele labi erinevate miulgikampaaniate,
koolituste, degusteerimiste ja reklaami. Haljas AS tarnitavad tooted olid muligil kdigis Eesti suuremates
kaubanduskettides. Taotleja leiab, et nimetatust lahtuvalt ei ole kdesolevas asjas alust arvata, et
kaubamérki Maeboffes 3 in 1 + kuju kandvaid tooteid ei ole Eestis turustatud.

Kaubamargi Macboffee 3in 1 + kuju tutvustamise ja kajastamise osas 2007. ja 2008. a ISU Euroopa
[luusiutamise Meistrivdistlustel margib esmalt seda, et taotleja on toetanud Euroopa lluuisutamise
Meistrivdistlusi alates 2007. a. Alates 2008. a on taotleja olnud vdistluse ametlikuks sponsoriks. Nahtuvalt
taotleja 15.05.2013 vastuse lisast 3 esitatakse kaubaméarki MaeGoffe® e 3 in 1 + kuju asjaomase Urituse
ametlikul atribuutikal, sealhulgas sissepaasu véimaldavatel nimekaartidel, Grituse ametlikul programmil,
Urituse ametlikul veebilehel ning logona ka vdistlusareenidel. Kahtlust ei ole selles, et taotletavas
kaubamargis sisalduv logo MacCoffee oli ndhtav pea kdikide vdistlusest tehtavate televisiooniiilekanne
ajal. Sellega seoses margib taotleja, et eksitav on ka vaidlustaja rohutus sellest, et ETV kajastas vdistlust
oma uudistes nelja paeva jooksul vaid 2 minuti ja 57 sekundi ulatuses. Taotleja margib, et vaidlustaja on
jatnud tahelepanuta, et taotleja 15.05.2013 vastuse lisadest nahtuvalt kandis vdistlust Gle ka Eesti
telekanal "Kalev Sport" ning seda kogumahus 33 tundi ja 7 minutit. Lisaks sellele kandsid Uritust tile Eestis
nahtavad Soome ja Vene telekanalid aga ka Eurosport.
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Taotleja margib tdiendavalt, et kdesolevas asjas taotletavat kaubaméarki MacGoffe® 3in 1 + kuju on
kasutatud ja tutvustatud Eesti naaberriigis Venemaal alates 1994. a. 2003. a turuuuringu kohaselt oli
MacGoffe8 3 in 1 + kuju kaubamirk lahustuvate kohvide segmendis brandituntuse osas 5. positsioonil (ligi
50 % Venemaa tarbijaskonnast olid kdnealusest kaubamargist teadlikud, kusjuures ca 58 % tarbijatest
tarbivad seda kohvi igap&evaselt) (Lisa 2). 2007. a omistati kaubamérgile Mae6offe8 3 in 1 + kuju Venemaal
superbrandistaatus ja kaubamarki nimetati ka tugevaimaks Singapuri brandiks aastatel 2003, 2004, 2005
ja 2006 (Lisa 3).

Vaidlustaja ei ole esitanud k&desolevas asjas materjale, kust ndhtuks vastandatavate McCAFE
kaubamarkide vaidetav kdrge eristusvéime ja/vdi maine Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga. Seetdttu
tuleb kdesolevas asjas lahtuda sellest, et vaidetavat korget eristusvGimet ja tuntust vaidlustatud
kaubamargi taotluse esitamise kuupdeval ei esinenud.

Kaubamarkide vordluse osas on ekslik vaidlustaja seisukoht, nagu ei tuleks kaesolevas asjas lahtuda
vaidlustatud kaubamargist Macboffee 3in1 + kuju sellisena nagu sellele iguskaitset taotletakse.
Taotletava kaubamargi Gildmuljet kujundavad sdnalise elemendi kdrval otseselt ka tahise kujunduslikud
elemendid nende eriomases vormis ja kombinatsioonis. Asjaolu, et vastandatavates kaubamarkides
figuratiivsed elemendid puuduvad, ei tdhenda seda, et taotletava kaubamargi kujunduse vdiks
kaubamargivordluses kdrvale jatta. Seda eriti kaupade osas, mida tarbijad valivad kaubanduskeskustes
riiulitelt, arvestades eelkdige kaubamarkide visuaalset aga ka kontseptuaalset aspekti. Taotleja jaab
seisukohale, et tulenevalt kaubamarkide vahelistest erinevustest, ei esine nende osas dravahetamise
tdendosust.

Kaubamarkide aravahetamise téendosust vahendab veelgi taotletava kaubamargi tuntus ja maine Eestis
lahustuvate kohvide segmendis - tulenevalt asjaomase toote turustamisest aga ka tutvustamisest nii
ajakirjanduses ja televisioonis, teadsid tarbijad 29.09.2009 seisuga kaubamarki/toodet Macboffee 3 in 1 +
kuju ja tundsid selle taotleja lahustuva kohvina ara.

Kdigele esitatule tuginedes jaab taotleja seisukohale, et kaubamargi Mag6offe8 3 in 1 + kuju osas ei esine
KaMS § 10 Ig 1 p-des 2 ja 3 satestatud Giguskaitset valistavad asjaolusid - taotletav kaubamark ei riku
vaidlustusavalduse esitaja digusi. Seetdttu on vaidlustusavaldus alusetu ja see tuleb jatta taies ulatuses
rahuldamata.

Lisad:

1. Valjatrikk veebilehelt www.tarbija24.ee;
2. Viljavote Venemaa 2003. aasta turuuuringust;
3. Valjatrikk veebilehelt www.andhranews.net.

Vaidlustaja tdiendavad t6endid

30.03.2015 esitas vaidlustaja oma seisukohtade tdenduseks taiendavad tdendid.

Taotleja arvates DVD plaadil olevatest materjalidest ei ndhtu kaubamargi MCCAFE k&rge eristusvdime ja
maine Eestis. Taotleja vaidab, et dokumendis ,Germany McCafe store count net sales and guest count
2012 ... 2014 ei sisaldu infot kaubamargi McCAFE eristusvdime ja/vBi maine kohta Eestis kuupieva
29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et selline jareldus on vaar. Esitatud dokumendis on toodud kaks graafikut
(mugavuseks lisatud allpool).
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Esimene néditab Saksamaal tegutsevate MCCAFE kohvikute arvu aastate 2004 kuni 2014 Idikes. 2008
aastal oli Saksamaal 539 McCAFE kohvikut. Teises graafikus roheline joon niitab McCAFE kohvikute
mutgiandmeid miljonites eurodes ja sinine kilaliste arvu miljonites aastate 2004 kuni 2014 |6ikes. 2008.
a kaive oli 68,5 miljonit eurot ja kilastajate arv oli 22,2 miljonit kiilastajat. Arvestades asjaolu, et Eesti
tarbijad reisivad nii era kui ka ari eesmarkidel Saksamaal, siis on suur tdendosus, et nad on korduvalt
kilastanud enne 29.09.2009 McCAFE kohvikuid ja on sellest kaubamargist ja selle mainest teadlikud.
Eriti arvestades seda, et enne 29.09.2009 oli neid kohvikuid vahemalt 539 ja kilastajaid 22,2 miljonit.

Samuti leiab taotleja, et DVD plaadil toodud aastaarvude ja riikide nimedega kaustad sisaldavad
voorkeelseid materjale ja ei sisalda mingit infot kaubamargi MCCAFE eristusvdime ja/vdi maine kohta
Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja arvates on selline jareldus vaar. Eesti tarbija reisib palju
ning Eesti kuulub Euroopa Uhenduse (ihtsesse turgu, kus on kaupade ja teenuste vaba liikkumine. Seega
antud materjalid tdendavad Euroopas reisi voi muul eesmargil viibiva Eesti tarbija voimaliku kokkupuudet
vaidlustaja kaubamarkidega McCAFE ja sellest kokkupuutest tekkiva maine ja eristusvdime loomist.
Vaidlustaja esitab Statistikaameti valjavotted eesti elanike reisimise kohta Euroopa Liitu enne 29.09.2009
(Lisad 1-3). Arvestades asjaolu, et alates 2007 a on Euroopa Liitu reisinud 66bimisega suurusjargus
300 000...500 000 eesti elanikku aastas, siis on vaga tdendoline, et osa nendest on puutunud vaidlustaja
kaubamargiga kokku ka valjaspool Eestit ja seega on sellest teadlikud. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja
esitatud materjalid asjakohased ning tdendavad kaubamargi McCAFE tuntust.

Kaubamargist vGidakse olla teadlikud ka siis, kui seda Eesti turul otseselt ei kasutata (tooteid ja teenuseid
ei pakuta), kuid see on maailmas tuntud ja laialt levinud. Naitena voiks tuua Uldtuntud asjaolu, et
luksusautode Rolls-Royce kaubamark on Eestis tuntud ja mainekas kuid samas puudub Eestis selle
kaubamargi esindus ja vaga vahestel eesti tarbijatel on selline sGiduauto olemas. Teise naitena voiks tuua
Gle maailma sh Eestis tuntud kohvikuketti STARBUCKS, mis Eestis ei tegutse, kuid on siiski eesti tarbijate
seas tuntud.

Sellega soovib vaidlustaja ndidata, et maine ja tuntuse saavutamiseks ei pea alati Eesti turul tegutsema ja
seda on vdéimalik teatud olukorras saavutada ka teistes riikides tegutsemise kaudu. Seda eriti siis, kui
tegemist on Glemaailmselt tuntud ja laialt kasutuses oleva kaubamargiga. Vaidlustaja arvates MCCAFE
kaubamark kuulub selliste kaubamarkide hulka, eriti arvestades asjaolu, et sama Mc algusega ja
kontseptsiooniga maailmakuulus McDonalds kaubamaérk on Eestis kasutusel juba aastast 1995 (lisa 4).
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Vaidlustaja leiab, et DVD plaadil toodud materjalide télkimine ei ole majanduslikult pdhjendatud. Seda
eelkdige tulenevalt sellest, et lisatud dokumentidest on selgelt tuvastatav vaidlustaja kaubamark
MCcCAFE ning k3esoleva vaidlusega seotud kaupade pildid. Suurem osa neist materjalidest on
avalikustatud enne 29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et eeltoodust tulenevalt on véimalik ka ilma télkimata
tuvastada vaidlustaja kaubamarkide kasutust.

Vaidlustaja soovib juhtida tihelepanu, sellele, et temale kuulub Uhenduse kaubamark reg nr 006870851
MCcCAFE, mis on registreeritud sh klass 30 kuuluvate toodete kohv osas. Seega tuleks jatta tdhelepanuta
kdik taotleja argumendid selle kohta, et puudub dravahetamise tdendosus, kuna vaidlustaja MCCAFE
kaubamargid on registreeritud klassi 42 ja 43 teenuste osas. Vaidlustajale kuulub eelmainitud kaubamark,
mis on taotleja kaubamargiga registreeritud identsete kohvi kaupade osas klassis 30 ja taotleja vastus,
milles kasitletakse vaid vaidlustaja 42 ja 43 klassi kuuluvaid kaubamarke ei ole taielik ja jatab eksliku mulje.

Samas soovib vaidlustaja juhtida tdhelepanu asjaolule, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus
kohvikud pakuvad lisaks kohvikuteenusele sama kaubamargiga kohvitooteid (nii kohviubade n&ol kui ka
jahvatatud kujul). Vaidlustaja tdendab seda jargmisega:

Coffee In. Ule eesti 23 kohvikut (Lisa 5) milles lisaks valmis kohvi jookidele miitiakse ka kohvi. Lisatud on
pilt Tallinna Ulemiste keskuse Coffee In kohvikust (Lisa 6) ja sealt ostetud Coffee In kohvist ja (Lisa 7);

Gourmet Coffee. Tallinas Kadriorus asuv kohvik Gourmet Coffee (Lisa 8), mis pakub laiaulatusliku valikut
kohvist (nii ubadena kui ka jahvatatud kujul), mis on téhistatud sama kaubamargiga Gourmet Coffee nagu
kohvik ise. Lisatud on pilt Gourmet Coffee kohvikust ostetud kohvist koos arvega (Lisa 9);

Blender. Tallina Ulemiste keskuses asuv kohvik Blender (Lisa 10 ja Lisa 11). Kohvik Blender samuti pakub
miligiks Blender kaubamargiga tadhistatud kohvi (Lisa 12). Lisatud on pilt Blender kohvikust ostetud
kohvist koos arvega (Lisa 13).

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja arvamusel, et on téendust leidnud asjaolu, et Eesti tarbijad on
harjunud nagema kohvi tooteid ja kohvikuid, mis on tadhistatud identsete kaubamarkidega. Sellest
tulenevalt saab kohvi osas teha jarelduse, et kohvikute teenused ja kohv kui klassi 30 kuuluv toode on
samaliigilised. See omakorda suurendab vaadeldavate kaubamarkide aravahetamist. Seega tarbijad
vOivad arvata, et taotleja kaubamargiga tdhistatud klassi 30 kuuluvad tooted périnevad vaidlustaja
kohvikutest ja/v8i on toodetud vaidlustaja ndusolekuga.

Lisad:
1. Eesti Elanike O6bimisega vilisreisid 2007-2008;
2. Eesti Elanike O6bimisega vilisreisid 2007-2008 (EL 15);
3. Eesti Elanike Odbimisega vilisreisid 2009 (1. ja 2. kvartal) (EL 15);
4. Meie ajalugu - McDonald's.
5. Coffee In tutvustus;
6. Coffee In Ulemiste kohvik;
7. Coffee In arve;
8. Gourmet Coffee tutvustus;
9. Gourmet Coffee arve;
10. Blender - Juice & Coffee Bar tutvustus;
11. Blender Ulemiste kohvik véljast;
12. Blender Ulemiste kohvik seest;
13. Blender arve.

Taotleja vastus vaidlustaja tdiendavate t6endite osas

Taotleja 08.07.2015 teatab, et jadb kdikide oma antud asjas juba seni esitatud vastuvaidete ja selgituste
juurde ning esitab kdesolevaga oma tdiendava seisukoha eelkdige vaidlustusavalduse esitaja 30.03.2015
vastuse ja sellele lisatud materjalide osas.
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Taotleja on selgitanud, et vaidlustatud kaubamargi registreerimistaotlus esitati 29.09.2009. See tahendab
seda, et juhul, kui vaidlustaja soovib tugineda oma varasema kaubamagi mainele vdi tuntusele, on tal
kohustus tdendada, et vdidetav maine ja tuntus esinesid 29.09.2009.

Kuna vaidlustatud kaubamargi registreerimist taotletakse Eestis, tuleb vaidlustusavalduse esitaja
kaubamargi vdidetavat mainet ja tuntust hinnata lahtudes Eesti tarbijaskonnast.

Vaidlustaja on kdesolevas asjas esitanud diagrammid, mis sisaldavad andmeid McCAFE kohvikute arvu
kohta Saksamaal aastatel 2004 kuni 2014, samuti MCCAFE kohvikute muliginumbreid ja kilastajate arvu
aastatel 2004 kuni 2014. Vaidlustaja vaidab, et kuna Eesti tarbijad reisivad nii era kui ka ari eesmarkidel
Saksamaal, siis on suur tdendosus, et nad on korduvalt kilastanud McCAFE kohvikuid enne 20.09.2009
ja on sellest kaubamargist ja selle mainest teadlikud. T6éendamaks asjaolu, et Eesti tarbijad reisivad palju,
on vaidlustaja lisanud oma vastusele valjatriikid Statistikaameti andmebaasist (30.03.2015 vastuse lisad
1-3).

Taotleja vaidlustaja jareldustega ei ndustu. Esitatud diagrammid ei sisalda andmeid ei Eesti territooriumi
ega Eesti tarbijate kohta. Enamgi veel, valjatrikid Statistikaameti andmebaasist sisaldavad Uldist Eesti
elanike reiside arvu Euroopa Liidu liikmesriikidesse aastatel 2007-2009 — osa andmetest puudutab reise
Euroopa Liidu mistahes 15-sse liikkmesriiki ja osa reise Euroopa Liidu mistahes 25-de liikkmesriiki. Nimetatud
andmete pinnalt ei ole véimalik teha jareldusi mitte (ihegi konkreetse riigi kohta. Samuti puudutavad
esitatud andmed (ksikute reiside arvu, mitte aga valisriikidesse reisinud tarbijate arvu. Reiside arvu
asjakohatust ilmestab muuhulgas see, et kuna osa Eesti elanikest t66tavad valismaal, on vdga tdenaoline,
et nad on reisinud oma tdéokoha riiki oluliselt sagedamini kui (ks kord aastate 2007-2009 jooksul.

Toodust nahtuvalt on vaidlustaja eelkasitletud andmetele tuginevad jareldused oletuslikud — esitatud
téenditest ei ndhtu valisreise teinud Eesti elanike arv. Samuti ei sisalda kdnealused materjalid mingit infot
Eesti tarbijate arvu kohta, kes on MCCAFE kohvikuid tegelikult kilastanud vdi kes neid kohvikuid
tegelikult teavad.

Nénda on vaidlustaja vaited kaubamirgi MCCAFE maine ja tuntuse kohta Eesti tarbijate hulgas
29.09.2009 seisuga hiipoteetilised ja need ei tugine esitatud materjalidele.

Asjakohatud on ka vaidlustaja viited kaubamarkide Rolls-Royce ja STARBUCKS tuntuse kohta. Vaidlustaja
ei ole tdendanud, et MCCAFE kaubamargi ajalugu, maine ja tuntus oleks olnud Eestis 29.09.2009 seisuga
vorreldav eelnimetatud kaubamarkide maine ja tuntusega.

Vaidlustaja vaidab, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus kohvikud pakuvad lisaks
kohvikuteenusele sama kaubamargiga kohvitooteid (nii kohviubade naol kui ka jahvatatud kujul). Selle
tdendamiseks on vaidlustaja esitanud moéned valjatrikid 3-It Eestis tegutseva kohviku veebilehtedelt
(Lisad 5, 8 ja 10) aga ka kohvikutes tehtud fotod (Lisad 6, 7, 9, 11-13). Sellele tuginedes on vaidlustaja
jareldanud, et kohvikuteenused ja klassi 30 kuuluvad tooted on samaliigilised, mis omakorda t&stab
vaadeldavate kaubamarkide dravahetamise tdendosust.

Taotleja vaidleb nimetatule vastu. Esiteks, ka nimetatud asjaolu tuleb téendada 29.09.2009 seisuga.
Vaidlustaja poolt esitatud materjalid kannavad kuupdeva 30.03.2015, mistottu ei sisalda antud materjalid
infot, mis véimaldaks hinnata olukorda vaidlustatud kaubamargi taotluse esitamise kuupdeva seisuga.
Lisaks sellele puudutavad vaidlustaja materjalid iksnes 3 kohvikut. Olgugi, et ks nendest — Coffee In —on
teeninduskett, mis hélmab 23 kohvikut, asuvad ka antud ettevotte midgipunktid tiksnes 3 Eesti linnas —
Tallinnas, Tartus ja Keilas ega ole seega suurele osale Eesti tarbijatest igapaevaselt kadttesaadavad (nt
Kuressaares, Parnus, Viljandis, Paides, PGlvas, Narvas, Kohtla-Jarvel, Rakveres jne). VOttes arvesse ka
asjaolu, et Eestis on kokku enam kui 677 kohvikut (Lisa 1), on selge, et vaidlustaja poolt esitatud materjalid
on ebapiisavad jareldamaks, et Eesti keskmine tarbija on harjunud ostma kohviubasid ja/vdi jahvatatud
kohvi kohvikutest.

Seega on vaidlustaja teenused (kohvikuteenused) ja taotleja kaubad (lahustuv kohv) erinevad — neid
turustatakse erinevates milgikohtades, ostetakse erinevatel juhtudel ja eesmarkidel. Seega on tegemist
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eriliigiliste kaupade ja teenustega, mis omakorda on ka eraldivdetuna piisav valistamaks vastandatavate
kaubamarkide vahelist konflikti.

Eeltoodule tuginedes jadb taotleja seisukohale, et varasem kaubamark ei olnud kaesolevas asjas
vaidlustatud kaubamargi taotluse esitamise ajal Eestis mainekas ja sellel puudus ka tavaparasest tugevam
eristusvdime.

Taotleja jadb samuti seisukohale, et kdesolevas asjas vastandatavate kaubamarkide vahel puudub
vastuolu — kaubamargid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad ning eriliigilised on ka
asjaomaste kaubamarkide kaubad ja teenused. Aravahetamise tdendosust vihendab omakorda asjaolu,
et taotletav kaubamark on lahustuvate kohvide valdkonnas Eesti tarbijatele tuntud tulenevalt antud
kaubamarki kandva lahustuva kohvi varasemast turustamisest Eestis.

Taotleja tooted on olnud alates 1994. a turul enam kui 20 riigis paralleelselt vaidlustaja teenustega.
Taotlejale teadaolevalt ei ole lihtegi reaalset konflikti vGi tarbijate eksitamise juhtu ette tulnud. Asjaolu,
et nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamarkide kaitset laiendatakse kogu Euroopa Liidus ja sellest
valjaspool, naditab Uheselt, et mitte kummagi poole kaubamargi kasutamine ei ole avaldanud kahjulikku
mdju teise poole kaubamargile.

Lisa: Valjatriukk kohvikute arvu kohta Eestis.

Vaidlustaja veelkordsed tdiendavad toendid

Vaidlustaja esitas 01.04.2016 komisjonile tdiendava kirja, kus jaab esialgses vaidlustusavalduses esitatud
seisukohtadele ning lisas jargmised taiendavad téendid.

Vaidlustaja soovib juhtida komisjoni tahelepanud hiljutisele 03.09.2015 Euroopa Kohtu lahendile C-
125/14, mis on antud vaidluse lahendamiseks darmiselt oluline. Euroopa Kohus leidis, et kui varasema
kaubamargi maine on tdendatud liidu olulises osas, mis vdib vastavalt olukorrale Uhtida (heainsa
lilkmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku
kaubamargi registreerimise taotlus, tuleb jareldada, et see kaubamark on omandanud maine liidus (p 25).

Vaidlustajale kuuluvad jargmised registreeritud EL kaubamargid:

McCafe, EL kaubamirk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupdev 01.04.1996,

registreerimise kuupaev 25.11.1998, klassis 42;

McCafe, EL kaubamirk , reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupdev 18.04.2008,

registreerimise kuupaev 11.03.2013 klassis 29 ja 30 (sh kohv ja kohvi aseained).
Eeltoodud kohtulahendist tulenevalt EL kaubamarkide puhul véib piisata sellest, kui on tdendatud maine
kas voi Uhes liikmesriigis selleks, et tuvastada maine olemasolu EL olulises osas. Samuti on kohus
selgitanud, et maine ei pea olema tdendatud liikmesriigis, kus vaidlus toimub. Vaidlustaja leiab, et antud
otsus on aarmiselt oluline kdesolevas vaidluses, kuna see vGimaldab vaidlustajal tugineda maine
olemasolule EL olulises osas ja selleks ei pea ilmtingimata tuginema maine olemasolule Eestis enne
taotluse esitamise kuupadeva 29.09.2009.

Eeltoodust tulenevalt esitab vaidlustaja tdiendavaid materjalid tdendamaks EL kaubamarkide reg nr
000058438 ja reg nr 006870851 maine olemasolu EL olulises osas.

Kaubamargi McCafe kasutamise geograafilist ulatust Euroopa Liidus tdendab vaidlustaja McCafe
kohvikute loeteluga (lisa 1-2). 31.12.2008 seisuga oli Euroopas 754 McCafe kohvikut ja 2009. a tuli juurde
veel 272 McCafe kohvikut. McCafe kohvikud olid taotluse esitamise hetkel 27’st Euroopa Liidu
lilkmesriigist 19'nes, mis teeb ile 70 % liikmesriikidest.

AUSTRIA

Esimene McCafe kohvik avati 2006. a ja selle I8puks oli Austrias 6 McCafe kohvikut. 2007. a arv tdusis
19’le, 2008. a oli juba 50 kohvikut ja 2009. a arv tdusis 109 kohvikuni.
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Alates avamisest kuni 2009. a septembrini kulutas McDonalds reklaamile 1497213EUR, millest vaid 2008.
a kulus 518659EUR. 2008. a McCafe kohvikutest saadud muigitulu oli 4301553EUR ja 2009 a —
11393504EUR. 2008. a suvel sooritatud turuuuring tuvastas, et 78 % kisitletust tundsid McCafe
kaubamarki.

ITAALIA

Esimene McCafe kohvik avati Milanos 2005 a. 2008. a oli Itaalias 72 McCafe kohvikut. 2009. a avati veel
23 McCafe kohvikut. Kdesolevale on lisatud loetelu Itaalias avatud kohvikutest koos asukohtadega, mis
kajastab laiaulatusliku geograafilist jaotust Itaalias (lisa 3-4). 2007 a. kasvas McCafe miitgitulu vdrreldes
eelmise aastaga 115 % ja 2008. a 34,9 % (lisa 5). Samuti on lisatud pildid Itaalia McCafe kohvikust, mis
on tehtud enne taotluse esitamise kuupieva 29.09.2009 (lisa 6-8). Lisaks on esitatud McCafe kohvikutes
kasutatavate meniude ja reklaamide materjalid (lisa 9).

BULGAARIA

2008. a oli Bulgaarias 2 McCafe kohvikut ja 2009. a I6puks oli neid juba 4. Kidesolevaga on lisatud
valjatrikid Bulgaaria McDonald’si kodulehelt www.mcdonalds.bg, mis arhiveeriti 15.09.2008 archive.org’i
poolt. www.archive.org on mittetulundusihing, mille eesmark on arhiveerida internetis asuvaid kodulehti
luues vGimaluse rdnnata ajas tagasi. Lisa 10 viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel
www.mcdonalds.bg oli McDonaldsi restoranide loetelus mainitud dra kaks McCafe kohvikut. Lisa 11
viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel www.mcdonalds.bg tutvustati McCafe kohvikut ja seal
miilidavaid tooteid.

[IRIMAA

Esimene kohvik avati 2002. a ja 2008. a I8ppuks oli lirimaal 6 McCafe kohvikut. Lisa 12 on artikkel lirimaa
kodulehelt www.breakingnews.ie, mis avalikustati 15.07.2002 esimese McCafe kohviku avamise puhul.
Lisa 13 on archive.org’i poolt 21.09.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.ie kodulehes avaldatud McCafe
kohviku kontseptsiooni tutvustus ja McCafe kohvi tutvustus.

LEEDU

Esimene kohvik avati 8.07.2009 Siauliais (lisa 14) ja teine kohvik 16.09.2009 Vilniuses (lisa 15).
LATI

Esimene kohvik avati 13.05.2009 Riias. Lisas 16 on ekraanitdmmis YouTube.com keskkonnas 15.05.2009
postitatud videost milles on ndha McCafe kohvikut selle avamise kuup&eval. Video McCafe kohviku
avamisest, vt https://www.youtube.com/watch?v=ghTSdEcQ8Ac

MALTA

Maltas oli 2008. a seisuga 3 McCafe kohvikut. Lisatud on artikel, mis ilmus uudiste portaalis
www.timesofmalta.com 25.02.2007, mis kajastab uue McCafe kohviku avamist Maltas (lisa 17).

POOLA

Poolas avati esimene McCafe kohvik 2008. a juulis ja aasta I8puks oli neid 4. 2009. a juba 6. Lisatud on
véljatrikk kodulehel www.warsawvoice.pl ilmunud artiklist, mis teavitab esimese McCafe kohviku
avamisest Poolas ja McCafe kohvikute kontseptsioonist (lisa 18). Lisaks eeltoodule on lisatud véljatriikk
McDonald’s Facebook.com lehelt, mis viitab McCafe kohvikule juba 2008. a (lisa 19).

PRANTSUSMAA

Esimene McCafe kohvik avati Pariisis 2004. a. Lisame loetelu McCafe kohvikutest, mis on avatud aastate
jooksul 2004 kuni 2009 (lisa 20-21). 2008. a seisuga oli Prantsusmaal 40 McCafe kohvikut ja 2009. a
jooksul avati veel 39 kohvikut.
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McCafe kohvikutest 2007. a (21 kohvikut) saadud miitigitulu oli 2100139EUR. 2008. a (40 kohvikuga) oli
mitigitulu 5171372EUR. 2009. a (79 kohvikuga) oli mutgitulu 8914550EUR.

Lisatud on 2008. a périt reklaammaterjal McCafe kohvi kohta (lisa 22). Turundusmaterjalid 2007. a (lisa
23). McCafe toodete pakendi tellimusjoonis, mis on tdhistatud kuupdevaga 29.12.2005 (lisa 24). Samuti
on lisatud hulga teisi reklaammaterjale, brosiiiire ja katalooge, mis kajastavad McCafe tooteid ja
turundust (lisa 25-30).

SAKSAMAA

Saksamaal on suurim McCafe kohvikute kontsentratsioon Euroopas. 2005. a oli Saksamaal vaid 7
McCafe kohvikut. Samas juba jargmise aasta (2006) mais avati Kdlnis sajas McCafe kohvik. 2008. a
seisuga oli Saksamaal 539 McCafe kohvikut ja 2009 — 656.

Lisatud on 2006. a september/oktoober ajakirjas FoodChain ilmunud artikkel ,McDonalds Germany*,
milles kirjeldatakse McCafe edu Saksamaal (lisa 31). 2006. a oli McCafe suuruselt teine kohvikute kett
Saksamaal. Teostatud turuuuringud tuvastasid, et 97 % kiilastajatest meeldib McCafe kohviku
kontseptsioon. Saksamaa McCafe kohvikute mudgitulu numbrid on juba varasemalt esitatud, kuid
mugavuse eesmargil on need lisatud veelkord (lisa 32).

Lisa 33 on archive.org’i poolt 31.01.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.de kodulehes avaldatud McCafe
alamlehed ,McCafe”, ,,McCafe Produkte”, ,,McCafe H@ppy Hour”, ,,McCafe Winterwonne®.

UNGARI

Esimene McCafe avati juunis 2003. 2008. a oli juba 30 McCafe kohvikut ja 2009. a avati lisaks veel 5
kohvikut (lisa 34-35). Ungari McCafe kohvikute migitulud on toodud forintides (HUF) lisades 36-37.
Lisaks on esitatud mdned pildid McCafe kohvikust (lisa 38) ja archive.org’i poolt 01.10.2008 arhiveeritud
www.mcdonalds.hu kodulehes avaldatud McCafe reklaamist (lisa 39).

Vaidlustaja on varasemate seisukohtade ja tdenditega ning samuti kdesolevas taotluses esitatuga toonud
vdlja asjaolud, mis vdoimaldavad jareldada, et eelmainitud EL kaubamargid reg nr 000058438 ja reg nr
006870851 on omandanud maine Uhenduse territooriumi olulises osas kohviga seotud kaupade ja
kohvikutega seotud teenuste osas.

Eeltoodud asjaolude tuvastamine on oluline nii KaMS § 10 Ig 1 p 2 kui ka p 3 Giguskaitset valistavate
asjaolude tuvastamisel. KaMS § 10 Ig 1 p 2 puhul tuleb arvestada asjaoluga, et mainekate ja tuntud ning
seega korge eristusvdimega kaubamarkide puhul on suurendatud dravahetamise tdendosuse oht. Samas
KaMS § 10 Ig 1 p 3 puhul on maine olemasolu (iks eeldustest tuvastamaks, kas varasema kaubamargi
mainet vOi eristusviéimet voidakse hilisema kaubamargiga kahjustada voi ara kasutada.

Lisad:

McCafe kohvikute arvud 2008-2010;
McCafe kohvikute arvud 2008-2010 (Osaline tdlge EE);
McCafe Ristoranti;

McCafe restoranid (EE tdlge);

McCafée NDA;

con persone;

IMGP0O086;

senza persone;

. McCafe reklaamid ja meniii;

10. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria McCafe;
11. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria McCafe 2;
12. BreakingNews.ie 15.07.2002 McCafe Ireland;

LN AEWN PR
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13. Web Archive 2008.09.21 Ireland McCafe;

14. Facebook 2009.07.16 Lithuania McCafe 3 (esimene McCafe Leedus);
15. Facebook 2009.09.04 Lithuania McCafe 3 (McCafe Vilnius);
16. Youtube.com 15.05.2009 McCafe Latvia;

17. TimesOfMalta.com 25.02.2007 (McCafe Malta);

18. TheWarsawVoice 30.07.2008 McCafe Poland;

19. Facebook 2008 Poland McCafe;

20. McCafé Restaurant List from 2004 to 2009;

21. McCafé Restoranid Loetelu alates 2004 kuni 2009 (EE tolge);
1. 22 4X3 McCafe;

22. Guide Galette des rois Infographie V6 def;

23. 18X7X29 50243 BAT;

24. Menu Board;

25. magnetiks;

26. CRT and depliant140x140;

27. Chevalets 120x160 - 3 versions 2008 janv;

28. Catalogue Com Mc café;

29. 120x176 McCafe 5e;

30. McDonald's Germany - FoodChain (september 2006);

31. Germany McCafe store count net sales and guest count 2012... 2014;
32. Web Archive 2008.01.31 Saksamaa McCafe;

33. McCafé 2003-2015;

34. McCafé 2003-2015 (tdlge EE);

35. McCafe _sales_GC_store_nr;

36. McCafe _sales_GC_store_nr (tdlge EE);

37. McCafe pildid;

38. Web Archive 2008.10.01 Hungary McCafe.

Taotleja vastus vaidlustaja 01.04.2016 esitatud tdiendavatele tdenditele

Taotleja jaab 20.08.2016 esitatud vastuses varasemalt esitatu juurde ja vastab Ulksnes vaidlustaja
01.04.2016 kirjale ja tdenditele.

Vaidlustaja tugineb Euroopa Kohtu kohtuasjas C-125/14 tehtud otsuse punktile 25, mille kohaselt, kui
varasema Uhenduse kaubamargi maine on téendatud liidu olulises osas, mis vdib vastavalt olukorrale
Uhtida Uheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud
hilisema siseriikliku kaubamargi registreerimise taotlus, tuleb jareldada, et see kaubamark on omandanud
maine liidus. Taotleja ei ndustu vaidlustusavalduse esitaja ldhenemisega — vaidlustusavalduse esitaja on
toélgendanud eelviidatud kohtuotsust valesti, jattes arvesse votmata kohtu samas otsuses antud vastuse
neljandale kiisimusele. Vastuses neljandale kiisimusele on kohus viidanud varasemale kohtupraktikale,
markides, et juhul, kui asjaomane avalikkus ei seosta varasemat Gihenduse kaubamarki hilisema siseriikliku
kaubamargiga, see tdhendab ei loo nende vahel seost, siis ei kasuta hilisema kaubamargi kasutamine
direktiivi 2008/95 artikli 4 16ike 3 mottes ebadiglaselt dra ega kahjusta varasema kaubamargi
eristusvbimet voi mainet. Kui eeldada, et varasem Uhenduse kaubamark on tundmatu selle liikmesriigi
asjaomasele avalikkusele, kus hilisema siseriikliku kaubamargi registreerimist on taotletud, mida tuleb
kindlaks teha eelotsusetaotluse esitanud kohtul, ei kasutaks siseriikliku kaubamargi kasutamine
pOhimotteliselt ebadiglaselt dra ega kahjustaks varasema kaubamargi eristusvbimet vOi mainet
(kohtuotsuse C-125/14 punktid 28 ja 29).

Kohus on otsuse C-125/14 punktis 31 taiendavalt markinud, et direktiivi 2008/95 artikli 4 13ikes 3 ette
nahtud kaitse kohaldamiseks peab varasema (ihenduse kaubamargi omanik tdendama, et hilisema
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kaubamargi kasutamine ,kasutaks ebadiglaselt dra voi kahjustaks varasema kaubamargi [eristusvéimet]
vBi mainet”, ning seetdttu tdendama kas seda, et tema kaubamarki direktiivi 2008/95 artikli 4 Idike 3
tahenduses tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse voi, kui see ei ole nii, seda, et esineb tdsine oht, et
selline rikkumine leiab tulevikus aset. Sellisel juhul peab hilisema kaubamargi omanik tdendama, et tema
nimetatud kaubamargi kasutamine on pdhjendatud.

K&iki eelnimetatud kaalutlusi arvestades on Euroopa Kohus oma otsuse nr C-125/14 punktis 34 leidnud,
et kui varasem Uihenduse kaubamark on omandanud maine liidu territooriumi olulises osas, mitte aga
selle liikmesriigi asjaomase avalikkuse seas, kus vastulause esemeks oleva hilisema siseriikliku kaubamargi
registreerimist on taotletud, vdib thenduse kaubamargi omanikule laieneda direktiivi 2008/95 artikli 4
|6ikes 3 ette nahtud kaitse, kui nimetatud avalikkuse éarilises mottes markimisvaarne osa teab seda
kaubamarki, loob selle ning hilisema siseriikliku kaubamargi vahel seose ning vGttes arvesse kdiki asjas
tahtsust omavaid tegureid, ihenduse kaubamarki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle satte
tdhenduses voi, kui see ei ole nii, esineb tdsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Vaidlustaja on lisanud kirjalikule vastusele 39 lisa selleks, et tdendada McCafe kohvikute leviku
geograafilist ulatust kdesolevas asjas vaidlustatava kaubamargi taotluse esitamise kuupaeva 29.09.2009
seisuga:

Lisa Dokument Kommentaarid

Lisad 1ja2 | McCafe arenguraport | 2008. a oli Euroopas 796 McCafe kohvikut, kuid Eesti Vabariigis
oli neid 0. McCafe kohvikuid ei olnud ka Eesti Euroopa Liitu
kuuluvates naaberriikides Soomes ja Latis. Rootsis oli vaid 1
McCafe kohvik.

Lisad 3 ja 4 Kohvikute nimekiri Vastavalt antud nimekirjale oli Itaalias 2008. a avatud 57
McCafe kohvikut. Vastavalt eelkasitletud lisas 1 toodud
andmetele oli Itaalias 2008. a avatud McCafe kohvikute arv 72.
Seega sisaldavad nimetatud lisad omavahel vastuolus olevaid
andmeid, mida ei saa usaldada. Lisad 3 ja 4 ei sisalda infot,
millest ndhtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest
ja/voi kaubamargist.

Lisa 5 McCafe ajalugu Itaalias | Nimetatud lisa sisaldab McCafe kohvikute teatud suhtelisi
arengusuundi, mis ei ole kdesoleva vaidluse lahendamisel
asjakohane. Lisa ei sisalda informatsiooni, millest ndhtuks Eesti
tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamirgist.

Lisad 6, 7 ja | Fotod McCafe | Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
8 kohvikust vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta
nimetatud fotodega tdendada. Materjalist ei ndhtu, et Eesti
tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud fotodest teadlikud.

Lisa 9 Tootefotod Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta
nimetatud fotodega tdendada. Fotod sisaldavad télkimata
vOorkeelset teksti, mille téhendus jaab taotlejale arusaamatuks.
Materjal ei sisalda infot selle kohta, kus, millal ja kui sageli neid
fotosid on kasutatud. Asjaomane pdf fail on loodud 31.03.2016,
so kdesolevast asjas vaidlustatud kaubamargist hiljem.

Lisad 10, 11 | Valjatrikid veebilehelt | Nimetatud lisad sisaldavad tdlkimata voorkeelset teksti, mille

“WayBackMachine” tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks.

Lisa 12 Viljatrikk artiklist, mis | Nimetatud lisa ei sisalda informatsiooni, millest ndhtuks Eesti
puudutab esimese | tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v3i kaubamérgist.
McCafe kohviku

avamist lirimaal
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Lisa 13 McCafe kohviku | Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
tutvustus vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta
nimetatud materjaliga tdendada. Lisa ei sisalda informatsiooni,
millest ndhtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest
ja/voi kaubamargist.

Lisad 14 ja | Valjatrikid Facebookist | Kdnealused kohvikud avati vahetult enne kdesolevas asjas

15 — esimene McCafe | vaidlustatud kaubamargi registreerimistaotluse esitamise
kohvik Leedus avati | kuupdeva (29.09.2009). Materjal ei sisalda infot, mis annaks
16.07.2009 ja teine | alust arvata, et Eesti tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud
04.09.2009 kohvikute avamisest teadlikud.

Lisa 16 Viljatrikk Youtube-ist, | Nimetatud lisa sisaldab tdlkimata vGorkeelset teksti, mille
sisaldab McCafe | tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks. Samuti ei sisalda see
kaubamargi kujutist infot, millest nahtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe

kohvikutest ja/v&i kaubamargist.

Lisa 17 Viljatrikk artiklist, mis | Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate
puudutab McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v8i kaubamargist.
kohvikut Maltal

Lisa 18 Valjatrikk artiklist, mis | Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate
puudutab McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamargist.
kohvikut Poolas

Lisa 19 Valjatriikk Facebookist Nimetatud lisa sisaldab tdlkimata voorkeelset teksti, mille

tahendus jaab taotlejale arusaamatuks.

Lisad 20 ja | Nimekiri Prantsusmaal | Antud lisa ei sisalda infot, millest ndahtuks Eesti tarbijate

21 avatud McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamargist.
kohvikutest

Lisa 22 McCafe reklaam Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate

teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v3i kaubamargist.

Lisa 23 McCafe reklaam Nimetatud lisa sisaldab tolkimata vGorkeelset teksti, mille

tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks.

Lisad 24, 25 | McCafe pakendi | Nimetatud lisad ei sisalda infot, kus ja millisel eesmargil on need

ja28 joonis; meniili; toodete | loodud ja kas nimetatud materjale on kunagi avalikult
nimekiri kasutatud.

Lisad 26, 27 | Toodete nimekiri; | Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate

ja30 menad teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v8i kaubamargist.

Lisa 29 Kataloog Nimetatud lisa sisaldab t6lkimata vGorkeelset teksti, mille

tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks. Materjali osas puudub
info selle kohta, et seda oleks kunagi avalikult kasutatud.

Lisad 31, 32,

Valjatrikk artiklist, mis

Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate

33 puudutab McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamargist.

kohvikuid Saksamaal
Lisad 34, 35, | Ungarit puudutav | Antud lisa ei sisalda infot, millest ndahtuks Eesti tarbijate
36 ja 37 statistika teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v3i kaubamargist.
Lisad 38 ja | McCafe kohviku fotod | Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
39 vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta

nimetatud materjaliga tdendada. Ei ole teada kus, millal ja kui
sageli neid fotosid on kasuta- tud. Lisa ei sisalda infot, millest
ndhtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi
kaubamargist.
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Esitatust ndahtuvalt ei ole vaidlustaja esitanud t6endeid, mis kinnitaksid vaidlustaja vaiteid Eesti tarbijate
teadlikkuse kohta McCafe kohvikutest ja/v8i kaubamargist 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja sellesisuline
argumentatsioon on paljasdnaline.

Taotleja viitab, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale voib (ihenduse kaubamargi omanikule laieneda
direktiivi 2008/95 artikli 4 13ikes 3 ette ndhtud kaitse (analoogne KaMS § 10 Ig 1 p 3 ettendhtud kaitsega),
kui nimetatud avalikkuse arilises mottes markimisvaarne osa teab seda kaubamarki, loob selle ning
hilisema siseriikliku kaubamargi vahel seose ning vottes arvesse kdiki asjas tahtsust omavaid tegureid,
Uhenduse kaubamarki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle satte tdhenduses voi, kui see ei ole
nii, esineb tdsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Kuna McCafe kaubamirgid ei olnud Eesti tarbijate hulgas tuntud, ei olnud neil 29.09.2009 seisuga ka labi
kasutuse tugevnenud eristusvdimet. Seega ei esine vastandatavate kauba-markide vahel ka nimetatud
dravahetamise tOendosust suurendavat tegurit KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamise aspektist, st
vastandatavatel kaubamarkidel on harilik eristusvdoime ja neil puudub maine.

Nimetatut on kinnitanud ka Leedu Riigikohus oma 05.07.2016 otsuses kdesolevaga analoogses asjas nr
e3K-3-350-219/2016, millega kohus tiihistas alama astme kohtu otsuse ja tuvastas kohtuotsuse punktis
43, et konealuseid kaubamarke ei saa hinnata &dravahetamiseni sarnasteks. Kohus margib, et:
Apellatsioonikohus, kes oli teinud teistsuguse otsuse, on ebadigesti télgendanud ja rakendanud
registreeritud kaubamdrgi tiihistamist puudutavaid sétteid, kaldunud kérvale Euroopa Kohtu praktikast
ega ole pohjendamatult votnud arvesse hageja kaubamdrgi kujundusliku osa téhtsust ja selle moju
vlrrelduna kostja sénalise kaubamdrgiga (vt Lisa).

Lisa: Tolge Leedu Riigikohtu 05.07.2016 otsusest kohtuasjas nr e3K-3-350-219/2016.

Vaidlustaja Ioplikud seisukohad

Vaidlustaja esitas 28.11.2016 I6plikud seisukohad, milles jaab esialgses vaidlustusavalduses ja taiendavalt
esitatud kirjalike seisukohtade ning neid téendavate dokumentide juurde.

Taotleja Ioplikud seisukohad

Taotleja esitas 29.12.2016 I6plikud seisukohad, milles jadb kdige varasemalt esitatu juurde.

Komisjon alustas asjas nr 1448 I6ppmenetlust 16.03.2017.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tGendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu
rahuldamisele.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamargi Maeboffee 3 in 1 + kuju registreerimine klassis 30 kaupade
lahustava kohvi segud osas rikub varasemat kaubamargidigust ja on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2 ja
§101g 1 p-ga 3.

KaMS § 10 Ig1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne vdi sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete v&i samaliigiliste kaupade voi teenuste tahistamiseks,
kui on toendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine
varasema kaubamargiga.

KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa Giguskaitset kaubamark, mis on identne v&i sarnane varasema
registreeritud voOi registreerimiseks esitatud kaubamargi voi valdavale enamusele Eesti elanikkonnast
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tuntud kaubamargiga, millel on diguskaitse teist liiki kaupade voi teenuste tahistamiseks, kui hilisema
kaubamargiga voidakse ebaausalt dra kasutada voi kahjustada varasema kaubamargi mainet voi
eristusvéimet, mis oli omandatud hilisema kaubamargi registreerimise taotluse esitamise kuupaevaks voi
prioriteedikuupaevaks.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamargi Maeboffee 3 in 1 + kuju dravahetamise tdendosust varasemate
kaubamarkidega MCcCAFE, vorreldes neid Uldiselt, vBttes arvesse kdiki tegureid, mis esitatud materjalide
pdhjal on asjakohased. Uldine hinnang kaubamarkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse
Gle tugines antud juhul kaubamarkide Uldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide
arvestamisega. Komisjon leiab, et vorreldavate kaubamarkide dravahetamise téendosus séltub nende
kaubamarkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja
asendist ning nende tahtsusest kaubamarkide koosseisus.

Kuna kaubamark MaeGoffee 3 in 1 + kuju on kombineeritud kaubamérk, mis sisaldab sdnalist osa MacCoffe
koos arvsdnalise osaga 3in1 ja kujunduslikku osa, ning vastandatavad varasemad vaidlustaja
kaubamargid McCAFE koosnevad ainult sénast, siis vBrreldavate kaubamarkide puhul tuleb sdnalist osa
pidada eristusvoimelisemaks kui kujutisosa ning kdesoleval juhul kaubamarkide sarnasust saab anallitsida
nende sOnalistest osadest lahtuvalt, arvestades muidugi ka kujutislikke elemente.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubaméargis MacGoffee 3in1 + kuju on séna MacCoffee kasutatud
domineerival kujul, mis tarbija silmis toimib kaubamargina. Olgugi, et lisaks on kujundatud kohvi tass
kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele ja selle kdrval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in
1, on sdna MacCoffee &ravahetamiseni sarnane varasemate sdnaliste kaubaméarkidega McCAFE.
Ulejadnud taotleja kaubamargi kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja kirjeldavad toodet. Tahis
3 in 1 tahendab kolm Uhes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm (ihes voi
kaks tihes laialt levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvdimetud. Kohvi tassi kujutis ja
kohvioad ei ole eristusvdimelised tahised lahustuva kohvi joogi (muuseas, taotleja ei tahista kaubamargiga
kohvi jooki, vaid lahutuva kohvi pulbrit) tdhistamiseks. Seetéttu puudub nendel elementidel tahtsus
kaubamargitaotluse véimalikul eristamisel varasemast vaidlustaja kaubamargist.

Komisjon ei ole sellega ndus ja juhib tahelepanu Euroopa Kohtu praktikale, milles réhutatakse kaubamargi
terviktdhenduse olulisust, st, et kui kaubamark on moodustatud mitmest sGnalisest osast ja lisaks veel
kujunduslikest elementidest, siis kirjeldavuse tuvastamiseks peab kirjeldav olema mark tervikuna, mitte
ainult domineeriv sOna eraldi vottes. Lahtuvalt Euroopa Kohtu praktikast on komisjoni arvates selge, et
tahise Macboffe® 3in 1 + kuju kaubamirgina funktsioneeriv osa ei ole pelgalt sdna MacCoffee +
mittekaitstavad arvsdnaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujunduslikud elemendid, vaid konkreetne tahis
MacGoffe8 3in 1 + kuju tervikuna. Komisjoni hinnangul omab sdnale MacCoffee lisatud ovaalis olev
arvsonaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid: kohvitassi kujutis, milles on aurav kohv,
kohvioad ja logo kohvitassil ning kohvitassist tGusva auru kujutis kaubamargi teise sona Coffee esimese
tahe kohal olulist kaalu taotleja kaubamargi varasemast kaubamargist eristamisel. Komisjon leiab, et sGna
MacCoffee, millele on lisatud arvsdnaline kombinatsioon 3 in 1 kujutuslike elementide taustal on iseseisev
tahis ja tdhiste vastandamisel tuleb lahtuda tahisest kui tervikust. Seega on komisjoni arvates taotleja
tahis MacCoffee 3 in 1 + kuju tervikuna erinev vastandatavast tihisest MCCAFE.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamirgid McCAFE ja MaeGoffee 3 in 1 + kuju on visuaalselt sarnased,
sest molema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sdonad McCAFE ja MacCoffee. Komisjon leiab,
et visuaalne sarnasus kaubamarkide MCCAFE ja tihise MacGoffe8 3 in 1 + kuju vahel puudub. Vaidlustatud
kaubamargi sOnaline osa on varasemate tahiste sdnast selgelt pikem, selles sisaldub enam eristatavaid
elemente, erisuurused tdhed on kujutatud spetsiifilises kirjastiilis, ning koheselt on margatav
topelttahtede sisaldumine kaubamargis. SeetSttu sisaldab isegi vaidlustatud kaubamargi sGnaline osa,
jattes korvale arvsonalise kombinatsiooni 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid, erisusi, mis ei jaa tarbijatele
markamata ja mis muudavad vaidlustatud kaubamargi lildmulje varasematest tdhistest erinevaks.
Eelkirjeldatud erisused kaubamarkide sdnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist, kuna
vaidlustatud kaubamark kélab pikemalt sisaldades ka elementi 3 in 1.
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Vordlusalused kaubamargid on rohkem voi vdahem seotud kohviga, kuid komisjon leiab, et
kontseptuaalsest aspektist on nende tdhendused siiski erinevad. Varasemad tahised viitavad kohvikule,
kus pakutakse kohvikuteenuseid, siis vaidlustatav kaubamark viitab konkreetselt kohvi valmistamiseks
vajalikule lahustuvale kohvipulbrile ja selle turustamisele. Kohvi saab alles siis, kui see pulber lisatakse
kohvitassis olevale kuumale veele.

Seega kokkuvétvalt leiab komisjon, et vastandatavad kaubamargid on visuaalselt erinevad ja omavad
foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jaa tarbijatel kaubamarkide tGldmuljetes markamata.

KaMS § 10 1g 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus voi samaliigilisus.

Esitatud materjalide pohjal leiavad nii vaidlustaja kui taotleja, et teenuste ja kaupade sarnasuse
hindamisel tuleb arvesse votta kdiki nende teenuste ja kaupade vahelist seost iseloomustavaid tegureid,
sh teenuste ja kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi, seda, kas teenused voi kaubad konkureerivad
Uksteisega vOi tdiendavad (ksteist ning samuti tuleb arvesse votta naiteks teenuse ja kauba
levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavaparase paritoluga seonduvat.

Vaidlustaja ja taotleja on erinevatel seisukohtadel selles, kuidas nimetatud kriteeriume tuleb kohaldada
Uhelt poolt vaidlustaja kaubamarkidega kaitstud klassi 43 teenuste restoranide ja muude ettevitete voi
asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis s66kide ja jookide pakkumise valdkonnas;
kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja miiiik, klassi 42 teenuste restoranide ja muude ettevotete
vGi asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis séékide ja jookide pakkumise valdkonnas;
kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja miilik, klassi 30 kaupade vdileivad, lihavdileivad,
sealihavéileivad, kalavéileivad, kanavdileivad, kiipsised, leivad, Sokolaad, kohv, kohvi aseained, tee, sinep,
kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur ja klassi 29 kaupade lihast, sealihast, kalast ja
kanalihast valmistatud tooted, konserveeritud ja kiipsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim,
piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud ning teiselt poolt taotleja kaubamargiga kaitstava 30
klassi kauba lahustuva kohvi sequd vordlemisel.

Komisjon teostas esitatud materjalide pdhjal kaitstavate teenuste ja kaupade vordlusanaliilsi ja leidis, et
vaidlustaja kaubamarkidega tadhistatavateks teenusteks ja kaupadeks on toitlustus- teenused ja
toidukaubad (mille hulka kuulub ka kohvikus tellimise p&hjal valmistatud kohv), mida pakutakse peamiselt
kohvikutes (kogu esitatud tdendusmaterjal on seotud MCcCAFE kohvikutega). Samas kui taotleja
kaubamargiga tahistatavaks kaubaks on kohvi valmistamiseks toodetud ja selleks kasutatav toode
nimetusega lahustuva kohvi segud, mida pakutakse koikjal toidukaupu mudivates kauplustes, ja millest
saab toidukaup ehk kohv lahustuva kohvisegu lisamisel kohvitassis olevale kuumale veele. Seega
kaubamarkidega kaitstavad teenused ja kaubad on erinevad.

Kuna kaubamarkidega kaitsatavad teenused/kaubad on eriliigilised ja nende levitamisviisid ehk
turustuskanalid on erinevad, siis see omakorda veelgi suurendab nimetatud kaubamarkide eristatavust.
Seega komisjoni hinnangul ei ole taotleja kaubamargi registreerimine vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2.

Mis puutub taotleja kaubamargi vastuolu KaMS § 10 Ig 1 p 3, siis komisjon tuvastas, et vaidlustaja poolt
komisjonile esitatud suuremahulistes materjalides puuduvad siiski tdendid selle kohta, mis annaks alust
arvata, et taotletav kaubamark kasutaks &ra varasemate kaubamarkide vaidetavat mainet voi
eristusvéimet voi kahjustaks seda voi hilisema kaubamargi kasutamise tagajarjel on muutunud nende
kaupade voi teenuste, mille jaoks varasem kaubamark registreeriti, keskmise tarbija majanduslik
kditumine, voi esineb tdsine oht, et selline muutus tulevikus toimub. Sellest tulenevalt komisjon ei
analGiusinud vaidlustaja esitatud tdendeid varasemate MCCAFE kaubamirkide tuntusest ja mainest
Eestis 29.09.2009 kuupdeva seisuga ja ei pidanud vajalikuks hinnata taotleja kaubamargi registreerimise
Oigusparasust tdiendavalt veel viidatud KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt.
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Tulenevalt eeltoodust, vottes aluseks to6stusomandi diguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS § 10
lg 1p2jap3, komisjon

otsustas:
Jatta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust
menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, vdib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse
avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud,
joustub komisjoni otsus kolme kuu méddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vota hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata voi [6petab menetluse
otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse jéustumise hetkest, kui kohtumaarusest
ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots T. Kalmet E. Sassian
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JUSTITSMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1448-0
Tallinnas 23. martsil 2017

Toostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel
Kalmet ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses labi valismaise juriidilise isiku McDonald’s
International Property Company Ltd (2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, USA)
vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta registreerida kaubamzrk Mag6offee 3 in 1 + kuju (taotluse
nr M201100857) klassis 30 Future Enterprices Pte Ltd nimele.

Asjaolud

Kaubamargilehes nr 12/2012 avaldatust nahtub, et Patendiamet on otsustanud anda diguskaitse Future
Enterprises Pte Ltd (edaspidi taotleja, keda volikirja alusel esindab patendivolinik Martina Bockler-Lovi)
kaubamaérgile Macboffes 3 in 1 + kuju, taotluse nr M201100857, taotluse kuupdev 29.09.2009, klassi 30
kaupade lahustava kohvi segud osas.

Vaidlustusavalduse esitaja McDonald’s International Property Company Ltd (edaspidi vaidlustaja, keda
volikirja alusel esindab patendivolinik Almar Sehver), on jargmiste kaubamarkide omanik:

MCcCAFE, reg nr 37824, taotluse esitamise kuupdev 03.05.2002, reg kuupdev 16.06.2003, klassi 43
teenuste osas.

MCcCAFE, Euroopa Uhenduse kaubamérk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupiev 01.04.1996,
registreerimise kuupdev 25.11.1998, klassi 42 teenuste osas.

MCcCAFE, Euroopa Uhenduse kaubamérk, reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupiev 18.04.2008,
klassi 29 ja 30 kaupade osas.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamargi suhtes esinevad Giguskaitset valistavad asjaolud tulenevalt
vaidlustaja varasematest Oigustest ning taotleja kaubamargi registreerimine on vaar ning vastuolus
kaubamargiseaduse normidega. Vaidlustustaja leiab, et taotleja kaubamark rikub tema &igusi ja
seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustusavaldus vdéeti komisjonis menetlusse numbri 1448 all ning eelmenetlejaks maarati Rein
Laaneots.

Vaidlustaja pohjendus

Vaidlustaja leiab komisjonile 04.02.2013 esitatud vaidlustusavalduses, et taotleja kaubamargi
registreerimine on vastuolus kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) § 101g1p 2,§10Ig1p3 ning§41ig2
ja 3 alusel.

1. KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne v&i sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete vdi samaliigiliste kaupade voi teenuste tahistamiseks,
kui on tdendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine
varasema kaubamargiga.

Vaidlustaja leiab kaubamargi Mae6offae 3 in 1 + kuju olevat sarnase tema registreeritud kaubamérkidega
McCAFE.

Aadress: Telefonid: Faks:
TOnismagi 5a 6208201, 6208276 6208109
15191 Tallinn e-mail: toak@just.ee http://toak.just.ee/
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Vaadeldavate kaubamarkide reproduktsioonid on alljargnevad:

Rahvuslik reg nr 37824, CTM000058438, CTM | M201100857
006870851

offee

%

McCAFE Ma

.

Vaidlustaja kaubamark on sdonamark, mis koosneb sdnast McCAFE. Tatoleja kaubamark on
kujutiskaubamark, mis koosneb s6nast MacCoffee, kohvi tassist millele on samuti kirjutatud MacCoffee,
kohviubadest ja ovaalis olevast tahisest 3 in 1.

Vaidlustaja leiab, et kaubamargiseaduse tdlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu
lahendid seoses Euroopa Parlamendi ja Ndukogu direktiiviga 2008/95/EC 22.10.2008. a kaubamaérke
kasitlevate lilkkmesriikide digusaktide Gihtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses (C-251/95 Sabél BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European
Court reports 1997, 1-06191) leidnud, et dravahetamise toenadosust peab hindama globaalselt, arvesse
vottes koiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamarkide
visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse lle peab tuginema kaubamarkide uldmuljele,
arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja kaubamargid koosnevad sdnast McCAFE mis on visuaalselt domineeriv element.

Kaubamargitaotlusel nr M201100857 MacGoffe@ 3in 1 + kuju on sarnast séna MacCoffee kasutatud
domineerival kujul ning viisil, mis tarbija silmis toimib kaubamargina. Lisaks on kujundatud kohvi tass
kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele. Selle kérval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in
1.

Vaadeldavad kaubamargid sarnanevad tulenevalt nende domineerivatest osadest McCAFE ja MacCoffee.
Mdlemad sénad algavad M tdhega ja I6ppevad tdhega E. Mdlemas margis kordub silmatorkav kahe C tahe
kasutus cC. M&lema margi puhul on tegemist kahest sdnast kokku liidetud tahisega mille osad Mac ja Mc
ning Coffee ja CAFE on visuaalselt sarnased.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamargid McCAFE ja MaeGeffee 3 in 1 + kuju on visuaalselt sarnased,
sest mblema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sénad McCAFE ja MacCoffee.

Vaidlustaja kaubamark koosneb kolmesilbilisest sGnast |MC|,|CA|,|FE| ja taotleja kaubamargi
domineeriv element samuti kolmesilbilisest sGnast |MAC]|, |CO| ja |FFEE|. Foneetiliselt hdaldatakse
vorreldavate kaubamarkide esimesi silpe |[MC| ja |MAC]| identselt. Teine ja kolmas silp |CA|,|FE]| ja
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|CO|,|FFEE| on darmiselt sarnased. Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et vaadeldavad kaubamargid
on foneetiliselt identsed voi vahemalt darmiselt sarnased.

Sonadel Mc ja Mac puudub tdahendus. Inglise keeles sdona CAFE tahendab kohvikut ja séna COFFEE
tdhendab kohvi. Toidu ja joogi ning sellega seotud teenuste valdkonnas téhis Mc mida haaldatakse |MAC|
seostub vaidlustajaga (McDonald’s).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamargi kaupade loetelu klassis 30 lahustuva kohvi sequ on samaliigiline
tema kaubamarkide teenuste loeteluga klassis 43 tarbimisvalmis séékide ja jookidega varustamisega
tegelevate restoranide ja muude asutuste véi ettevotete teenused; kaasaviidavate toidukaupade
valmistamine ja miilik ja teenustega klassis 42.

Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamargi kaupade loetelu klassis 30 lahustuva kohvi segu on identne
tema kaubamargi CTM006870851 kaupade loeteluga klassis 30 kohv, kohvi aseained.

Vaidlustaja viitab 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-
Goldwyn-Mayer Inc., European Court reports 1998, I-05507, para 17), milles Euroopa Kohus on leidnud,
et vdiksem sarnasuse tase kaupade voi teenuste osas vOib olla llekaalutud kaubamarkidest parineva
suurema markide sarnasusega ja vice versa.

Seega vaadeldavate kaubamarkide sarnasusest tulenevalt ja samuti ka kaupade sarnasusest tulenevalt on
kdesolevas vaidluses kaubamarkide dravahetamise tGendosuse oht suurendatud.

Vaidlustaja viitab ka 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-
Goldwyn-Mayer Inc., European Court reports 1998, I-05507, para 29), milles Euroopa Kohus on leidnud,
et ... risk, et avalikkus vdib arvata, et kdnealused kaubad ja teenused parinevad samast ettevottest voi
majanduslikult seotud ettevétetelt, maarab Direktiivi § 4(1)(b)[analoogne KaMS § 10 Ig 1 p 2] mdistes
dravahetamise tGendosuse olemasolu.

Euroopa Kohus on 11.10.1997. a otsuses (C-251/95 Sabél BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European
Court reports 1997, 1-06191) leidnud, et dravahetamise toendosust peab hindama globaalselt, arvesse
vottes koiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamarkide
visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse Ule peab tuginema kaubamarkide (ldmuljele,
arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja leiab, et temale kuuluvate kaubamarkide MCCAFE domineeriv osa on séna McCAFE. Taotleja
kaubamérgi MacGoffee 3 in 1 + kuju koosseisus on domineerivalt kasutatud tema kaubamairkidega darmiselt
sarnast sona MacCoffee. Kui vaadeldavaid kaubamarke edastatakse suuliselt, siis ei ole neid v6imalik
eristada kuna nende foneetiline haildus on peaaegu identne. Seega on vaadeldavate kaubamarkide
domineerivad osad foneetiliselt identsed ja visuaalselt darmiselt sarnased.

Ulejaanud kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja/vdi kirjeldavad toodet. Tahis 3 in 1 tihendab
kolm (ihes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm tihes voi kaks Uhes laialt
levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvdoimetud. Kohvi tassi kujutis ja kohvioad ei ole
eristusvéimelised tahised lahustuva kohvi joogi tahistamiseks.

Vaadeldavate kaubamaérkide sarnasusest tulenevalt, aga ka kaupade ja teenuste sarnasuse/identsuse
tottu, on vaidlustaja arvamusel, et kaubamarkide erinevused ei ole piisavalt suured, et valistada
kaubamarkide dravahetamise tdendosust.

Lahtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus vdib arvata,
et kdnealused kaubamargid ning nendega tahistatud kaubad ja teenused parinevad samast ettevottest
vdi majanduslikult seotud ettevdtetelt. Seega vaadeldavate kaubamarkide McCCAFE ja MacGoffo 3 in 1 +
kuju vahel eksisteerib suur kaubamarkide dravahetamise tdendosus. See oht esineb eelkdige viidates
kaubamargile suuliselt, mis on antud teenuste ja toodete puhul tavaparane.

2. KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt diguskaitset ei saa kaubamark, mis on identne vGi sarnane varasema
registreeritud voi registreerimiseks esitatud kaubamargi voi valdavale enamusele Eesti elanikkonnast
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tuntud kaubamargiga, millel on diguskaitse teist liiki kaupade voi teenuste tahistamiseks, kui hilisema
kaubamargiga voidakse ebaausalt dra kasutada voi kahjustada varasema kaubamargi mainet voi
eristusvoimet.

Vaidlustaja rohutab, et KaMS § 10 Ig 1 p 3 normikoosseis ei nde ette, et markide sarnasus esineks maaral,
mis vGiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamarkide dravahetamise, piisab vaid sarnasusest (Uks mark
meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamarkide sarnasuse ndude tditmine on palju madalam
kriteerium, kui seda on kaubamarkide dravahetamise tdendosuse kriteerium. Identsete voi sarnaste
kaubamarkide puhul, mis on registreeritud erinevate kaupade vdi teenuste osas, dravahetamise
tdendosust lldreeglina valistatakse. Samas need kaubamargid on KaMS § 10 Ig 1 p 3 kontekstis sarnased.
Seega antud vaidluses piisab tGestada vaid vaidlustaja ja taotleja kaubamargi sarnasust, mis ei nGua nende
markide dravahetamise tdendosuse olemasolu.

Seda kinnitab ka Euroopa Kohtu 18.06.2009. a otsus (C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV, EKL 2000, 1-00000,
para 36) milles Kohus on leidnud, et Direktiivi 89/104 artikli 5 |8ikes 2 [analoogne KaMS § 10 Ig 1 p 3]
kasitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamargi ja tdhise teatava sarnasuse
tagajarg, mille tottu asjaomane avalikkus seostab tahist kaubamargiga, st loob nende vahel seose, olgugi
et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole ndutav, et sarnasus maineka kaubamargi ja tahise vahel, mida
kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tdenaoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab,
kui sarnasus maineka kaubamargi ja tahise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tahist
kaubamargiga.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamargis sarnase domineeriva tahise kasutusest tulenevalt asjaomane
avalikkus seostab seda tahist vaidlustaja kaubamarkidega.

Euroopa Kohus on oma otsuses tdlgendanud kaubamargi maine ja eristusvbime kahjustamise ja
drakasutamise juhtumeid, mis on antud vaidluses asjakohased.

Euroopa Kohus on 18.06.2009. a otsuses (C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009, 1-00000, para 40-
41) leidnud, et mis puutub kaubamargi maine kahjustamisse, mida nimetatakse ka ,halvustamiseks” vGi
,madaldamiseks”, siis sellise kahjustamisega on tegu siis, kui need kaubad ja teenused, mille jaoks kolmas
isik identset voi sarnast tahist kasutab, mojutavad lldsuse taju nii, et kaubamargi atraktiivsus vaheneb.
Sellise kahju tekkimise oht vdib tuleneda muu hulgas asjaolust, et kolmandate isikute pakutavatel
kaupadel ja teenustel on omadus voi kvaliteet, mis voib avaldada kaubamargi kuvandile kahjulikku méju.

Mis aga puutub ,kaubamargi eristusvdime v3i maine ebadiglasse drakasutamisse”, mida nimetatakse ka
»parasitismiks” ja ,priisdiduks” (free-riding), siis see mdiste on seotud mitte kaubamargi kahjustamise,
vaid eelistega, mida kolmas isik saab identse v&i sarnase tdhise kasutamisest. See hdlmab muu hulgas
juhtumeid, kus selle tottu, et kaubamargi kuvand voi sellega edasiantavad omadused kantakse lle identse
vOi sarnase tahisega tdhistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamargi kiiluvette asumisega
mainekat kaubamarki ilmselgelt ara.

Vaidlustaja kaubamargid MCCAFE on k&rge eristusvéimega ning mainekad kaubamargid. Eesliide Mc on
laialt levinud McDonal’s lihend, mis on kasutusel ka erinevate toodete nimedes.

Euroopa Kohus on hiljutistes otsustes tdlgendanud eristusvbime ning maine kahjustamise ja/voi
drakasutamise kriteeriumit.

Euroopa Kohus on 27.11.2008. a otsuses (C-252/07 Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd.,
European Court reports 2008, I-00000, para 37-38), leidnud, et 37 Direktiivi artikli 4 16ike 4 punktis a
satestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamargi omanik tdendama, et hilisema kaubamargi
kasutamine ,kasutaks ebadiglaselt ara vdi kahjustaks varasema kaubamargi [eristusvdimet] v6i mainet”.

38 Selleks ei pea varasema kaubamargi omanik tdendama, et tema kaubamargile on direktiivi artikli 4
I16ike 4 punkti a tahenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette naha, et
viis, kuidas hilisema kaubamargi omanik voib kasutada varasemat kaubamarki, tekitab tulevikus selliselt
kahju, siis ei ole varasema kaubamargi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata
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selline kasutamine. Varasema kaubamargi omanik peab siiski tdendama selliste tegurite olemasolu, mis
vOimaldavad jareldada, et esineb tdsine oht, et tema kaubamargile tulevikus kahju tekitatakse.

Euroopa Kohus on 12.12.2008. a otsuses (C-197/07 Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM, para
22) leevendanud Direktiivi artikli 4 16ike 4 t6lgendamise kriteeriumit ning leidnud, et ...ei pea téendama,
et varasemale kaubamargile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud, piisab vaid valja tuua
asjaolud, mille alusel saaks prima facie jareldada, et tulevikus varasema kaubamargi drakasutamise
vOimalus ei ole hiipoteetiline (vt, analoogia korras, mis puudutab Esimese Noukogu direktiiviga
89/104/EEC 21.12.1988. a kaubamarke kasitlevate liikkmesriikide digusaktide Ghtlustamise kohta Artikli
4(4)(a) satet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR, 1-0000, para 38).

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamargi registreerimine kahjustab tema mainekate
kaubamarkide eristusvéimet. Varasema kaubamargiga sarnase kaubamargi registreerimine toob esile
kaubamarkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamarki, ndrgestades tema eristusvGimet.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-
Salomon) antud arvamusele, et eristusvdime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tahise eristusvéime
ndrgendamist. /.../ Sisuliselt tdhendab see seda, et kaubamaérk ei ole enam vdimeline koheselt seostuma
nende kaupadega, mille osas see on registreeritud véi kasutatud. Seega sarnase margi registreerimine
norgendab vaidlustaja margi eristusvoimet, kuna mark ei ole enam vdimeline koheselt seostuma
vaidlustaja teenustega, sest tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Nii foneetiliselt kui ka
visuaalselt sarnase taotleja kaubamargi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja
kaubamarkidele ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja teenustega.

Vaidlustaja kaubamargid on suure eristusvéimega — seda nii olemuslikult kui ka intensiivse kasutuse tottu.
See tuleneb vaid vaidlustaja aktiivsest tegutsemisest lile maailma, mille tulemusena on valistatud sarnaste
kaubamarkide kasutamine ning kindlustatud oma kaubamarkide ainulaadsus. Seega taotleja kaubamark
oma suure sarnasuse tottu vaidlustaja kaubamarkidega vahendab ja kahjustab seda eristusvéimet, mida
vaidlustaja kaubamargid omavad.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamargi registreerimine kahjustab tema mainekate
kaubamarkide mainet.

Tarbijad usaldavad vaidlustaja kaubamargiga tahistatud teenuseid ja nende kvaliteeti ning restoranides
muidavaid tooteid. Taotleja kaubamargi registreerimine seaks ohtu vaidlustaja kaubamarkidega
seonduvat head mainet. Eelkdige selleparast, et tegemist on kahe autonoomse isikuga, mis ei ole
omavahel majanduslikult seotud, kuid markide sarnasusest tulenevalt vGivad tarbijad ekslikult seostada
taotleja kaubamargiga tahistatud kaupu mainekate vaidlustaja kaubamarkidega tahistatud teenuste ja
kaupadega ning selle taga seisva McDonald’s ettevéttega.

Vaidlustajal ei ole mingit vGimalust kontrollida ega m&jutada taotleja kaubamargiga tahistatud kaupade
kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Seejarel tekib oht, et taotleja kaubamargiga tdhistatud kaubad ei vasta
korgele vaidlustaja kaubamarkidega seostatud mainele ja vdib seda kahjustada.

Samuti varasema kaubamargi maine v&ib saada kahjustatud, kui hilisem mark vahendab pdhjendamatult
varasema margi imidzit voi prestiiZi.

Lahtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja mark kahjustab tema mainekate
kaubamarkide mainet.

Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamarkidega sarnase taotleja kaubamargi registreerimine toob
esile kaubamarkide assotsieerumise ning tarbijad vdivad neid marke omavahel seostada. Seega tekib
taotlejal vOimalus ebaausalt kasutada ara vaidlustaja kaubamarkidega seostatud head mainet, sh
laitmatut reputatsiooni, kdrget kauba kvaliteeti ning usaldusvaarsust.

Euroopa Kohtu kohtuasjas nr C-408/01(Adidas-Salomon) on kohtujurist Francis Geoffrey Jacobs (p. 39)
maine drakasutamise osas toonud jargmise naite: Rolls Royce'’il oleks digus peatada viski tootjat, kes
kasutab Rolls Royce mainet oma brandi loomiseks. Vaidlustaja on arvamusel, et vorreldavate markide
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sarnasusest tulenevalt omanik kasutab ebaausalt dra vaidlustaja kaubamarkide mainet oma uue brandi
loomiseks.

Eelmainitud C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV otsuses (para 49-50) Euroopa Kohus tapsustab, et kui kolmas
isik Gritab maineka kaubamargiga sarnase tahise kasutamisega asuda asjaomase kaubamargi kiiluvette, et
saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiiZist ning kasutada seda ilma rahalist hivitist
maksmata ja ise kaubamargiomaniku arilisse panusesse selle kaubamargi kuvandi loomisel ja sailitamisel
panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamargi eristusvdime vdi maine ebadiglaseks
drakasutamiseks.

Eeltoodut arvestades tuleb viiendale kiisimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 16iget 2 [analoogne
KaMS § 10 Ig 1 p 3] tuleb tdlgendada selliselt, et selle satte tdhenduses ei eelda kaubamargi eristusvéime
vOi maine ebadiglane &drakasutamine segiajamise tGendosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamargi
eristusvdimet, mainet v6i kaubamargiomanikku Gldisemalt voidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik
maineka kaubamargiga sarnase tdhise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamargi eristusvéime voi
maine ebadiglast drakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tadhise sellise kasutamisega
asuda maineka kaubamargi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiizist
ning kasutada seda ilma rahalist hivitist maksmata ja ise kaubamargiomaniku arilisse panusesse selle
kaubamargi kuvandi loomisel ja sdilitamisel panustamata.

Vaidlustaja leiab, et eelmainitud taotleja tegevus, sh vaidlustaja mainekate kaubamarkidega sarnase
tahise loomine, selle registreerimine ja kasutamine C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV Euroopa Kohtu
otsuse valguses on télgendatav kui vaidlustaja mainekate kaubamaérkide maine ja/voi eristusvdime
drakasutamine.

Siinjuures vaidlustaja peab vaga oluliseks, et maarates kaubamargi maine ja eristusvbime ebaausat
drakasutamist voi kahjustamist, peab arvestama varasema margi eristusvbimega ja mainega. Seda on
kinnitanud Euroopa Kohus oma 14.09.1999. a otsuses (C-375/97 General Motors Corporation v Yplon SA,
European Court reports 1999, 1-05421, para 30), milles kohus leidis, et mida suurem on varasema margi
eristusvéime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et margile on pohjustatud kahju.

Seega arvestades kaubamirkide McCAFE mainet ning kérget eristusvdimet, on mdistlik eeldada, et
MacCoffe® 3in1 + kuju kaubamaérgi registreering ja jargnev margi kasutus toob kaasa varasemate
vaidlustaja markide mainele ja eristusvoimele kahju ning kasutab ebaausalt nende head mainet.

Lahtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamzrgi Macboffee 3 in 1 + kuju registreering
on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p 3 satestatuga.

Vaidlustaja on varasemate kaubamarkide omanikuks KaMS § 11 1g 1 p 2, 6 ja 7 mdistes.
Rahvusliku kaubaméargi McCAFE reg nr 37824 taotluse esitamise kuupdev on 03.05.2002.

Euroopa Uhenduse kaubamérgi MCCAFE reg nr 000058438 taotluse esitamise kuupéev on 01.04.1996 ja
Eestis Oiguskaitse omandamise kuupaev 01.05.2004.

Euroopa Uhenduse kaubamargi MCCAFE reg nr 006870851 taotluse esitamise kuupdev on 18.04.2008.
Vaidlustatud kaubamargi MaeGoffe8 3 in 1 + kuju taotluse esitamise kuupiev on aga hilisem - 29.09.20009.

Lahtudes lilaltoodust ja juhindudes KaMS §101g1p 2,§101g1 p3, §411g 2 ja 3 palub vaidlustaja tihistada
Patendiameti otsus kaubamérgi MacGoffe8 3 in 1 + kuju (taotluse nr M201100857) Eestis Siguskaitse
andmise kohta klassis 30 Future Enterprises Pte Ltd nimele ning kohustada Patendiametit jatkama
menetlust.

Lisad:

1. McDonald’s International Property Company Ltd volikiri;
2. Valjatrikk reg nr 37824 McCAFE kohta;
3. Valjatrikk CTM000058438 McCAFE kohta;
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4. Viljatrukk CTM006870851 McCAFE kohta;
5. Viljatrikk MaeGoffes 3 in 1 + kuju (taotluse nr M20110857) kohta;
6. Koopia kaubamargi Mae6offee 3 in 1 + kuju publikatsioonist Kaubamargilehes.

Taotleja seisukohad

Taotleja 15.05.2013 esitatud seisukohtades vaidleb vaidlustusavaldusele vastu tdies ulatuses, kuna

vaidlustusavaldus on pdhjendamatu, taotletav kaubamérk Maeteffee 3 in 1 + kuju vaidlustaja digusi ei riku.
Seetdttu palub jatta kdesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja Future Enterprises Pte Ltd on seotud Singapuri borsil noteeritud ettevottega Food Empire
Holdings Limited, mis alates 1994. a tegutseb toiduainetd6stuse valdkonnas.

MacCoffee kohvijoogi kaubamargi valjatootamisel 1994. a lahtus taotleja esialgselt Venemaa turust ja
Venemaa tolleaaegsest esiletdusvast keskklassist, kes hindas demokraatlike ja ladnelikke vaartusi. Kuna
sdna Mac kasutatakse paljude lddnelike nimede eesliitena (Soti keeles viitena asjaolule, et tegemist on
pojaga (Lisa 1)) aga Ameerikas kdnes ka podrdumisena mehe poole, kelle nime ei teata (Lisa 2), valjendas
sdna Mac liidetuna sGnale Coffee just neid ideid ja ideaale, mida taotleja soovis sellel hetkel oma tootega
seostada. Seega ei ldhtunud taotleja kaubamérgi MaeGoffes 3 in 1 + kuju viljatdotamisel kiirtoiduketi
McDonald'si nimest, vaid vaidlustatud kaubamargi sdnalise osa ndol on tegemist hariliku, ldaneliku
nimekompo- sitsiooniga, mida veelgi eristab kaubamargi spetsiifiline kujundus.

1997. a oli MacCoffee saanud tunnustatuimaks kohvisegude brandiks Venemaal, mis t6i oma- korda kaasa
kiire laienemise uutele Ida-Euroopa turgudele. Muuhulgas hakkas taotleja oma tooteid tarnima Latti ja
Leetu, Ukrainasse, Kasahstani, Kesk-Aasiasse, Hiinasse, Lahis-ldasse, Mongooliasse ja USA-sse. Ndudluse
rahuldamiseks avati uusi tehaseid ja mutgiesindusi.

2007. a moodustas MacGoffee 3 in 1 + kuju kaubamérki kandvate toodete kiive 60 % kogu taotleja kiibest,
mis tagas ettevdttele kohvisegude valdkonnas liidripositsiooni ligikaudu 50 % turuosaga. Macboffee 3 in 1
+ kuju kaubamargiga seotud kasv nahtub ka riikide nimekirjast, kus asjaomast kaubamarki kandvaid
tooteid 2012 augusti seisuga muildi: Armeenia, AserbaidZaan, Bangladesh, Valgevene, Bulgaaria,
Kambodza, Kamerunis, Hiina, Kiipros, Etioopia, Eesti, Gruusia, Ungari, Indoneesia, Iraan, Iraak, Jordaania,
Kasahstan, Keenia, Liti, Leedu, Libeeria, Makedoonia, Moldova, Araabia Uhendemiraadid, Mongoolia,
Nepal, Poola, Venemaa, Serbia, Singapur, Stlria, Tlrgi, Turkmenistan, K&rgdzstan, TadZikistan, Ukraina,
Usbekistan ja Vietnam.

Ulalviidatud arengud on taganud taotleja ja temaga seotud ettevdtete markimisvaarse majanduskasvu.
Mac£offee 3 in 1 + kuju kaubamarki kandvate toodete globaalsed miitiginumbrid aastate 1998 - 2007 |8ikes
on alljargnevad:

Aasta Summa (USD) Summa (EUR)
1998 31,889,802 23660185
1999 23,318,874 17302636
2000 35,302,768 26194702
2001 48,932,762 36313775
2002 64,635,364 47966924
2003 86,744,175 64366717
2004 71,625,924 53148533
2005 85,066,249 63113869
2006 118,303,895 87774136
2007 144,817,414 107445519

2000. a muutis taotleja oma turundustegevust, alustati né sponsorlusele keskendunud stra- teegiaga.
Spondeeritud Urituste hulka kuuluvad muuhulgas ISU Euroopa Meistrivdistlused lluuisutamises (Varssavis
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2007. a; Goteborgis 2008. a ja Tallinnas 2010. a, vt Lisa 3) aga samuti UEFA Cup, mida edastati k&ikjal
Euroopas, sealhulgas Eestis. Naiteks jalgis 2008. a ISU Euroopa lluuisutamise Meistrivdistlusi 123,8 miljonit
vaatajat.

MacGoffe8 3 in 1 + kuju kohvijooki on turustatud ka Eestis juba aastaid. Taotleja on lisanud kiesoleva asja
materjalidele valjatrikid seda kinnitavatest kaubaarvetest 2007. a kohta (Lisa 4), samuti 2008. a valjatriki
Eesti ajakirjandusest lahustuvate kohvide vordluse kohta (Lisa 5) aga ka ekraanitdmmised internetist
Tallinnas 2010. a toimunud ISU Euroopa lluuisutamise Meistri- vGistluste TV-llekannetest (Lisa 3).

Esitatule tuginedes leiab taotleja, et Eesti tarbijad teadsid asjaomast toodet ja kaubamarki MacGoffee 3 in 1

+ kuju ja tundsid need turusituatsioonis dra juba enne vaidlustusavalduse esitaja kaubamargi McCafe (nr
006870851) taotlemist kohv ja kohvi aseained osas (18.04.2008).

Kaubamarkide dravahetamise tdoendosust on defineeritud riskina, et avalikkus voib uskuda, et kaubad voi
teenused tulevad samalt ettevottelt voi temaga majanduslikult seotud ettevotetelt (vt Euroopa Kohtu
22.06.1999. a otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu
valjakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamarkide aravahetamise tdendosuse hindamisel arvesse
votta koiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning
nimetatud hinnang peab tuginema lldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti vérreldavate
kaubamarkide eristusvdimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsus
kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], p 23).

Visuaalsest aspektist koosneb vaidlustatud kaubamark nii kujunduslikest, kui ka sdnalistest elementidest.
SGnaline osa MacCoffee koosneb eesliitest Mac ja sOnast Coffee, aga ka kombinatsioonist 3 in 1.
Kaubamargi kujunduslik element sisaldab kujutist kohvitassist, milles on aurav kohv, kohviubadest aga ka
MacCoffee logo eriomasest kujundusest, milles samuti sisaldub kohvitassist tOusva auru kujutis
kaubamargi teise sona Coffee esimese tdhe kohal.

Vaidlustaja kaubamark on seevastu sdnaline tdhis MCCAFE, milles kujunduslikud elemendid puuduvad.
Seega, vaidlustatud kaubamark on vaidlustusavalduse esitaja tdhistest koheselt erinev oma
kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob asjaomastest
kaubamarkidest erineva visuaalse Gldmulje.

Sonaliste osade vordluse juures margib taotleja, et vaidlustatud kaubamark koosneb kolmest osast:
eesliitest Mac, sdnast Coffee ja elemendist 3 in 1, mis kokku sisaldab 9 + 4 tahte. Vaidlustaja tahis koosneb
seevastu kahest osast: eesliitest Mc ja lihikesest sonast CAFE, mis kokku sisaldab 6 tahte. Seega on
vaidlustatud kaubamargi sdnaline osa varasemate tdhiste sOnast selgelt pikem, selles sisaldub enam
eristatavaid elemente ja koheselt margatav on ka topelttahtede sisaldumine kaubamargis. Seetdttu
sisaldab ka vaidlustatud kaubamargi sGnaline osa erisusi, mis ei jaa tarbijatele markamata ja mis
muudavad vaidlustatud kaubamargi Gldmulje varasematest tahistest erinevaks.

Eelkirjeldatud erisused kaubamarkide sGnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist -
vaidlustatud kaubamark kolab pikemalt kui varasemad tahised, samuti sisaldub vaidlustatud kaubamargis
element 3 in 1, mis varasemates kaubamarkides puudub.

Kontseptuaalsest aspektist, olgugi, et kdik vordlusalused kaubamargid on rohkem véi vahem seotud
kohviga, on nende tdahendused siiski erinevad. Nimelt, kui varasemad tahised viitavad kohvikule, kus
kohvikuteenuseid pakutakse (so koht, kui selline), siis vaidlustatav kaubamark viitab konkreetselt kohvile,
millest tehakse jooki. Nimetatud kontseptuaalset erinevust réhutab veelgi vaidlustatud kaubamargi
kujunduslik terviklahendus, mis sisaldab kujutist auravast kohvist ja kohviubadest. Varasemate
kaubamarkide kontseptuaalne tervikpilt (kohvik) on kooskdlas ka nimetatud tahiste reaalse kasutamisega,
kus kaubamarki McCAFE kasutataksegi (ksnes kohvikuteenuste osutamiseks (mitte aga
kohvivalmistusainete miiimiseks kaubandus- keskustes).
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Kokkuvotvalt leiab taotleja, et kdesolevas asjas vastandatavad kaubamargid on visuaalselt erinevad ja
omavad foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jaa tarbijatel kaubamarkide (ldmuljetes
markamata.

KaMS § 10 1g 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus voi samaliigilisus.
Kaesolevas asjas on vastandatavate kaubamarkide kaubad ja teenused alljargnevad:

McCAFE (nr 37824)

Klass 43: restoranide ja muude ettevétete voi asutuste teenused, mis
tegutsevad tarbimisvalmis s66kide ja jookide pakkumise valdkonnas;
kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja miiiik

MacCoffee

McCAFE (nr 000058438)

Klass 42: tarbimisvalmis toitu ja jooki pakkuvate ja "drive in" teenust
pakkuvate restoranide ja muude ettevotete voi asutuste pidamise ja
frantsiiside  andmise  teenused;  kaasaviidavate  toidukaupade
valmistamine; selliste restoranide, ettevotete voi asutuste kujundamine;
restoranide ehitusplaneerimine ja ehituskonsultatsioon kolmandatele
isikutele

Klass 30: J[ahustuva

kohvi segud MCcCAFE (nr 006870851)
Klass 29: Lihast, sealihast, kalast ja kanalihast valmistatud tooted,
konserveeritud ja kiipsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim,
piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud.
Klass 30: VGileivad, lihavdileivad, sealihavdileivad, kalavéileivad,
kanavdileivad, kiipsised, leivad, Sokolaad, kohv, kohvi aseained, tee,
sinep, kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur

Kooskélas Euroopa Kohtu praktikaga, on vastandatavate kaubamaérkide &dravahetamise tdendosuse
hindamisel markide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses
selliselt, et mida sarnasemad on vdrreldavad margid, seda erinevamad peavad olema nende
kaubamarkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998. a otsus
kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], p. 23). Arvesse v&ib votta ka teisi faktoreid, sealhulgas asjaomaste
kaupade turustuskanaleid (vt Euroopa Kohtu 10.09.2008. a otsus Astex Therapeutics Ltd/OHIM - Protec
Health International, kohtuasjas T-48/06, p. 38).

Eelpool esitatust ndhtuvalt taotletakse vaidlustatud kaubamarki MacGoffe8 3 in 1 + kuju viga spetsiifiliste,
kitsa ringi kaupade, st lahustuva kohvi, tahistamiseks. Tegemist on tootega, mida tarbijad saavad osta
harilikest toidukauplustest, eesmargiga valmistada kohvi ka siis, kui neil on vahe aega. Vaidlustaja
kaubamarkide klassidesse 42 ja 43 kuuluvad teenused on vaidlustatava kaubamargi kaupadest selgelt
erinevad - restoranide pidamine ja nendes toiduvalmistamine on suunatud tarbijatele oluliselt erinevas
situatsioonis, so nimetatud teenuseid osutatakse tarbija teistsuguste vajaduste rahuldamiseks.
Kohvikuteenuste valdkonnas on tavaparane, et restoranid miivad kohvi ja muid jooke mille tooraine on
valmistanud teised ettevotted. Seetdttu ei ole kdesolevas asjas vastandatavate kaubamarkide puhul
tdenioline, et tarbijad, ndhes supermarketis muiugil MaeGoffe8 3 in 1 + kuju kaubamirki kandvat lahustuva
kohvi segu, vdiksid arvata, et selle on tootnud vaidlustaja, kes tegutseb kaubamargi McCAFE all. Seda
enam, et vaidlustatavat tahist kandvaid kaupu on juba aastaid Eestis milidud. Taotleja leiab, et
vordlusalused kaubamargid ja asjaomaste tahiste kaubad ja teenused on tervikhinnanguna piisavalt
erinevad valtimaks kaubamarkide dravahetamise téendosust tarbijate hulgas.

Vaidlustustaja kaubamargi McCAFE (nr 006870851) osas, mis muuhulgas katab vaidlustatud
kaubamargile taotletavaid kaupu, margime, et nimetatud tdhise taotlemise kuupdev on 18.04.2008.
Selleks ajahetkeks oli kaubaméarki MaeGoffe 3 in 1 + kuju turustatud laialdaselt ka Eestis, mistdttu tarbijad
teadsid Macboffee 3 in 1 + kuju kaubamirki aga ka asjaomast lahustuvat kohvi. Muuhulgas oli taotleja
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toodet vorreldud teiste sarnaste toodetega ka Eesti ajakirjanduses. Taotleja leiab, et tulenevalt
markimisvaarsetest mutginumbritest, pikaajalisest kasutamisest nii Eestis kui ka valjaspool Eestit aga ka
kaubamdrgi tutvustamisest ajakirjanduses, saab pidada kaubamarki MaeGoffee 3 in 1 + kuju Gldtuntud ja
mainekaks kaubamargiks 18.04.2008 seisuga. Siiski, kuna kaubamargid on teineteisest piisavalt erinevad,
ei esine nende vahel kaubamarkide dravahetamise tdendosust kaubamargiseaduse moistes ka identsete
kaupade puhul.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamargi Mac6offee 3 in 1 + kuju osas ei esine KaMS § 10
lg 1 p 2 satestatud diguskaitset valistavat asjaolu.

Lisaks kaubamargi pohifunktsioonile, voib kaubamark taita ka taiendavaid funktsioone, sealhulgas anda
edasi infot tahistatavate kaupade voi teenuste eriliste omaduste, kvaliteedi, kaubamargiga seonduvate
vaadete, elustiili vms osas (nt luksuslikkus, eksklusiivsus, seikluslikkus, nooruslikkus jne). Selles osas voib
kaubamargil olla olemuslik majanduslik vaartus, mis on iseseisev ja sdltumatu konkreetsetest toodetest
vOi teenustest. KGnealune s6num, mida mainekas kaubamark annab vdi mis on sellega seotud, annab
kaubamargile olulise, kaitset vaariva vaartuse eelkdige seetdttu, et sellise maine saavutamine on
kaubamargiomaniku mérkimisvairsete jdupingutuste ja investeeringute tulemus (vt Euroopa Uldkohtu
22.03.2007. a otsus, Sigla/OHIM - Elleni Holding, T-215/03, p. 35). Mainekas kaubamark on teada olulisele
osale asjaomasest avalikkusest (Euroopa Kohtu 14.09.1999. a otsus, General Motors/Yplon, C-375/97, p.
26).

Kdesolevas asjas vaidlustatud kaubamarki taotleti 29.09.2009. Seet6ttu on vaidlustusavalduse esitajal
kiesolevas asjas kohustus tdendada varasemate MCCAFE kaubamarkide mainet nimetatud kuupieva
seisuga. Vaidlustaja ei ole seda teinud, st esitatud ei ole mistahes tdendeid varasemate kaubamarkide
tegeliku, piisava kasutamise kohta Eestis ja/v6i asjaomaste kaubamaérkide tuntuse kohta Eesti tarbijate
hulgas 29.09.2009 seisuga. Seetdttu on vaidlustusavalduse argumentatsioon KaMS § 10 Ig 1 p 3 esinemise
suhtes paljas6naline ja alusetu ega kuulu kohaldamisele tulenevalt asjaolust, et MCCAFE kaubamérgid ei
olnud kaubamargitaotluse esitamise ajahetkel mainekad kaubamargiseaduse mdistes.

Lisaks mainele on KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaldamise eeltingimuseks ka kahjulik mdju varasemale
kaubamargile. Selline kahjulik modju voib seisneda esiteks varasema kaubamargi eristusvdime
kahjustamises, teiseks selle kaubamargi maine kahjustamises ning kolmandaks selle kaubamargi
eristusvbime voi maine ebadiglases drakasutamises (vt Euroopa Kohtu otsus 27.09.2008. a otsus, Intel
Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 27).

Tdendamaks, et hilisema kaubamargi kasutamine kahjustab voi kahjustaks varasema kaubamargi
eristusvbimet, on vaja tdendada, et hilisema kaubamargi kasutamise tagajarjel on muutunud nende
kaupade voi teenuste, mille jaoks varasem kaubamark registreeriti, keskmise tarbija majanduslik
kaditumine, vOi esineb tdsine oht, et selline muutus tulevikus toimub (vt Euroopa Kohtu 27.09.2008. a
otsus, Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 77). Vaidlustaja ei ole esitanud
mistahes téendeid, kust ndhtuks taotletava kaubamaérgi kahjulik m&ju varasematele tihistele ja/vdi sellise
ohu esinemise tdsine oht. Vastupidi, on riike, kus kaubaméargid MaeGeffee 3 in 1 + kuju ja McCAFE on
olnud paralleelses kasutuses juba pea 20 aastat (riikides, kus mdlemat kaubamarki on nii kaua kasutatud)
ilma mistahes kahjulike mdjudeta. Asjaomased kaubamargid on seni ka Eestis segamatult paralleelselt
koos eksisteerinud.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamérgi MacGoffe8 3 in 1 + kuju osas ei esine KaMS § 10
lg 1 p-s 3 satestatud diguskaitset valistavat asjaolu.

Kdigele esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamargi MaeGoffee 3 in 1 + kuju osas ei esine KaMS
§ 10 Ig 1 p-des 2 ja 3 satestatud Giguskaitset valistavad asjaolusid. Kuna taotletav kaubamark ei riku
vaidlustusavalduse esitaja Gigusi, on vaidlustusavaldus alusetu ja pGhjendamatu, mistottu palub jatta see,
juhindudes KaMS §-dest 10 ja 41, té6stusomandi Siguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning
viidatud Euroopa Kohtu lahenditest, taies ulatuses rahuldamata.
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Lisad:

1. valjatrukk internetist eesliite Mac kasutamise kohta nimedes;

. valjatrikid sdnaraamatutest sdna Mac tahenduse kohta;

3. drakirjad materjalidest, mis nditavad kaubamargi MacCoffee 3 in 1 + kuju kasutamist
toetatud Uritustel aastatel 2007-2010;

4. drakirjad MacCoffee 3 in 1 + kuju tooteid puudutavatest 2007. a kaubaarvetest;

. véljatriikk Ohtulehes ilmunud artiklist kohvijookide vdrdluse kohta;

6. volikiri.

N

9,

Vaidlustaja vastus taotleja seisukohtadele ja tdiendavad téendid

15.10.2013 esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele, kus ta jaab esialgses vaidlustus- avalduses
esitatud seisukohtade juurde ning lisas jargmist.

Vaidlustaja esitab DVD plaadil (Lisa 1) materjalid kaubamargi MCCAFE tuntuse kohta. Eestis on kaks
MCcCAFE kohvikut ja need asuvad Viru tn 24 Tallinn ja Turu tn 6a Tartu. Tegemist on aktiivse
rahvaliikumisega kohtadega. Vaidlustaja leiab, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud McCAFE
kaubamargist juba palju varem kui see Eestisse joudis olles sellega kokku puutunud reisides Euroopas voi
kaugemal. Tegemist on (ihe maailma suurima kiirtoitlustusketti McDonald’s kaubamargiga ja 2008 a
seisuga oli MCCAFE kaubamairgiga tihistatud kohvikuid Gle maailma rohkem kui 1300 (Lisa 2). Eeltoodud
materjalidest tulenevalt leiab vaidlustaja, et MCCAFE kaubamaérk oli saavutanud Eestis maine ja tuntuse
enne taotleja kaubamargitaotluse esitamise kuupdeva 29.09.2009.

Taotleja véidab vastuses, et ta ei lshtunud MaeGoffee 3 in 1 + kuju kaubamirgi viljatodtamisel kiirtoiduketi
McDonald’si nimest. Vaidlustaja leiab, et taotleja eesmargid kaubamargi loomisel ei oma tahtsust kuna
madrav on see kuidas tarbijad vorreldavaid kaubamarke tajuvad.

Vaidlustaja leiab, et taotleja esitatud tdendid MacGoffe8 3 in 1 + kuju kaubamérgiga toodete turustamise
kohta Eestis enne vaidlustaja kaubamargitaotluse esitamist 18.04.2008 ei ole asjakohased, kuna
vaidlustaja kaubamark on varasem registreeritud kaubamark ja taotlejale ei tekki sellisest kasutusest
mingeid Bigusi tdhisele MacCoffee Macboffe8 3 in 1 + kuju. Lisaks sellele leiab vaidlustaja, et taotleja
vastuse Lisas 4 toodud arve nr 46448 Maxima turundamise toetuse eest ei tdenda asjaolu, et turundus oli
seotud MaeGoffee 3 in 1 + kuju toodetega.

Haljas AS 2007 a majandusaasta aruandest on ndha, et ettevotte omab mitmeid tiitar- ettevotteid ja on
toonud vilja, et alates 2007 a panustab rohkem ekspordile (Lisa 3) Ik 4. Sellest tulenevalt ei saa kindlat
viita, et taotleja vastuses toodud arvete eest ostetud Mae6offae 3 in 1 + kuju tooteid Eestis tildse turustati.
Voi kui seda tehti, siis ei ole selge, mis mahus. Seega ei ole vilistatud, et Haljas AS turustas need tooted
valjaspool Eestit oma titarettevotete kaudu, mis seab kahtlusele antud tdendite asjakohasuse maine ja
Gldtuntuse tdendamise osas.

Taotleja leiab oma vastuses, et vaidlustatud kaubamark on vaidlustusavalduse esitaja tahisest koheselt
erinev oma kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob
asjaomastest kaubamarkidest visuaalse Uldmulje. Samuti leiab taotleja, et esinevad kontseptuaalsed
erinevused vaadeldavate kaubamarkide osas, kuna vaidlustaja kaubamark selgelt viitab kohvile kui joogile.

Vaidlustaja leiab, et antud argumendid ei ole veenvad. Tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides,
kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes ning nendes situatsioonides puudub neil véimalus
vorrelda visuaalseid kaubamarkide aspekte ega tajuda kontseptuaalseid erinevusi. Seega antud toodete
omapara arvestades tuleb réhutada foneetilist kaubamarkide sarnasust ja vahendada visuaalsete ja
kontseptuaalsete erinevuste tdhtsust. Vaidlustaja leiab, et tarbija tellides kohvi lahtub kaubamargi
sOnalisest osast (MacCoffee ja McCAFE), kuna (ldjuhul edastab oma soovi tellida kohvi sdnades.
Vaidlustaja arvamusel on antud juhul vorreldavad sdnad foneetiliselt adrmiselt sarnased.
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Lisaks eeltoodule leiab vaidlustaja et, taotleja kaubamargi kujundus, mis koosneb kohvi tassist,
kohviubadest ja ovaalis tahisest 3 in 1 on kohvi osas kirjeldav ja seega ei saa eristada lihe ettevote tooteid
teise ettevote toodetest. Sellest tulenevalt ei saa antud elemendid olla maaravad kaubamarkide
dravahetamise tdendosuse hindamisel.

Taotleja leiab, et Macboffe® 3 in 1 + kuju kaubamirk on vaidlustaja varasema kaubamirgi taotlemise
kuupdevaks 18.04.2008 omandanud Eestis tldtuntuse ja téendab seda:

markimisvaarsete mutginumbritega;
pikkajalise kasutusega Eestis ja valjaspool Eestit;
kaubamargi tutvustamisega ajakirjanduses.

Vaidlustaja vaidleb sellele vastu ja leiab, et eelpool mainitud argumentide téttu ei saa olla kindel, et
taotleja vastuse Lisas 4 toodud arved tdendavad Mag6offee 3 in 1 + kuju toodete muiliki Eestis ja nendest ei
ndhtu, mis mahus on seda tehtud. Samuti puudub tilevaade sellest kui suure turu osa omab MaeCoffee 3 in 1
+ kuju Eestis turustatavate kohvijookide osas ja seega kas on eeldusi, et antud kaubamark oleks
18.04.2008 omandanud Eestis tldtuntuse.

Taotleja ei tapsusta kui kaua on kaubaméargi MacGoffee 3 in 1 + kuju tooteid Eestis turustatud vaid lihtsalt
mainib, et seda on tehtud aastaid. Esimene tdend selle kohta voiks olla 2007 a arved, kuid nende
asjakohasuse kohta on kahtlused juba eelnevalt esitatud.

Vaidlustaja ei saa ndustuda sellega, et kaubamargi tutvustamine ajakirjanduses oleks sedavord lai, et
sellega oleks véimalik omandada Uldtuntust. Taotleja vastuse lisas 5 on toodud kaks artiklit, milles
vorreldakse lahustavaid kohvijooke. Taotleja kaubamark on mdlemas mainitud kuid seda koos 8 teise
tootja omaga. Vaidlustaja leiab, et antud kaks artiklit ei ole piisav kajastus saavutamaks tldtuntust Eestis.

Taotleja vastuse Lisas 3 toodud mitmed kaubamargi Maeboffee 3 in 1 + kuju kasutamise niited parinevad
ajast, mis on hilisem kui 18.04.2008 ja seega ei saa tdendada vaidlustaja kaubamargi McCAFE taotlemise
hetkeks omandatud Uldtuntust Eestis. Viljatriikid www.youtube.com viitavad sellele, et MagGoffe8 e 3 in 1
+ kuju MacCoffee kaubamarki reklaamiti 2007 ja 2008 a ISU Euroopa lluuisutamise Meistrivdistlustel.
Lisatud materjalidest on ndha, et 2008 a Rootsis toimunud lluuisutamise Meistrivdistlusi kajastas ETV oma
uudistes nelja pdeva jooksul kokku vaid 2 minutit 57 sekundit. Samas ei ole teada kas tldse oli Maeboffes
3in 1 + kuju reklaam ndhtav ETV’s ja mis mahus.

Eeltoodud kokku véttes leiab vaidlustaja, et taotleja esitatud tdendid eraldi ja ka koos voetuna ei ole
piisavad, et tdendada MacGoffes 3 in 1 + kuju (ildtuntust Eestis seisuga 18.04.2008.

Lisad:

1. Tuntust ja mainet tdendavad materjalid;
2. Wikipeedia valjatriikk;
3. Haljas AS majandusaasta aruanne 2007.

Taotleja tdiendavad seisukohad

31.12.2013 esitas taotleja tdiendavad seisukohad, milles ta jaab taielikult oma juba esitatud seisukohtade
juurde. Seejuures taotleja lisab taiendavalt alljargnevat.

Taotleja taotleb kaubamargi MacGoffe8 3 in 1 + kuju registreerimist Eesti siseriikliku kaubamérgina ning
registreerimistaotlus on esitatud 29.09.2009. Seega tuleb vaidlustajal tdendada varasemate McCAFE
kaubamarkide korget eristusvéimet ja mainet Eesti territooriumil (Eesti tarbijate hulgas) kuupaeva
29.09.2009 seisuga.

Vaidlustaja ei ole lisanud vaidlustusavaldusele (ihtegi tdendit MCCAFE kaubamarkide kérge eristusvdime
ja/vbi maine tBendamiseks. Oma tidiendavatele seisukohtadele on vaidlustaja lisanud DVD plaadi
vaidlustaja sénul kaubamargi McCAFE tuntust tdendavate materjalidega (tdiendava vastuse lisa 1).
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Taotleja ei ndustu vaidlustajaga, kuna lisatud DVD plaadil olevatest materjalidest ei nahtu kaubamargi
MCcCAFE viidetavalt kérge eristusvbime ja maine Eestis, Eesti tarbijate hulgas, kuupieva 29.09.2009
seisuga:

Dokumendis "Germany McCafe store count net sales and guest count 2012... 2014.docx" ei sisaldu infot
kaubamargi McCAFE eristusvdime ja/vdi maine kohta Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga.

Kataloogides: 2007 France, 2007-2012 Bulgaria, 2008 France, 2008 Germany, 2009 France, 2009 Germany,
2010 France, 2010 Germany, 2011 France, 2011 Germany, 2012 France, 2012 Germany ja 2013 France
sisalduvad v&6rkeelsed materjalid ei paista sisaldavat mingit infot kaubaméargi MCCAFE eristusvéime
ja/vdi maine kohta Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga. Juhul, kui sellised andmed lisatud dokumentides
siiski sisalduvad ja vaidlustaja soovib neile kdesolevas asjas tugineda, palub taotleja vaidlustajal lisada
asjaomaste materjalide tdlked eesti keelde.

Kataloogis: Estonia sisaldub Uks pealkirjastamata ja allkirjastamata Excel-i tabel, kus on toodud McCAFE
kaubamargiga seotud miiligi netokdibe andmed Eestis aastatel 2009-2013. Nimetatud dokumendi
andmetest ndhtuvalt on selle koostanud Kaija Kevvai, kes on ajakirjanduse andmetel McDonalds'i
Baltikumi esindaja (Lisa 1). Sellest ndhtuvalt on kdnealune tabel vaadeldav vaidlustaja enese vaidetena,
milles sisalduvaid asjaolusid peab vaidlustaja tdendama. Kaesolevas asjas ei ole esitatud materjale, mis
kinnitaksid tabelis sisalduvaid andmeid.

Tabel sisaldab veergu 2009. a kohta, kuid ei ndahtu nimetatud tabelist, millise ajaperioodi jooksul (2009. a
kestel) selles esitatud netokdive saavutati. Taotleja margib, et vaidlustajal on kohustus t6endada oma
kaubamargi vdidetavat kdrget eristusvdimet ja mainet 29.09.2009 seisuga, so asjakohased, kasutamist
téendavad materjalid peavad puudutama ajaperioodi enne nimetatud kuupdeva. Kui jagada tabelis
esitatud 2009. a kaive kogu aastale, on (ihe kuu netokdive 1407 eurot, mis on vadga vdike, olles tdenaoliselt
|ahedane Eesti mainekamate kohvikute/sd6gikohtade pdevakiibele.

Esitatule tuginedes vaidleb taotleja vastu vaidlustaja vaitele, et 15.10.2013 tdiendava vastuse lisas 1
sisalduvatest materjalidest saaks teha jarelduse kaubaméargi MCCAFE viidetava kérge eristusvdime ja
maine kohta Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga, st taotleja jaamist seisu- kohale, et vaidlustaja
sellesisulised vdited on endiselt taielikult tdendamata.

Samuti on paljasdnaline vaidlustaja vaide, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud McCAFE kaubamérgist
juba palju varem kui see Eestisse joudis, olles sellega kokku puutunud reisides Euroopas voi kaugemalt.
Vaidlustaja ei ole pidanud vajalikuks esitada kdesolevas asjas ka materjale, kust nahtuks Eesti tarbijate
teadlikus McCAFE kaubamargist tulenevalt tarbijate reisimisest.

Asjakohatu on vaidlustaja seisukoht sellest, et taotletava kaubamargi kujunduslikud elemendid on kohvi
osas kirjeldavad. Taotletav kaubamark on erinevatest elementidest koosnev stiliseeritud tervikkujutis, mis
sisaldab kaubamargi Gldmuljes koheselt margatavaid elemente, mis ei anna tarbijatele mingit infot
asjaomase toote (lahustuva kohvi) omaduste kohta. Taotleja viitab sealhulgas MacCoffee logole, mida
muuhulgas kasutatakse triibuga kohvitassil, asjaolule, et kohvitass on kujutatud margi vasakus nurgas,
viltuses asendis, kohviubade keskel ning samuti kaubamargi taustakujundusele, mis on esitatud
erinevates toonides ning kus paikneb stiliseeritud kujutis aurust. Nii kaubamargi kujundus, kui ka selle
sOnaline osa, toetavad kaubamargi kontseptuaalset tdhendust, mis erineb varasematest kaubamarkidest,
peegeldades kaubamarkide tegelikke (erinevaid) kasutusvaldkondi (lahustuva kohvi tootmine ja
turustamine versus kohvikuteenused). Nonda sisaldab taotletav kaubamark eristusvdimelist ja tarbijatele
koheselt margatavat kujunduslikku terviklahendust, mis koos sOnalise osaga otseselt kujundab
kaubamargi visuaalset aga ka kontseptuaalset Uldmuljet. N6nda on vaar vaidlustusavalduse esitaja
jareldus, et nimetatud elemendid ei saa olla madravad kaubamarkide &dravahetamise tdendosuse
hindamisel. Tegemist on kaubamargi tGldmuljet otseselt kujundavate elementidega.

Vaidlustaja leiab oma taiendavates seisukohtades, et kuna tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides,
kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes, puudub neil vdimalus kaubamarke visuaalselt vorrelda
ning samuti ei tajuta kaubamarkide kontseptuaalseid erinevusi. Taotleja vaidleb nimetatule vastu - tellides

13



TOAK

toitlustusasutustes kohvi, tarbib ostja toitlustusteenust, mitte ei tee valikut, millise tootja kohvi kohvikus
omale osta, et kodus kohvi valmistada. Kiesolevas asjas vaidlustatud kaubamérki MacGoffee e 3 in 1 + kuju
ei taotleta (ega kasutata) mitte toitlustusteenuste osutamiseks (millega tegeleb vaidlustaja) vaid
lahustuva kohvi segude tootmiseks ja turustamiseks, mistdttu on vaidlustusavalduse kasitlus toitlustus-
teenuste osutamisest asjakohatu. Tarbija, kes soovib osta lahustuvat kohvi, ostab selle kauplustest, kus
nimetatud tooteid milakse, so toidupoodidest, kaubanduskestustest jne. On tavaparane, et jahvatud
kohvi ja kohviube, sealhulgas lahustuvaid kohvi segusid miiakse lettidelt, kust tarbijad saavad neid ise
valida. Seega teeb tarbija asjaomase ostuotsuse just antud toodete visuaalse vaatluse pdhjal.

Ulalviidatud erinevus turustuskanalite vahel kinnitab omakorda, et kdesolevas asjas tarbijate eksitamist ja
kaubamarkide seostamist ei esine - lahustuva kohvi kaasaostmiseks suunduvad tarbijad
jaemiligikohtadesse, kus antud tooteid mudakse ja kus asjaomast kaupa saab tootjate v6i muude
tunnuste pdhjal valida, mitte aga kohvikutesse. Samuti ei suundu tarbijad jaemligi- kohtadesse sooviga
osta kohviku toitlustusteenuseid. Seega, kuna pooled omavahel ei konkureeri, ei kasuta ka vastandatavad
maérgid Uksteist dra. MacGoffee 3 in 1 + kuju kaubamirgiga tooted on saanud nii Eestis kui ka naaberriikides
Venemaal ja Latis Gldtuntuks taotleja turundus- ja reklaamitegevuse tulemusena. Kummagi kaubamargi
Gha laienev kasutus kogu Euroopa Liidus ja vdljaspool seda nditab samuti, et kdnealused kaubamargid ei
takista teineteise eksisteerimist.

Toodule tuginedes on taotleja seisukohal, et vastandatavad kaubamargid on kontseptuaalsest ja
visuaalsest aspektist, so asjaomaste kaupade puhul kdige olulisematest aspektidest, erinevad - tarbijad ei
vaheta ostusituatsioonis &dra lettidelt valitavaid kaupu ja/vdi toitlustuskohtades osutatavaid teenuseid,
mis kannavad visuaalselt erinevaid tahiseid ning mille tdhendused on erinevad. Kuna kaubamarkide
dravahetamist ei esine, puudub kadesolevas asjas ka tdendosus, et tarbijad voOiksid asjaomaseid
kaubamarke omavahel seostada.

Olenemata kaubamirgitaotluse hilisemast esitamisest oli kaubamzirk Mae6offes 3 in 1 + kuju saavutanud
18.04.2008 seisuga lahustuvate kohvide hulgas hea maine ja tuntuse, mis kaheldamatult tdstab asjaomase
kaubamargi eristusvdoimet ja eristatavust kaubamargitaotluse esitamise hetke seisuga 29.09.2009,
vahendades veelgi kaubamarkide dravahetamise tdendosust.

Kaubamargi MacGoffee 3 in 1 + kuju varasemat kasutust tdendavate materjalide osas margib taotleja, et
tdendeid tuleb hinnata tervikuna. Haljas AS arvetest nihtuvalt on Mae6offee 3 in 1 + kuju mairgistatut
toodet enne 18.04.2008 Eestisse tarnitud ning ajakirjanduse valjatriikkidest nahtuvalt on asjaomaseid
kaupu Eestis ka reaalselt turustatud ja tutvustatud. Vaidlustaja poolt esitatud Haljas AS 2007. a
majandusaasta aruandest nahtuvalt podras Haljas AS 2007. a pohitahelepanu koost66 arendamisele
kaubanduskettidega ning oma turustatavate kaupade tutvustamisele labi erinevate miulgikampaaniate,
koolituste, degusteerimiste ja reklaami. Haljas AS tarnitavad tooted olid muligil kdigis Eesti suuremates
kaubanduskettides. Taotleja leiab, et nimetatust lahtuvalt ei ole kdesolevas asjas alust arvata, et
kaubamérki Maeboffes 3 in 1 + kuju kandvaid tooteid ei ole Eestis turustatud.

Kaubamargi Macboffee 3in 1 + kuju tutvustamise ja kajastamise osas 2007. ja 2008. a ISU Euroopa
[luusiutamise Meistrivdistlustel margib esmalt seda, et taotleja on toetanud Euroopa lluuisutamise
Meistrivdistlusi alates 2007. a. Alates 2008. a on taotleja olnud vdistluse ametlikuks sponsoriks. Nahtuvalt
taotleja 15.05.2013 vastuse lisast 3 esitatakse kaubaméarki MaeGoffe® e 3 in 1 + kuju asjaomase Urituse
ametlikul atribuutikal, sealhulgas sissepaasu véimaldavatel nimekaartidel, Grituse ametlikul programmil,
Urituse ametlikul veebilehel ning logona ka vdistlusareenidel. Kahtlust ei ole selles, et taotletavas
kaubamargis sisalduv logo MacCoffee oli ndhtav pea kdikide vdistlusest tehtavate televisiooniiilekanne
ajal. Sellega seoses margib taotleja, et eksitav on ka vaidlustaja rohutus sellest, et ETV kajastas vdistlust
oma uudistes nelja paeva jooksul vaid 2 minuti ja 57 sekundi ulatuses. Taotleja margib, et vaidlustaja on
jatnud tahelepanuta, et taotleja 15.05.2013 vastuse lisadest nahtuvalt kandis vdistlust Gle ka Eesti
telekanal "Kalev Sport" ning seda kogumahus 33 tundi ja 7 minutit. Lisaks sellele kandsid Uritust tile Eestis
nahtavad Soome ja Vene telekanalid aga ka Eurosport.
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Taotleja margib tdiendavalt, et kdesolevas asjas taotletavat kaubaméarki MacGoffe® 3in 1 + kuju on
kasutatud ja tutvustatud Eesti naaberriigis Venemaal alates 1994. a. 2003. a turuuuringu kohaselt oli
MacGoffe8 3 in 1 + kuju kaubamirk lahustuvate kohvide segmendis brandituntuse osas 5. positsioonil (ligi
50 % Venemaa tarbijaskonnast olid kdnealusest kaubamargist teadlikud, kusjuures ca 58 % tarbijatest
tarbivad seda kohvi igap&evaselt) (Lisa 2). 2007. a omistati kaubamérgile Mae6offe8 3 in 1 + kuju Venemaal
superbrandistaatus ja kaubamarki nimetati ka tugevaimaks Singapuri brandiks aastatel 2003, 2004, 2005
ja 2006 (Lisa 3).

Vaidlustaja ei ole esitanud k&desolevas asjas materjale, kust ndhtuks vastandatavate McCAFE
kaubamarkide vaidetav kdrge eristusvéime ja/vdi maine Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga. Seetdttu
tuleb kdesolevas asjas lahtuda sellest, et vaidetavat korget eristusvGimet ja tuntust vaidlustatud
kaubamargi taotluse esitamise kuupdeval ei esinenud.

Kaubamarkide vordluse osas on ekslik vaidlustaja seisukoht, nagu ei tuleks kaesolevas asjas lahtuda
vaidlustatud kaubamargist Macboffee 3in1 + kuju sellisena nagu sellele iguskaitset taotletakse.
Taotletava kaubamargi Gildmuljet kujundavad sdnalise elemendi kdrval otseselt ka tahise kujunduslikud
elemendid nende eriomases vormis ja kombinatsioonis. Asjaolu, et vastandatavates kaubamarkides
figuratiivsed elemendid puuduvad, ei tdhenda seda, et taotletava kaubamargi kujunduse vdiks
kaubamargivordluses kdrvale jatta. Seda eriti kaupade osas, mida tarbijad valivad kaubanduskeskustes
riiulitelt, arvestades eelkdige kaubamarkide visuaalset aga ka kontseptuaalset aspekti. Taotleja jaab
seisukohale, et tulenevalt kaubamarkide vahelistest erinevustest, ei esine nende osas dravahetamise
tdendosust.

Kaubamarkide aravahetamise téendosust vahendab veelgi taotletava kaubamargi tuntus ja maine Eestis
lahustuvate kohvide segmendis - tulenevalt asjaomase toote turustamisest aga ka tutvustamisest nii
ajakirjanduses ja televisioonis, teadsid tarbijad 29.09.2009 seisuga kaubamarki/toodet Macboffee 3 in 1 +
kuju ja tundsid selle taotleja lahustuva kohvina ara.

Kdigele esitatule tuginedes jaab taotleja seisukohale, et kaubamargi Mag6offe8 3 in 1 + kuju osas ei esine
KaMS § 10 Ig 1 p-des 2 ja 3 satestatud Giguskaitset valistavad asjaolusid - taotletav kaubamark ei riku
vaidlustusavalduse esitaja digusi. Seetdttu on vaidlustusavaldus alusetu ja see tuleb jatta taies ulatuses
rahuldamata.

Lisad:

1. Valjatrikk veebilehelt www.tarbija24.ee;
2. Viljavote Venemaa 2003. aasta turuuuringust;
3. Valjatrikk veebilehelt www.andhranews.net.

Vaidlustaja tdiendavad t6endid

30.03.2015 esitas vaidlustaja oma seisukohtade tdenduseks taiendavad tdendid.

Taotleja arvates DVD plaadil olevatest materjalidest ei ndhtu kaubamargi MCCAFE k&rge eristusvdime ja
maine Eestis. Taotleja vaidab, et dokumendis ,Germany McCafe store count net sales and guest count
2012 ... 2014 ei sisaldu infot kaubamargi McCAFE eristusvdime ja/vBi maine kohta Eestis kuupieva
29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et selline jareldus on vaar. Esitatud dokumendis on toodud kaks graafikut
(mugavuseks lisatud allpool).
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Angzahl McCalé

Esimene néditab Saksamaal tegutsevate MCCAFE kohvikute arvu aastate 2004 kuni 2014 Idikes. 2008
aastal oli Saksamaal 539 McCAFE kohvikut. Teises graafikus roheline joon niitab McCAFE kohvikute
mutgiandmeid miljonites eurodes ja sinine kilaliste arvu miljonites aastate 2004 kuni 2014 |6ikes. 2008.
a kaive oli 68,5 miljonit eurot ja kilastajate arv oli 22,2 miljonit kiilastajat. Arvestades asjaolu, et Eesti
tarbijad reisivad nii era kui ka ari eesmarkidel Saksamaal, siis on suur tdendosus, et nad on korduvalt
kilastanud enne 29.09.2009 McCAFE kohvikuid ja on sellest kaubamargist ja selle mainest teadlikud.
Eriti arvestades seda, et enne 29.09.2009 oli neid kohvikuid vahemalt 539 ja kilastajaid 22,2 miljonit.

Samuti leiab taotleja, et DVD plaadil toodud aastaarvude ja riikide nimedega kaustad sisaldavad
voorkeelseid materjale ja ei sisalda mingit infot kaubamargi MCCAFE eristusvdime ja/vdi maine kohta
Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja arvates on selline jareldus vaar. Eesti tarbija reisib palju
ning Eesti kuulub Euroopa Uhenduse (ihtsesse turgu, kus on kaupade ja teenuste vaba liikkumine. Seega
antud materjalid tdendavad Euroopas reisi voi muul eesmargil viibiva Eesti tarbija voimaliku kokkupuudet
vaidlustaja kaubamarkidega McCAFE ja sellest kokkupuutest tekkiva maine ja eristusvdime loomist.
Vaidlustaja esitab Statistikaameti valjavotted eesti elanike reisimise kohta Euroopa Liitu enne 29.09.2009
(Lisad 1-3). Arvestades asjaolu, et alates 2007 a on Euroopa Liitu reisinud 66bimisega suurusjargus
300 000...500 000 eesti elanikku aastas, siis on vaga tdendoline, et osa nendest on puutunud vaidlustaja
kaubamargiga kokku ka valjaspool Eestit ja seega on sellest teadlikud. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja
esitatud materjalid asjakohased ning tdendavad kaubamargi McCAFE tuntust.

Kaubamargist vGidakse olla teadlikud ka siis, kui seda Eesti turul otseselt ei kasutata (tooteid ja teenuseid
ei pakuta), kuid see on maailmas tuntud ja laialt levinud. Naitena voiks tuua Uldtuntud asjaolu, et
luksusautode Rolls-Royce kaubamark on Eestis tuntud ja mainekas kuid samas puudub Eestis selle
kaubamargi esindus ja vaga vahestel eesti tarbijatel on selline sGiduauto olemas. Teise naitena voiks tuua
Gle maailma sh Eestis tuntud kohvikuketti STARBUCKS, mis Eestis ei tegutse, kuid on siiski eesti tarbijate
seas tuntud.

Sellega soovib vaidlustaja ndidata, et maine ja tuntuse saavutamiseks ei pea alati Eesti turul tegutsema ja
seda on vdéimalik teatud olukorras saavutada ka teistes riikides tegutsemise kaudu. Seda eriti siis, kui
tegemist on Glemaailmselt tuntud ja laialt kasutuses oleva kaubamargiga. Vaidlustaja arvates MCCAFE
kaubamark kuulub selliste kaubamarkide hulka, eriti arvestades asjaolu, et sama Mc algusega ja
kontseptsiooniga maailmakuulus McDonalds kaubamaérk on Eestis kasutusel juba aastast 1995 (lisa 4).
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Vaidlustaja leiab, et DVD plaadil toodud materjalide télkimine ei ole majanduslikult pdhjendatud. Seda
eelkdige tulenevalt sellest, et lisatud dokumentidest on selgelt tuvastatav vaidlustaja kaubamark
MCcCAFE ning k3esoleva vaidlusega seotud kaupade pildid. Suurem osa neist materjalidest on
avalikustatud enne 29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et eeltoodust tulenevalt on véimalik ka ilma télkimata
tuvastada vaidlustaja kaubamarkide kasutust.

Vaidlustaja soovib juhtida tihelepanu, sellele, et temale kuulub Uhenduse kaubamark reg nr 006870851
MCcCAFE, mis on registreeritud sh klass 30 kuuluvate toodete kohv osas. Seega tuleks jatta tdhelepanuta
kdik taotleja argumendid selle kohta, et puudub dravahetamise tdendosus, kuna vaidlustaja MCCAFE
kaubamargid on registreeritud klassi 42 ja 43 teenuste osas. Vaidlustajale kuulub eelmainitud kaubamark,
mis on taotleja kaubamargiga registreeritud identsete kohvi kaupade osas klassis 30 ja taotleja vastus,
milles kasitletakse vaid vaidlustaja 42 ja 43 klassi kuuluvaid kaubamarke ei ole taielik ja jatab eksliku mulje.

Samas soovib vaidlustaja juhtida tdhelepanu asjaolule, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus
kohvikud pakuvad lisaks kohvikuteenusele sama kaubamargiga kohvitooteid (nii kohviubade n&ol kui ka
jahvatatud kujul). Vaidlustaja tdendab seda jargmisega:

Coffee In. Ule eesti 23 kohvikut (Lisa 5) milles lisaks valmis kohvi jookidele miitiakse ka kohvi. Lisatud on
pilt Tallinna Ulemiste keskuse Coffee In kohvikust (Lisa 6) ja sealt ostetud Coffee In kohvist ja (Lisa 7);

Gourmet Coffee. Tallinas Kadriorus asuv kohvik Gourmet Coffee (Lisa 8), mis pakub laiaulatusliku valikut
kohvist (nii ubadena kui ka jahvatatud kujul), mis on téhistatud sama kaubamargiga Gourmet Coffee nagu
kohvik ise. Lisatud on pilt Gourmet Coffee kohvikust ostetud kohvist koos arvega (Lisa 9);

Blender. Tallina Ulemiste keskuses asuv kohvik Blender (Lisa 10 ja Lisa 11). Kohvik Blender samuti pakub
miligiks Blender kaubamargiga tadhistatud kohvi (Lisa 12). Lisatud on pilt Blender kohvikust ostetud
kohvist koos arvega (Lisa 13).

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja arvamusel, et on téendust leidnud asjaolu, et Eesti tarbijad on
harjunud nagema kohvi tooteid ja kohvikuid, mis on tadhistatud identsete kaubamarkidega. Sellest
tulenevalt saab kohvi osas teha jarelduse, et kohvikute teenused ja kohv kui klassi 30 kuuluv toode on
samaliigilised. See omakorda suurendab vaadeldavate kaubamarkide aravahetamist. Seega tarbijad
vOivad arvata, et taotleja kaubamargiga tdhistatud klassi 30 kuuluvad tooted périnevad vaidlustaja
kohvikutest ja/v8i on toodetud vaidlustaja ndusolekuga.

Lisad:
1. Eesti Elanike O6bimisega vilisreisid 2007-2008;
2. Eesti Elanike O6bimisega vilisreisid 2007-2008 (EL 15);
3. Eesti Elanike Odbimisega vilisreisid 2009 (1. ja 2. kvartal) (EL 15);
4. Meie ajalugu - McDonald's.
5. Coffee In tutvustus;
6. Coffee In Ulemiste kohvik;
7. Coffee In arve;
8. Gourmet Coffee tutvustus;
9. Gourmet Coffee arve;
10. Blender - Juice & Coffee Bar tutvustus;
11. Blender Ulemiste kohvik véljast;
12. Blender Ulemiste kohvik seest;
13. Blender arve.

Taotleja vastus vaidlustaja tdiendavate t6endite osas

Taotleja 08.07.2015 teatab, et jadb kdikide oma antud asjas juba seni esitatud vastuvaidete ja selgituste
juurde ning esitab kdesolevaga oma tdiendava seisukoha eelkdige vaidlustusavalduse esitaja 30.03.2015
vastuse ja sellele lisatud materjalide osas.
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Taotleja on selgitanud, et vaidlustatud kaubamargi registreerimistaotlus esitati 29.09.2009. See tahendab
seda, et juhul, kui vaidlustaja soovib tugineda oma varasema kaubamagi mainele vdi tuntusele, on tal
kohustus tdendada, et vdidetav maine ja tuntus esinesid 29.09.2009.

Kuna vaidlustatud kaubamargi registreerimist taotletakse Eestis, tuleb vaidlustusavalduse esitaja
kaubamargi vdidetavat mainet ja tuntust hinnata lahtudes Eesti tarbijaskonnast.

Vaidlustaja on kdesolevas asjas esitanud diagrammid, mis sisaldavad andmeid McCAFE kohvikute arvu
kohta Saksamaal aastatel 2004 kuni 2014, samuti MCCAFE kohvikute muliginumbreid ja kilastajate arvu
aastatel 2004 kuni 2014. Vaidlustaja vaidab, et kuna Eesti tarbijad reisivad nii era kui ka ari eesmarkidel
Saksamaal, siis on suur tdendosus, et nad on korduvalt kilastanud McCAFE kohvikuid enne 20.09.2009
ja on sellest kaubamargist ja selle mainest teadlikud. T6éendamaks asjaolu, et Eesti tarbijad reisivad palju,
on vaidlustaja lisanud oma vastusele valjatriikid Statistikaameti andmebaasist (30.03.2015 vastuse lisad
1-3).

Taotleja vaidlustaja jareldustega ei ndustu. Esitatud diagrammid ei sisalda andmeid ei Eesti territooriumi
ega Eesti tarbijate kohta. Enamgi veel, valjatrikid Statistikaameti andmebaasist sisaldavad Uldist Eesti
elanike reiside arvu Euroopa Liidu liikmesriikidesse aastatel 2007-2009 — osa andmetest puudutab reise
Euroopa Liidu mistahes 15-sse liikkmesriiki ja osa reise Euroopa Liidu mistahes 25-de liikkmesriiki. Nimetatud
andmete pinnalt ei ole véimalik teha jareldusi mitte (ihegi konkreetse riigi kohta. Samuti puudutavad
esitatud andmed (ksikute reiside arvu, mitte aga valisriikidesse reisinud tarbijate arvu. Reiside arvu
asjakohatust ilmestab muuhulgas see, et kuna osa Eesti elanikest t66tavad valismaal, on vdga tdenaoline,
et nad on reisinud oma tdéokoha riiki oluliselt sagedamini kui (ks kord aastate 2007-2009 jooksul.

Toodust nahtuvalt on vaidlustaja eelkasitletud andmetele tuginevad jareldused oletuslikud — esitatud
téenditest ei ndhtu valisreise teinud Eesti elanike arv. Samuti ei sisalda kdnealused materjalid mingit infot
Eesti tarbijate arvu kohta, kes on MCCAFE kohvikuid tegelikult kilastanud vdi kes neid kohvikuid
tegelikult teavad.

Nénda on vaidlustaja vaited kaubamirgi MCCAFE maine ja tuntuse kohta Eesti tarbijate hulgas
29.09.2009 seisuga hiipoteetilised ja need ei tugine esitatud materjalidele.

Asjakohatud on ka vaidlustaja viited kaubamarkide Rolls-Royce ja STARBUCKS tuntuse kohta. Vaidlustaja
ei ole tdendanud, et MCCAFE kaubamargi ajalugu, maine ja tuntus oleks olnud Eestis 29.09.2009 seisuga
vorreldav eelnimetatud kaubamarkide maine ja tuntusega.

Vaidlustaja vaidab, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus kohvikud pakuvad lisaks
kohvikuteenusele sama kaubamargiga kohvitooteid (nii kohviubade naol kui ka jahvatatud kujul). Selle
tdendamiseks on vaidlustaja esitanud moéned valjatrikid 3-It Eestis tegutseva kohviku veebilehtedelt
(Lisad 5, 8 ja 10) aga ka kohvikutes tehtud fotod (Lisad 6, 7, 9, 11-13). Sellele tuginedes on vaidlustaja
jareldanud, et kohvikuteenused ja klassi 30 kuuluvad tooted on samaliigilised, mis omakorda t&stab
vaadeldavate kaubamarkide dravahetamise tdendosust.

Taotleja vaidleb nimetatule vastu. Esiteks, ka nimetatud asjaolu tuleb téendada 29.09.2009 seisuga.
Vaidlustaja poolt esitatud materjalid kannavad kuupdeva 30.03.2015, mistottu ei sisalda antud materjalid
infot, mis véimaldaks hinnata olukorda vaidlustatud kaubamargi taotluse esitamise kuupdeva seisuga.
Lisaks sellele puudutavad vaidlustaja materjalid iksnes 3 kohvikut. Olgugi, et ks nendest — Coffee In —on
teeninduskett, mis hélmab 23 kohvikut, asuvad ka antud ettevotte midgipunktid tiksnes 3 Eesti linnas —
Tallinnas, Tartus ja Keilas ega ole seega suurele osale Eesti tarbijatest igapaevaselt kadttesaadavad (nt
Kuressaares, Parnus, Viljandis, Paides, PGlvas, Narvas, Kohtla-Jarvel, Rakveres jne). VOttes arvesse ka
asjaolu, et Eestis on kokku enam kui 677 kohvikut (Lisa 1), on selge, et vaidlustaja poolt esitatud materjalid
on ebapiisavad jareldamaks, et Eesti keskmine tarbija on harjunud ostma kohviubasid ja/vdi jahvatatud
kohvi kohvikutest.

Seega on vaidlustaja teenused (kohvikuteenused) ja taotleja kaubad (lahustuv kohv) erinevad — neid
turustatakse erinevates milgikohtades, ostetakse erinevatel juhtudel ja eesmarkidel. Seega on tegemist
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eriliigiliste kaupade ja teenustega, mis omakorda on ka eraldivdetuna piisav valistamaks vastandatavate
kaubamarkide vahelist konflikti.

Eeltoodule tuginedes jadb taotleja seisukohale, et varasem kaubamark ei olnud kaesolevas asjas
vaidlustatud kaubamargi taotluse esitamise ajal Eestis mainekas ja sellel puudus ka tavaparasest tugevam
eristusvdime.

Taotleja jadb samuti seisukohale, et kdesolevas asjas vastandatavate kaubamarkide vahel puudub
vastuolu — kaubamargid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad ning eriliigilised on ka
asjaomaste kaubamarkide kaubad ja teenused. Aravahetamise tdendosust vihendab omakorda asjaolu,
et taotletav kaubamark on lahustuvate kohvide valdkonnas Eesti tarbijatele tuntud tulenevalt antud
kaubamarki kandva lahustuva kohvi varasemast turustamisest Eestis.

Taotleja tooted on olnud alates 1994. a turul enam kui 20 riigis paralleelselt vaidlustaja teenustega.
Taotlejale teadaolevalt ei ole lihtegi reaalset konflikti vGi tarbijate eksitamise juhtu ette tulnud. Asjaolu,
et nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamarkide kaitset laiendatakse kogu Euroopa Liidus ja sellest
valjaspool, naditab Uheselt, et mitte kummagi poole kaubamargi kasutamine ei ole avaldanud kahjulikku
mdju teise poole kaubamargile.

Lisa: Valjatriukk kohvikute arvu kohta Eestis.

Vaidlustaja veelkordsed tdiendavad toendid

Vaidlustaja esitas 01.04.2016 komisjonile tdiendava kirja, kus jaab esialgses vaidlustusavalduses esitatud
seisukohtadele ning lisas jargmised taiendavad téendid.

Vaidlustaja soovib juhtida komisjoni tahelepanud hiljutisele 03.09.2015 Euroopa Kohtu lahendile C-
125/14, mis on antud vaidluse lahendamiseks darmiselt oluline. Euroopa Kohus leidis, et kui varasema
kaubamargi maine on tdendatud liidu olulises osas, mis vdib vastavalt olukorrale Uhtida (heainsa
lilkmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku
kaubamargi registreerimise taotlus, tuleb jareldada, et see kaubamark on omandanud maine liidus (p 25).

Vaidlustajale kuuluvad jargmised registreeritud EL kaubamargid:

McCafe, EL kaubamirk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupdev 01.04.1996,

registreerimise kuupaev 25.11.1998, klassis 42;

McCafe, EL kaubamirk , reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupdev 18.04.2008,

registreerimise kuupaev 11.03.2013 klassis 29 ja 30 (sh kohv ja kohvi aseained).
Eeltoodud kohtulahendist tulenevalt EL kaubamarkide puhul véib piisata sellest, kui on tdendatud maine
kas voi Uhes liikmesriigis selleks, et tuvastada maine olemasolu EL olulises osas. Samuti on kohus
selgitanud, et maine ei pea olema tdendatud liikmesriigis, kus vaidlus toimub. Vaidlustaja leiab, et antud
otsus on aarmiselt oluline kdesolevas vaidluses, kuna see vGimaldab vaidlustajal tugineda maine
olemasolule EL olulises osas ja selleks ei pea ilmtingimata tuginema maine olemasolule Eestis enne
taotluse esitamise kuupadeva 29.09.2009.

Eeltoodust tulenevalt esitab vaidlustaja tdiendavaid materjalid tdendamaks EL kaubamarkide reg nr
000058438 ja reg nr 006870851 maine olemasolu EL olulises osas.

Kaubamargi McCafe kasutamise geograafilist ulatust Euroopa Liidus tdendab vaidlustaja McCafe
kohvikute loeteluga (lisa 1-2). 31.12.2008 seisuga oli Euroopas 754 McCafe kohvikut ja 2009. a tuli juurde
veel 272 McCafe kohvikut. McCafe kohvikud olid taotluse esitamise hetkel 27’st Euroopa Liidu
lilkmesriigist 19'nes, mis teeb ile 70 % liikmesriikidest.

AUSTRIA

Esimene McCafe kohvik avati 2006. a ja selle I8puks oli Austrias 6 McCafe kohvikut. 2007. a arv tdusis
19’le, 2008. a oli juba 50 kohvikut ja 2009. a arv tdusis 109 kohvikuni.
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Alates avamisest kuni 2009. a septembrini kulutas McDonalds reklaamile 1497213EUR, millest vaid 2008.
a kulus 518659EUR. 2008. a McCafe kohvikutest saadud muigitulu oli 4301553EUR ja 2009 a —
11393504EUR. 2008. a suvel sooritatud turuuuring tuvastas, et 78 % kisitletust tundsid McCafe
kaubamarki.

ITAALIA

Esimene McCafe kohvik avati Milanos 2005 a. 2008. a oli Itaalias 72 McCafe kohvikut. 2009. a avati veel
23 McCafe kohvikut. Kdesolevale on lisatud loetelu Itaalias avatud kohvikutest koos asukohtadega, mis
kajastab laiaulatusliku geograafilist jaotust Itaalias (lisa 3-4). 2007 a. kasvas McCafe miitgitulu vdrreldes
eelmise aastaga 115 % ja 2008. a 34,9 % (lisa 5). Samuti on lisatud pildid Itaalia McCafe kohvikust, mis
on tehtud enne taotluse esitamise kuupieva 29.09.2009 (lisa 6-8). Lisaks on esitatud McCafe kohvikutes
kasutatavate meniude ja reklaamide materjalid (lisa 9).

BULGAARIA

2008. a oli Bulgaarias 2 McCafe kohvikut ja 2009. a I6puks oli neid juba 4. Kidesolevaga on lisatud
valjatrikid Bulgaaria McDonald’si kodulehelt www.mcdonalds.bg, mis arhiveeriti 15.09.2008 archive.org’i
poolt. www.archive.org on mittetulundusihing, mille eesmark on arhiveerida internetis asuvaid kodulehti
luues vGimaluse rdnnata ajas tagasi. Lisa 10 viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel
www.mcdonalds.bg oli McDonaldsi restoranide loetelus mainitud dra kaks McCafe kohvikut. Lisa 11
viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel www.mcdonalds.bg tutvustati McCafe kohvikut ja seal
miilidavaid tooteid.

[IRIMAA

Esimene kohvik avati 2002. a ja 2008. a I8ppuks oli lirimaal 6 McCafe kohvikut. Lisa 12 on artikkel lirimaa
kodulehelt www.breakingnews.ie, mis avalikustati 15.07.2002 esimese McCafe kohviku avamise puhul.
Lisa 13 on archive.org’i poolt 21.09.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.ie kodulehes avaldatud McCafe
kohviku kontseptsiooni tutvustus ja McCafe kohvi tutvustus.

LEEDU

Esimene kohvik avati 8.07.2009 Siauliais (lisa 14) ja teine kohvik 16.09.2009 Vilniuses (lisa 15).
LATI

Esimene kohvik avati 13.05.2009 Riias. Lisas 16 on ekraanitdmmis YouTube.com keskkonnas 15.05.2009
postitatud videost milles on ndha McCafe kohvikut selle avamise kuup&eval. Video McCafe kohviku
avamisest, vt https://www.youtube.com/watch?v=ghTSdEcQ8Ac

MALTA

Maltas oli 2008. a seisuga 3 McCafe kohvikut. Lisatud on artikel, mis ilmus uudiste portaalis
www.timesofmalta.com 25.02.2007, mis kajastab uue McCafe kohviku avamist Maltas (lisa 17).

POOLA

Poolas avati esimene McCafe kohvik 2008. a juulis ja aasta I8puks oli neid 4. 2009. a juba 6. Lisatud on
véljatrikk kodulehel www.warsawvoice.pl ilmunud artiklist, mis teavitab esimese McCafe kohviku
avamisest Poolas ja McCafe kohvikute kontseptsioonist (lisa 18). Lisaks eeltoodule on lisatud véljatriikk
McDonald’s Facebook.com lehelt, mis viitab McCafe kohvikule juba 2008. a (lisa 19).

PRANTSUSMAA

Esimene McCafe kohvik avati Pariisis 2004. a. Lisame loetelu McCafe kohvikutest, mis on avatud aastate
jooksul 2004 kuni 2009 (lisa 20-21). 2008. a seisuga oli Prantsusmaal 40 McCafe kohvikut ja 2009. a
jooksul avati veel 39 kohvikut.
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McCafe kohvikutest 2007. a (21 kohvikut) saadud miitigitulu oli 2100139EUR. 2008. a (40 kohvikuga) oli
mitigitulu 5171372EUR. 2009. a (79 kohvikuga) oli mutgitulu 8914550EUR.

Lisatud on 2008. a périt reklaammaterjal McCafe kohvi kohta (lisa 22). Turundusmaterjalid 2007. a (lisa
23). McCafe toodete pakendi tellimusjoonis, mis on tdhistatud kuupdevaga 29.12.2005 (lisa 24). Samuti
on lisatud hulga teisi reklaammaterjale, brosiiiire ja katalooge, mis kajastavad McCafe tooteid ja
turundust (lisa 25-30).

SAKSAMAA

Saksamaal on suurim McCafe kohvikute kontsentratsioon Euroopas. 2005. a oli Saksamaal vaid 7
McCafe kohvikut. Samas juba jargmise aasta (2006) mais avati Kdlnis sajas McCafe kohvik. 2008. a
seisuga oli Saksamaal 539 McCafe kohvikut ja 2009 — 656.

Lisatud on 2006. a september/oktoober ajakirjas FoodChain ilmunud artikkel ,McDonalds Germany*,
milles kirjeldatakse McCafe edu Saksamaal (lisa 31). 2006. a oli McCafe suuruselt teine kohvikute kett
Saksamaal. Teostatud turuuuringud tuvastasid, et 97 % kiilastajatest meeldib McCafe kohviku
kontseptsioon. Saksamaa McCafe kohvikute mudgitulu numbrid on juba varasemalt esitatud, kuid
mugavuse eesmargil on need lisatud veelkord (lisa 32).

Lisa 33 on archive.org’i poolt 31.01.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.de kodulehes avaldatud McCafe
alamlehed ,McCafe”, ,,McCafe Produkte”, ,,McCafe H@ppy Hour”, ,,McCafe Winterwonne®.

UNGARI

Esimene McCafe avati juunis 2003. 2008. a oli juba 30 McCafe kohvikut ja 2009. a avati lisaks veel 5
kohvikut (lisa 34-35). Ungari McCafe kohvikute migitulud on toodud forintides (HUF) lisades 36-37.
Lisaks on esitatud mdned pildid McCafe kohvikust (lisa 38) ja archive.org’i poolt 01.10.2008 arhiveeritud
www.mcdonalds.hu kodulehes avaldatud McCafe reklaamist (lisa 39).

Vaidlustaja on varasemate seisukohtade ja tdenditega ning samuti kdesolevas taotluses esitatuga toonud
vdlja asjaolud, mis vdoimaldavad jareldada, et eelmainitud EL kaubamargid reg nr 000058438 ja reg nr
006870851 on omandanud maine Uhenduse territooriumi olulises osas kohviga seotud kaupade ja
kohvikutega seotud teenuste osas.

Eeltoodud asjaolude tuvastamine on oluline nii KaMS § 10 Ig 1 p 2 kui ka p 3 Giguskaitset valistavate
asjaolude tuvastamisel. KaMS § 10 Ig 1 p 2 puhul tuleb arvestada asjaoluga, et mainekate ja tuntud ning
seega korge eristusvdimega kaubamarkide puhul on suurendatud dravahetamise tdendosuse oht. Samas
KaMS § 10 Ig 1 p 3 puhul on maine olemasolu (iks eeldustest tuvastamaks, kas varasema kaubamargi
mainet vOi eristusviéimet voidakse hilisema kaubamargiga kahjustada voi ara kasutada.

Lisad:

McCafe kohvikute arvud 2008-2010;
McCafe kohvikute arvud 2008-2010 (Osaline tdlge EE);
McCafe Ristoranti;

McCafe restoranid (EE tdlge);

McCafée NDA;

con persone;

IMGP0O086;

senza persone;

. McCafe reklaamid ja meniii;

10. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria McCafe;
11. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria McCafe 2;
12. BreakingNews.ie 15.07.2002 McCafe Ireland;

LN AEWN PR
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13. Web Archive 2008.09.21 Ireland McCafe;

14. Facebook 2009.07.16 Lithuania McCafe 3 (esimene McCafe Leedus);
15. Facebook 2009.09.04 Lithuania McCafe 3 (McCafe Vilnius);
16. Youtube.com 15.05.2009 McCafe Latvia;

17. TimesOfMalta.com 25.02.2007 (McCafe Malta);

18. TheWarsawVoice 30.07.2008 McCafe Poland;

19. Facebook 2008 Poland McCafe;

20. McCafé Restaurant List from 2004 to 2009;

21. McCafé Restoranid Loetelu alates 2004 kuni 2009 (EE tolge);
1. 22 4X3 McCafe;

22. Guide Galette des rois Infographie V6 def;

23. 18X7X29 50243 BAT;

24. Menu Board;

25. magnetiks;

26. CRT and depliant140x140;

27. Chevalets 120x160 - 3 versions 2008 janv;

28. Catalogue Com Mc café;

29. 120x176 McCafe 5e;

30. McDonald's Germany - FoodChain (september 2006);

31. Germany McCafe store count net sales and guest count 2012... 2014;
32. Web Archive 2008.01.31 Saksamaa McCafe;

33. McCafé 2003-2015;

34. McCafé 2003-2015 (tdlge EE);

35. McCafe _sales_GC_store_nr;

36. McCafe _sales_GC_store_nr (tdlge EE);

37. McCafe pildid;

38. Web Archive 2008.10.01 Hungary McCafe.

Taotleja vastus vaidlustaja 01.04.2016 esitatud tdiendavatele tdenditele

Taotleja jaab 20.08.2016 esitatud vastuses varasemalt esitatu juurde ja vastab Ulksnes vaidlustaja
01.04.2016 kirjale ja tdenditele.

Vaidlustaja tugineb Euroopa Kohtu kohtuasjas C-125/14 tehtud otsuse punktile 25, mille kohaselt, kui
varasema Uhenduse kaubamargi maine on téendatud liidu olulises osas, mis vdib vastavalt olukorrale
Uhtida Uheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud
hilisema siseriikliku kaubamargi registreerimise taotlus, tuleb jareldada, et see kaubamark on omandanud
maine liidus. Taotleja ei ndustu vaidlustusavalduse esitaja ldhenemisega — vaidlustusavalduse esitaja on
toélgendanud eelviidatud kohtuotsust valesti, jattes arvesse votmata kohtu samas otsuses antud vastuse
neljandale kiisimusele. Vastuses neljandale kiisimusele on kohus viidanud varasemale kohtupraktikale,
markides, et juhul, kui asjaomane avalikkus ei seosta varasemat Gihenduse kaubamarki hilisema siseriikliku
kaubamargiga, see tdhendab ei loo nende vahel seost, siis ei kasuta hilisema kaubamargi kasutamine
direktiivi 2008/95 artikli 4 16ike 3 mottes ebadiglaselt dra ega kahjusta varasema kaubamargi
eristusvbimet voi mainet. Kui eeldada, et varasem Uhenduse kaubamark on tundmatu selle liikmesriigi
asjaomasele avalikkusele, kus hilisema siseriikliku kaubamargi registreerimist on taotletud, mida tuleb
kindlaks teha eelotsusetaotluse esitanud kohtul, ei kasutaks siseriikliku kaubamargi kasutamine
pOhimotteliselt ebadiglaselt dra ega kahjustaks varasema kaubamargi eristusvbimet vOi mainet
(kohtuotsuse C-125/14 punktid 28 ja 29).

Kohus on otsuse C-125/14 punktis 31 taiendavalt markinud, et direktiivi 2008/95 artikli 4 13ikes 3 ette
nahtud kaitse kohaldamiseks peab varasema (ihenduse kaubamargi omanik tdendama, et hilisema
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kaubamargi kasutamine ,kasutaks ebadiglaselt dra voi kahjustaks varasema kaubamargi [eristusvéimet]
vBi mainet”, ning seetdttu tdendama kas seda, et tema kaubamarki direktiivi 2008/95 artikli 4 Idike 3
tahenduses tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse voi, kui see ei ole nii, seda, et esineb tdsine oht, et
selline rikkumine leiab tulevikus aset. Sellisel juhul peab hilisema kaubamargi omanik tdendama, et tema
nimetatud kaubamargi kasutamine on pdhjendatud.

K&iki eelnimetatud kaalutlusi arvestades on Euroopa Kohus oma otsuse nr C-125/14 punktis 34 leidnud,
et kui varasem Uihenduse kaubamark on omandanud maine liidu territooriumi olulises osas, mitte aga
selle liikmesriigi asjaomase avalikkuse seas, kus vastulause esemeks oleva hilisema siseriikliku kaubamargi
registreerimist on taotletud, vdib thenduse kaubamargi omanikule laieneda direktiivi 2008/95 artikli 4
|6ikes 3 ette nahtud kaitse, kui nimetatud avalikkuse éarilises mottes markimisvaarne osa teab seda
kaubamarki, loob selle ning hilisema siseriikliku kaubamargi vahel seose ning vGttes arvesse kdiki asjas
tahtsust omavaid tegureid, ihenduse kaubamarki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle satte
tdhenduses voi, kui see ei ole nii, esineb tdsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Vaidlustaja on lisanud kirjalikule vastusele 39 lisa selleks, et tdendada McCafe kohvikute leviku
geograafilist ulatust kdesolevas asjas vaidlustatava kaubamargi taotluse esitamise kuupaeva 29.09.2009
seisuga:

Lisa Dokument Kommentaarid

Lisad 1ja2 | McCafe arenguraport | 2008. a oli Euroopas 796 McCafe kohvikut, kuid Eesti Vabariigis
oli neid 0. McCafe kohvikuid ei olnud ka Eesti Euroopa Liitu
kuuluvates naaberriikides Soomes ja Latis. Rootsis oli vaid 1
McCafe kohvik.

Lisad 3 ja 4 Kohvikute nimekiri Vastavalt antud nimekirjale oli Itaalias 2008. a avatud 57
McCafe kohvikut. Vastavalt eelkasitletud lisas 1 toodud
andmetele oli Itaalias 2008. a avatud McCafe kohvikute arv 72.
Seega sisaldavad nimetatud lisad omavahel vastuolus olevaid
andmeid, mida ei saa usaldada. Lisad 3 ja 4 ei sisalda infot,
millest ndhtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest
ja/voi kaubamargist.

Lisa 5 McCafe ajalugu Itaalias | Nimetatud lisa sisaldab McCafe kohvikute teatud suhtelisi
arengusuundi, mis ei ole kdesoleva vaidluse lahendamisel
asjakohane. Lisa ei sisalda informatsiooni, millest ndhtuks Eesti
tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamirgist.

Lisad 6, 7 ja | Fotod McCafe | Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
8 kohvikust vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta
nimetatud fotodega tdendada. Materjalist ei ndhtu, et Eesti
tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud fotodest teadlikud.

Lisa 9 Tootefotod Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta
nimetatud fotodega tdendada. Fotod sisaldavad télkimata
vOorkeelset teksti, mille téhendus jaab taotlejale arusaamatuks.
Materjal ei sisalda infot selle kohta, kus, millal ja kui sageli neid
fotosid on kasutatud. Asjaomane pdf fail on loodud 31.03.2016,
so kdesolevast asjas vaidlustatud kaubamargist hiljem.

Lisad 10, 11 | Valjatrikid veebilehelt | Nimetatud lisad sisaldavad tdlkimata voorkeelset teksti, mille

“WayBackMachine” tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks.

Lisa 12 Viljatrikk artiklist, mis | Nimetatud lisa ei sisalda informatsiooni, millest ndhtuks Eesti
puudutab esimese | tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v3i kaubamérgist.
McCafe kohviku

avamist lirimaal
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Lisa 13 McCafe kohviku | Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
tutvustus vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta
nimetatud materjaliga tdendada. Lisa ei sisalda informatsiooni,
millest ndhtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest
ja/voi kaubamargist.

Lisad 14 ja | Valjatrikid Facebookist | Kdnealused kohvikud avati vahetult enne kdesolevas asjas

15 — esimene McCafe | vaidlustatud kaubamargi registreerimistaotluse esitamise
kohvik Leedus avati | kuupdeva (29.09.2009). Materjal ei sisalda infot, mis annaks
16.07.2009 ja teine | alust arvata, et Eesti tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud
04.09.2009 kohvikute avamisest teadlikud.

Lisa 16 Viljatrikk Youtube-ist, | Nimetatud lisa sisaldab tdlkimata vGorkeelset teksti, mille
sisaldab McCafe | tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks. Samuti ei sisalda see
kaubamargi kujutist infot, millest nahtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe

kohvikutest ja/v&i kaubamargist.

Lisa 17 Viljatrikk artiklist, mis | Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate
puudutab McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v8i kaubamargist.
kohvikut Maltal

Lisa 18 Valjatrikk artiklist, mis | Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate
puudutab McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamargist.
kohvikut Poolas

Lisa 19 Valjatriikk Facebookist Nimetatud lisa sisaldab tdlkimata voorkeelset teksti, mille

tahendus jaab taotlejale arusaamatuks.

Lisad 20 ja | Nimekiri Prantsusmaal | Antud lisa ei sisalda infot, millest ndahtuks Eesti tarbijate

21 avatud McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamargist.
kohvikutest

Lisa 22 McCafe reklaam Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate

teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v3i kaubamargist.

Lisa 23 McCafe reklaam Nimetatud lisa sisaldab tolkimata vGorkeelset teksti, mille

tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks.

Lisad 24, 25 | McCafe pakendi | Nimetatud lisad ei sisalda infot, kus ja millisel eesmargil on need

ja28 joonis; meniili; toodete | loodud ja kas nimetatud materjale on kunagi avalikult
nimekiri kasutatud.

Lisad 26, 27 | Toodete nimekiri; | Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate

ja30 menad teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v8i kaubamargist.

Lisa 29 Kataloog Nimetatud lisa sisaldab t6lkimata vGorkeelset teksti, mille

tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks. Materjali osas puudub
info selle kohta, et seda oleks kunagi avalikult kasutatud.

Lisad 31, 32,

Valjatrikk artiklist, mis

Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate

33 puudutab McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamargist.

kohvikuid Saksamaal
Lisad 34, 35, | Ungarit puudutav | Antud lisa ei sisalda infot, millest ndahtuks Eesti tarbijate
36 ja 37 statistika teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v3i kaubamargist.
Lisad 38 ja | McCafe kohviku fotod | Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
39 vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta

nimetatud materjaliga tdendada. Ei ole teada kus, millal ja kui
sageli neid fotosid on kasuta- tud. Lisa ei sisalda infot, millest
ndhtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi
kaubamargist.
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Esitatust ndahtuvalt ei ole vaidlustaja esitanud t6endeid, mis kinnitaksid vaidlustaja vaiteid Eesti tarbijate
teadlikkuse kohta McCafe kohvikutest ja/v8i kaubamargist 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja sellesisuline
argumentatsioon on paljasdnaline.

Taotleja viitab, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale voib (ihenduse kaubamargi omanikule laieneda
direktiivi 2008/95 artikli 4 13ikes 3 ette ndhtud kaitse (analoogne KaMS § 10 Ig 1 p 3 ettendhtud kaitsega),
kui nimetatud avalikkuse arilises mottes markimisvaarne osa teab seda kaubamarki, loob selle ning
hilisema siseriikliku kaubamargi vahel seose ning vottes arvesse kdiki asjas tahtsust omavaid tegureid,
Uhenduse kaubamarki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle satte tdhenduses voi, kui see ei ole
nii, esineb tdsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Kuna McCafe kaubamirgid ei olnud Eesti tarbijate hulgas tuntud, ei olnud neil 29.09.2009 seisuga ka labi
kasutuse tugevnenud eristusvdimet. Seega ei esine vastandatavate kauba-markide vahel ka nimetatud
dravahetamise tOendosust suurendavat tegurit KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamise aspektist, st
vastandatavatel kaubamarkidel on harilik eristusvdoime ja neil puudub maine.

Nimetatut on kinnitanud ka Leedu Riigikohus oma 05.07.2016 otsuses kdesolevaga analoogses asjas nr
e3K-3-350-219/2016, millega kohus tiihistas alama astme kohtu otsuse ja tuvastas kohtuotsuse punktis
43, et konealuseid kaubamarke ei saa hinnata &dravahetamiseni sarnasteks. Kohus margib, et:
Apellatsioonikohus, kes oli teinud teistsuguse otsuse, on ebadigesti télgendanud ja rakendanud
registreeritud kaubamdrgi tiihistamist puudutavaid sétteid, kaldunud kérvale Euroopa Kohtu praktikast
ega ole pohjendamatult votnud arvesse hageja kaubamdrgi kujundusliku osa téhtsust ja selle moju
vlrrelduna kostja sénalise kaubamdrgiga (vt Lisa).

Lisa: Tolge Leedu Riigikohtu 05.07.2016 otsusest kohtuasjas nr e3K-3-350-219/2016.

Vaidlustaja Ioplikud seisukohad

Vaidlustaja esitas 28.11.2016 I6plikud seisukohad, milles jaab esialgses vaidlustusavalduses ja taiendavalt
esitatud kirjalike seisukohtade ning neid téendavate dokumentide juurde.

Taotleja Ioplikud seisukohad

Taotleja esitas 29.12.2016 I6plikud seisukohad, milles jadb kdige varasemalt esitatu juurde.

Komisjon alustas asjas nr 1448 I6ppmenetlust 16.03.2017.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tGendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu
rahuldamisele.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamargi Maeboffee 3 in 1 + kuju registreerimine klassis 30 kaupade
lahustava kohvi segud osas rikub varasemat kaubamargidigust ja on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2 ja
§101g 1 p-ga 3.

KaMS § 10 Ig1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne vdi sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete v&i samaliigiliste kaupade voi teenuste tahistamiseks,
kui on toendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine
varasema kaubamargiga.

KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa Giguskaitset kaubamark, mis on identne v&i sarnane varasema
registreeritud voOi registreerimiseks esitatud kaubamargi voi valdavale enamusele Eesti elanikkonnast
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tuntud kaubamargiga, millel on diguskaitse teist liiki kaupade voi teenuste tahistamiseks, kui hilisema
kaubamargiga voidakse ebaausalt dra kasutada voi kahjustada varasema kaubamargi mainet voi
eristusvéimet, mis oli omandatud hilisema kaubamargi registreerimise taotluse esitamise kuupaevaks voi
prioriteedikuupaevaks.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamargi Maeboffee 3 in 1 + kuju dravahetamise tdendosust varasemate
kaubamarkidega MCcCAFE, vorreldes neid Uldiselt, vBttes arvesse kdiki tegureid, mis esitatud materjalide
pdhjal on asjakohased. Uldine hinnang kaubamarkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse
Gle tugines antud juhul kaubamarkide Uldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide
arvestamisega. Komisjon leiab, et vorreldavate kaubamarkide dravahetamise téendosus séltub nende
kaubamarkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja
asendist ning nende tahtsusest kaubamarkide koosseisus.

Kuna kaubamark MaeGoffee 3 in 1 + kuju on kombineeritud kaubamérk, mis sisaldab sdnalist osa MacCoffe
koos arvsdnalise osaga 3in1 ja kujunduslikku osa, ning vastandatavad varasemad vaidlustaja
kaubamargid McCAFE koosnevad ainult sénast, siis vBrreldavate kaubamarkide puhul tuleb sdnalist osa
pidada eristusvoimelisemaks kui kujutisosa ning kdesoleval juhul kaubamarkide sarnasust saab anallitsida
nende sOnalistest osadest lahtuvalt, arvestades muidugi ka kujutislikke elemente.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubaméargis MacGoffee 3in1 + kuju on séna MacCoffee kasutatud
domineerival kujul, mis tarbija silmis toimib kaubamargina. Olgugi, et lisaks on kujundatud kohvi tass
kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele ja selle kdrval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in
1, on sdna MacCoffee &ravahetamiseni sarnane varasemate sdnaliste kaubaméarkidega McCAFE.
Ulejadnud taotleja kaubamargi kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja kirjeldavad toodet. Tahis
3 in 1 tahendab kolm Uhes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm (ihes voi
kaks tihes laialt levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvdimetud. Kohvi tassi kujutis ja
kohvioad ei ole eristusvdimelised tahised lahustuva kohvi joogi (muuseas, taotleja ei tahista kaubamargiga
kohvi jooki, vaid lahutuva kohvi pulbrit) tdhistamiseks. Seetéttu puudub nendel elementidel tahtsus
kaubamargitaotluse véimalikul eristamisel varasemast vaidlustaja kaubamargist.

Komisjon ei ole sellega ndus ja juhib tahelepanu Euroopa Kohtu praktikale, milles réhutatakse kaubamargi
terviktdhenduse olulisust, st, et kui kaubamark on moodustatud mitmest sGnalisest osast ja lisaks veel
kujunduslikest elementidest, siis kirjeldavuse tuvastamiseks peab kirjeldav olema mark tervikuna, mitte
ainult domineeriv sOna eraldi vottes. Lahtuvalt Euroopa Kohtu praktikast on komisjoni arvates selge, et
tahise Macboffe® 3in 1 + kuju kaubamirgina funktsioneeriv osa ei ole pelgalt sdna MacCoffee +
mittekaitstavad arvsdnaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujunduslikud elemendid, vaid konkreetne tahis
MacGoffe8 3in 1 + kuju tervikuna. Komisjoni hinnangul omab sdnale MacCoffee lisatud ovaalis olev
arvsonaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid: kohvitassi kujutis, milles on aurav kohv,
kohvioad ja logo kohvitassil ning kohvitassist tGusva auru kujutis kaubamargi teise sona Coffee esimese
tahe kohal olulist kaalu taotleja kaubamargi varasemast kaubamargist eristamisel. Komisjon leiab, et sGna
MacCoffee, millele on lisatud arvsdnaline kombinatsioon 3 in 1 kujutuslike elementide taustal on iseseisev
tahis ja tdhiste vastandamisel tuleb lahtuda tahisest kui tervikust. Seega on komisjoni arvates taotleja
tahis MacCoffee 3 in 1 + kuju tervikuna erinev vastandatavast tihisest MCCAFE.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamirgid McCAFE ja MaeGoffee 3 in 1 + kuju on visuaalselt sarnased,
sest molema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sdonad McCAFE ja MacCoffee. Komisjon leiab,
et visuaalne sarnasus kaubamarkide MCCAFE ja tihise MacGoffe8 3 in 1 + kuju vahel puudub. Vaidlustatud
kaubamargi sOnaline osa on varasemate tahiste sdnast selgelt pikem, selles sisaldub enam eristatavaid
elemente, erisuurused tdhed on kujutatud spetsiifilises kirjastiilis, ning koheselt on margatav
topelttahtede sisaldumine kaubamargis. SeetSttu sisaldab isegi vaidlustatud kaubamargi sGnaline osa,
jattes korvale arvsonalise kombinatsiooni 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid, erisusi, mis ei jaa tarbijatele
markamata ja mis muudavad vaidlustatud kaubamargi lildmulje varasematest tdhistest erinevaks.
Eelkirjeldatud erisused kaubamarkide sdnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist, kuna
vaidlustatud kaubamark kélab pikemalt sisaldades ka elementi 3 in 1.
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Vordlusalused kaubamargid on rohkem voi vdahem seotud kohviga, kuid komisjon leiab, et
kontseptuaalsest aspektist on nende tdhendused siiski erinevad. Varasemad tahised viitavad kohvikule,
kus pakutakse kohvikuteenuseid, siis vaidlustatav kaubamark viitab konkreetselt kohvi valmistamiseks
vajalikule lahustuvale kohvipulbrile ja selle turustamisele. Kohvi saab alles siis, kui see pulber lisatakse
kohvitassis olevale kuumale veele.

Seega kokkuvétvalt leiab komisjon, et vastandatavad kaubamargid on visuaalselt erinevad ja omavad
foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jaa tarbijatel kaubamarkide tGldmuljetes markamata.

KaMS § 10 1g 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus voi samaliigilisus.

Esitatud materjalide pohjal leiavad nii vaidlustaja kui taotleja, et teenuste ja kaupade sarnasuse
hindamisel tuleb arvesse votta kdiki nende teenuste ja kaupade vahelist seost iseloomustavaid tegureid,
sh teenuste ja kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi, seda, kas teenused voi kaubad konkureerivad
Uksteisega vOi tdiendavad (ksteist ning samuti tuleb arvesse votta naiteks teenuse ja kauba
levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavaparase paritoluga seonduvat.

Vaidlustaja ja taotleja on erinevatel seisukohtadel selles, kuidas nimetatud kriteeriume tuleb kohaldada
Uhelt poolt vaidlustaja kaubamarkidega kaitstud klassi 43 teenuste restoranide ja muude ettevitete voi
asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis s66kide ja jookide pakkumise valdkonnas;
kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja miiiik, klassi 42 teenuste restoranide ja muude ettevotete
vGi asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis séékide ja jookide pakkumise valdkonnas;
kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja miilik, klassi 30 kaupade vdileivad, lihavdileivad,
sealihavéileivad, kalavéileivad, kanavdileivad, kiipsised, leivad, Sokolaad, kohv, kohvi aseained, tee, sinep,
kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur ja klassi 29 kaupade lihast, sealihast, kalast ja
kanalihast valmistatud tooted, konserveeritud ja kiipsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim,
piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud ning teiselt poolt taotleja kaubamargiga kaitstava 30
klassi kauba lahustuva kohvi sequd vordlemisel.

Komisjon teostas esitatud materjalide pdhjal kaitstavate teenuste ja kaupade vordlusanaliilsi ja leidis, et
vaidlustaja kaubamarkidega tadhistatavateks teenusteks ja kaupadeks on toitlustus- teenused ja
toidukaubad (mille hulka kuulub ka kohvikus tellimise p&hjal valmistatud kohv), mida pakutakse peamiselt
kohvikutes (kogu esitatud tdendusmaterjal on seotud MCcCAFE kohvikutega). Samas kui taotleja
kaubamargiga tahistatavaks kaubaks on kohvi valmistamiseks toodetud ja selleks kasutatav toode
nimetusega lahustuva kohvi segud, mida pakutakse koikjal toidukaupu mudivates kauplustes, ja millest
saab toidukaup ehk kohv lahustuva kohvisegu lisamisel kohvitassis olevale kuumale veele. Seega
kaubamarkidega kaitstavad teenused ja kaubad on erinevad.

Kuna kaubamarkidega kaitsatavad teenused/kaubad on eriliigilised ja nende levitamisviisid ehk
turustuskanalid on erinevad, siis see omakorda veelgi suurendab nimetatud kaubamarkide eristatavust.
Seega komisjoni hinnangul ei ole taotleja kaubamargi registreerimine vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2.

Mis puutub taotleja kaubamargi vastuolu KaMS § 10 Ig 1 p 3, siis komisjon tuvastas, et vaidlustaja poolt
komisjonile esitatud suuremahulistes materjalides puuduvad siiski tdendid selle kohta, mis annaks alust
arvata, et taotletav kaubamark kasutaks &ra varasemate kaubamarkide vaidetavat mainet voi
eristusvéimet voi kahjustaks seda voi hilisema kaubamargi kasutamise tagajarjel on muutunud nende
kaupade voi teenuste, mille jaoks varasem kaubamark registreeriti, keskmise tarbija majanduslik
kditumine, voi esineb tdsine oht, et selline muutus tulevikus toimub. Sellest tulenevalt komisjon ei
analGiusinud vaidlustaja esitatud tdendeid varasemate MCCAFE kaubamirkide tuntusest ja mainest
Eestis 29.09.2009 kuupdeva seisuga ja ei pidanud vajalikuks hinnata taotleja kaubamargi registreerimise
Oigusparasust tdiendavalt veel viidatud KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt.
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Tulenevalt eeltoodust, vottes aluseks to6stusomandi diguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS § 10
lg 1p2jap3, komisjon

otsustas:
Jatta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust
menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, vdib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse
avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud,
joustub komisjoni otsus kolme kuu méddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vota hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata voi [6petab menetluse
otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse jéustumise hetkest, kui kohtumaarusest
ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots T. Kalmet E. Sassian
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JUSTITSMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1448-0
Tallinnas 23. martsil 2017

Toostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel
Kalmet ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses labi valismaise juriidilise isiku McDonald’s
International Property Company Ltd (2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, USA)
vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta registreerida kaubamzrk Mag6offee 3 in 1 + kuju (taotluse
nr M201100857) klassis 30 Future Enterprices Pte Ltd nimele.

Asjaolud

Kaubamargilehes nr 12/2012 avaldatust nahtub, et Patendiamet on otsustanud anda diguskaitse Future
Enterprises Pte Ltd (edaspidi taotleja, keda volikirja alusel esindab patendivolinik Martina Bockler-Lovi)
kaubamaérgile Macboffes 3 in 1 + kuju, taotluse nr M201100857, taotluse kuupdev 29.09.2009, klassi 30
kaupade lahustava kohvi segud osas.

Vaidlustusavalduse esitaja McDonald’s International Property Company Ltd (edaspidi vaidlustaja, keda
volikirja alusel esindab patendivolinik Almar Sehver), on jargmiste kaubamarkide omanik:

MCcCAFE, reg nr 37824, taotluse esitamise kuupdev 03.05.2002, reg kuupdev 16.06.2003, klassi 43
teenuste osas.

MCcCAFE, Euroopa Uhenduse kaubamérk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupiev 01.04.1996,
registreerimise kuupdev 25.11.1998, klassi 42 teenuste osas.

MCcCAFE, Euroopa Uhenduse kaubamérk, reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupiev 18.04.2008,
klassi 29 ja 30 kaupade osas.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamargi suhtes esinevad Giguskaitset valistavad asjaolud tulenevalt
vaidlustaja varasematest Oigustest ning taotleja kaubamargi registreerimine on vaar ning vastuolus
kaubamargiseaduse normidega. Vaidlustustaja leiab, et taotleja kaubamark rikub tema &igusi ja
seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustusavaldus vdéeti komisjonis menetlusse numbri 1448 all ning eelmenetlejaks maarati Rein
Laaneots.

Vaidlustaja pohjendus

Vaidlustaja leiab komisjonile 04.02.2013 esitatud vaidlustusavalduses, et taotleja kaubamargi
registreerimine on vastuolus kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) § 101g1p 2,§10Ig1p3 ning§41ig2
ja 3 alusel.

1. KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne v&i sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete vdi samaliigiliste kaupade voi teenuste tahistamiseks,
kui on tdendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine
varasema kaubamargiga.

Vaidlustaja leiab kaubamargi Mae6offae 3 in 1 + kuju olevat sarnase tema registreeritud kaubamérkidega
McCAFE.

Aadress: Telefonid: Faks:
TOnismagi 5a 6208201, 6208276 6208109
15191 Tallinn e-mail: toak@just.ee http://toak.just.ee/
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Vaadeldavate kaubamarkide reproduktsioonid on alljargnevad:

Rahvuslik reg nr 37824, CTM000058438, CTM | M201100857
006870851

offee

%

McCAFE Ma

.

Vaidlustaja kaubamark on sdonamark, mis koosneb sdnast McCAFE. Tatoleja kaubamark on
kujutiskaubamark, mis koosneb s6nast MacCoffee, kohvi tassist millele on samuti kirjutatud MacCoffee,
kohviubadest ja ovaalis olevast tahisest 3 in 1.

Vaidlustaja leiab, et kaubamargiseaduse tdlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu
lahendid seoses Euroopa Parlamendi ja Ndukogu direktiiviga 2008/95/EC 22.10.2008. a kaubamaérke
kasitlevate lilkkmesriikide digusaktide Gihtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses (C-251/95 Sabél BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European
Court reports 1997, 1-06191) leidnud, et dravahetamise toenadosust peab hindama globaalselt, arvesse
vottes koiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamarkide
visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse lle peab tuginema kaubamarkide uldmuljele,
arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja kaubamargid koosnevad sdnast McCAFE mis on visuaalselt domineeriv element.

Kaubamargitaotlusel nr M201100857 MacGoffe@ 3in 1 + kuju on sarnast séna MacCoffee kasutatud
domineerival kujul ning viisil, mis tarbija silmis toimib kaubamargina. Lisaks on kujundatud kohvi tass
kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele. Selle kérval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in
1.

Vaadeldavad kaubamargid sarnanevad tulenevalt nende domineerivatest osadest McCAFE ja MacCoffee.
Mdlemad sénad algavad M tdhega ja I6ppevad tdhega E. Mdlemas margis kordub silmatorkav kahe C tahe
kasutus cC. M&lema margi puhul on tegemist kahest sdnast kokku liidetud tahisega mille osad Mac ja Mc
ning Coffee ja CAFE on visuaalselt sarnased.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamargid McCAFE ja MaeGeffee 3 in 1 + kuju on visuaalselt sarnased,
sest mblema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sénad McCAFE ja MacCoffee.

Vaidlustaja kaubamark koosneb kolmesilbilisest sGnast |MC|,|CA|,|FE| ja taotleja kaubamargi
domineeriv element samuti kolmesilbilisest sGnast |MAC]|, |CO| ja |FFEE|. Foneetiliselt hdaldatakse
vorreldavate kaubamarkide esimesi silpe |[MC| ja |MAC]| identselt. Teine ja kolmas silp |CA|,|FE]| ja
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|CO|,|FFEE| on darmiselt sarnased. Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et vaadeldavad kaubamargid
on foneetiliselt identsed voi vahemalt darmiselt sarnased.

Sonadel Mc ja Mac puudub tdahendus. Inglise keeles sdona CAFE tahendab kohvikut ja séna COFFEE
tdhendab kohvi. Toidu ja joogi ning sellega seotud teenuste valdkonnas téhis Mc mida haaldatakse |MAC|
seostub vaidlustajaga (McDonald’s).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamargi kaupade loetelu klassis 30 lahustuva kohvi sequ on samaliigiline
tema kaubamarkide teenuste loeteluga klassis 43 tarbimisvalmis séékide ja jookidega varustamisega
tegelevate restoranide ja muude asutuste véi ettevotete teenused; kaasaviidavate toidukaupade
valmistamine ja miilik ja teenustega klassis 42.

Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamargi kaupade loetelu klassis 30 lahustuva kohvi segu on identne
tema kaubamargi CTM006870851 kaupade loeteluga klassis 30 kohv, kohvi aseained.

Vaidlustaja viitab 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-
Goldwyn-Mayer Inc., European Court reports 1998, I-05507, para 17), milles Euroopa Kohus on leidnud,
et vdiksem sarnasuse tase kaupade voi teenuste osas vOib olla llekaalutud kaubamarkidest parineva
suurema markide sarnasusega ja vice versa.

Seega vaadeldavate kaubamarkide sarnasusest tulenevalt ja samuti ka kaupade sarnasusest tulenevalt on
kdesolevas vaidluses kaubamarkide dravahetamise tGendosuse oht suurendatud.

Vaidlustaja viitab ka 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-
Goldwyn-Mayer Inc., European Court reports 1998, I-05507, para 29), milles Euroopa Kohus on leidnud,
et ... risk, et avalikkus vdib arvata, et kdnealused kaubad ja teenused parinevad samast ettevottest voi
majanduslikult seotud ettevétetelt, maarab Direktiivi § 4(1)(b)[analoogne KaMS § 10 Ig 1 p 2] mdistes
dravahetamise tGendosuse olemasolu.

Euroopa Kohus on 11.10.1997. a otsuses (C-251/95 Sabél BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European
Court reports 1997, 1-06191) leidnud, et dravahetamise toendosust peab hindama globaalselt, arvesse
vottes koiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamarkide
visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse Ule peab tuginema kaubamarkide (ldmuljele,
arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja leiab, et temale kuuluvate kaubamarkide MCCAFE domineeriv osa on séna McCAFE. Taotleja
kaubamérgi MacGoffee 3 in 1 + kuju koosseisus on domineerivalt kasutatud tema kaubamairkidega darmiselt
sarnast sona MacCoffee. Kui vaadeldavaid kaubamarke edastatakse suuliselt, siis ei ole neid v6imalik
eristada kuna nende foneetiline haildus on peaaegu identne. Seega on vaadeldavate kaubamarkide
domineerivad osad foneetiliselt identsed ja visuaalselt darmiselt sarnased.

Ulejaanud kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja/vdi kirjeldavad toodet. Tahis 3 in 1 tihendab
kolm (ihes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm tihes voi kaks Uhes laialt
levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvdoimetud. Kohvi tassi kujutis ja kohvioad ei ole
eristusvéimelised tahised lahustuva kohvi joogi tahistamiseks.

Vaadeldavate kaubamaérkide sarnasusest tulenevalt, aga ka kaupade ja teenuste sarnasuse/identsuse
tottu, on vaidlustaja arvamusel, et kaubamarkide erinevused ei ole piisavalt suured, et valistada
kaubamarkide dravahetamise tdendosust.

Lahtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus vdib arvata,
et kdnealused kaubamargid ning nendega tahistatud kaubad ja teenused parinevad samast ettevottest
vdi majanduslikult seotud ettevdtetelt. Seega vaadeldavate kaubamarkide McCCAFE ja MacGoffo 3 in 1 +
kuju vahel eksisteerib suur kaubamarkide dravahetamise tdendosus. See oht esineb eelkdige viidates
kaubamargile suuliselt, mis on antud teenuste ja toodete puhul tavaparane.

2. KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt diguskaitset ei saa kaubamark, mis on identne vGi sarnane varasema
registreeritud voi registreerimiseks esitatud kaubamargi voi valdavale enamusele Eesti elanikkonnast
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tuntud kaubamargiga, millel on diguskaitse teist liiki kaupade voi teenuste tahistamiseks, kui hilisema
kaubamargiga voidakse ebaausalt dra kasutada voi kahjustada varasema kaubamargi mainet voi
eristusvoimet.

Vaidlustaja rohutab, et KaMS § 10 Ig 1 p 3 normikoosseis ei nde ette, et markide sarnasus esineks maaral,
mis vGiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamarkide dravahetamise, piisab vaid sarnasusest (Uks mark
meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamarkide sarnasuse ndude tditmine on palju madalam
kriteerium, kui seda on kaubamarkide dravahetamise tdendosuse kriteerium. Identsete voi sarnaste
kaubamarkide puhul, mis on registreeritud erinevate kaupade vdi teenuste osas, dravahetamise
tdendosust lldreeglina valistatakse. Samas need kaubamargid on KaMS § 10 Ig 1 p 3 kontekstis sarnased.
Seega antud vaidluses piisab tGestada vaid vaidlustaja ja taotleja kaubamargi sarnasust, mis ei nGua nende
markide dravahetamise tdendosuse olemasolu.

Seda kinnitab ka Euroopa Kohtu 18.06.2009. a otsus (C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV, EKL 2000, 1-00000,
para 36) milles Kohus on leidnud, et Direktiivi 89/104 artikli 5 |8ikes 2 [analoogne KaMS § 10 Ig 1 p 3]
kasitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamargi ja tdhise teatava sarnasuse
tagajarg, mille tottu asjaomane avalikkus seostab tahist kaubamargiga, st loob nende vahel seose, olgugi
et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole ndutav, et sarnasus maineka kaubamargi ja tahise vahel, mida
kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tdenaoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab,
kui sarnasus maineka kaubamargi ja tahise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tahist
kaubamargiga.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamargis sarnase domineeriva tahise kasutusest tulenevalt asjaomane
avalikkus seostab seda tahist vaidlustaja kaubamarkidega.

Euroopa Kohus on oma otsuses tdlgendanud kaubamargi maine ja eristusvbime kahjustamise ja
drakasutamise juhtumeid, mis on antud vaidluses asjakohased.

Euroopa Kohus on 18.06.2009. a otsuses (C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009, 1-00000, para 40-
41) leidnud, et mis puutub kaubamargi maine kahjustamisse, mida nimetatakse ka ,halvustamiseks” vGi
,madaldamiseks”, siis sellise kahjustamisega on tegu siis, kui need kaubad ja teenused, mille jaoks kolmas
isik identset voi sarnast tahist kasutab, mojutavad lldsuse taju nii, et kaubamargi atraktiivsus vaheneb.
Sellise kahju tekkimise oht vdib tuleneda muu hulgas asjaolust, et kolmandate isikute pakutavatel
kaupadel ja teenustel on omadus voi kvaliteet, mis voib avaldada kaubamargi kuvandile kahjulikku méju.

Mis aga puutub ,kaubamargi eristusvdime v3i maine ebadiglasse drakasutamisse”, mida nimetatakse ka
»parasitismiks” ja ,priisdiduks” (free-riding), siis see mdiste on seotud mitte kaubamargi kahjustamise,
vaid eelistega, mida kolmas isik saab identse v&i sarnase tdhise kasutamisest. See hdlmab muu hulgas
juhtumeid, kus selle tottu, et kaubamargi kuvand voi sellega edasiantavad omadused kantakse lle identse
vOi sarnase tahisega tdhistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamargi kiiluvette asumisega
mainekat kaubamarki ilmselgelt ara.

Vaidlustaja kaubamargid MCCAFE on k&rge eristusvéimega ning mainekad kaubamargid. Eesliide Mc on
laialt levinud McDonal’s lihend, mis on kasutusel ka erinevate toodete nimedes.

Euroopa Kohus on hiljutistes otsustes tdlgendanud eristusvbime ning maine kahjustamise ja/voi
drakasutamise kriteeriumit.

Euroopa Kohus on 27.11.2008. a otsuses (C-252/07 Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd.,
European Court reports 2008, I-00000, para 37-38), leidnud, et 37 Direktiivi artikli 4 16ike 4 punktis a
satestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamargi omanik tdendama, et hilisema kaubamargi
kasutamine ,kasutaks ebadiglaselt ara vdi kahjustaks varasema kaubamargi [eristusvdimet] v6i mainet”.

38 Selleks ei pea varasema kaubamargi omanik tdendama, et tema kaubamargile on direktiivi artikli 4
I16ike 4 punkti a tahenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette naha, et
viis, kuidas hilisema kaubamargi omanik voib kasutada varasemat kaubamarki, tekitab tulevikus selliselt
kahju, siis ei ole varasema kaubamargi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata
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selline kasutamine. Varasema kaubamargi omanik peab siiski tdendama selliste tegurite olemasolu, mis
vOimaldavad jareldada, et esineb tdsine oht, et tema kaubamargile tulevikus kahju tekitatakse.

Euroopa Kohus on 12.12.2008. a otsuses (C-197/07 Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM, para
22) leevendanud Direktiivi artikli 4 16ike 4 t6lgendamise kriteeriumit ning leidnud, et ...ei pea téendama,
et varasemale kaubamargile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud, piisab vaid valja tuua
asjaolud, mille alusel saaks prima facie jareldada, et tulevikus varasema kaubamargi drakasutamise
vOimalus ei ole hiipoteetiline (vt, analoogia korras, mis puudutab Esimese Noukogu direktiiviga
89/104/EEC 21.12.1988. a kaubamarke kasitlevate liikkmesriikide digusaktide Ghtlustamise kohta Artikli
4(4)(a) satet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR, 1-0000, para 38).

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamargi registreerimine kahjustab tema mainekate
kaubamarkide eristusvéimet. Varasema kaubamargiga sarnase kaubamargi registreerimine toob esile
kaubamarkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamarki, ndrgestades tema eristusvGimet.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-
Salomon) antud arvamusele, et eristusvdime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tahise eristusvéime
ndrgendamist. /.../ Sisuliselt tdhendab see seda, et kaubamaérk ei ole enam vdimeline koheselt seostuma
nende kaupadega, mille osas see on registreeritud véi kasutatud. Seega sarnase margi registreerimine
norgendab vaidlustaja margi eristusvoimet, kuna mark ei ole enam vdimeline koheselt seostuma
vaidlustaja teenustega, sest tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Nii foneetiliselt kui ka
visuaalselt sarnase taotleja kaubamargi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja
kaubamarkidele ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja teenustega.

Vaidlustaja kaubamargid on suure eristusvéimega — seda nii olemuslikult kui ka intensiivse kasutuse tottu.
See tuleneb vaid vaidlustaja aktiivsest tegutsemisest lile maailma, mille tulemusena on valistatud sarnaste
kaubamarkide kasutamine ning kindlustatud oma kaubamarkide ainulaadsus. Seega taotleja kaubamark
oma suure sarnasuse tottu vaidlustaja kaubamarkidega vahendab ja kahjustab seda eristusvéimet, mida
vaidlustaja kaubamargid omavad.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamargi registreerimine kahjustab tema mainekate
kaubamarkide mainet.

Tarbijad usaldavad vaidlustaja kaubamargiga tahistatud teenuseid ja nende kvaliteeti ning restoranides
muidavaid tooteid. Taotleja kaubamargi registreerimine seaks ohtu vaidlustaja kaubamarkidega
seonduvat head mainet. Eelkdige selleparast, et tegemist on kahe autonoomse isikuga, mis ei ole
omavahel majanduslikult seotud, kuid markide sarnasusest tulenevalt vGivad tarbijad ekslikult seostada
taotleja kaubamargiga tahistatud kaupu mainekate vaidlustaja kaubamarkidega tahistatud teenuste ja
kaupadega ning selle taga seisva McDonald’s ettevéttega.

Vaidlustajal ei ole mingit vGimalust kontrollida ega m&jutada taotleja kaubamargiga tahistatud kaupade
kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Seejarel tekib oht, et taotleja kaubamargiga tdhistatud kaubad ei vasta
korgele vaidlustaja kaubamarkidega seostatud mainele ja vdib seda kahjustada.

Samuti varasema kaubamargi maine v&ib saada kahjustatud, kui hilisem mark vahendab pdhjendamatult
varasema margi imidzit voi prestiiZi.

Lahtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja mark kahjustab tema mainekate
kaubamarkide mainet.

Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamarkidega sarnase taotleja kaubamargi registreerimine toob
esile kaubamarkide assotsieerumise ning tarbijad vdivad neid marke omavahel seostada. Seega tekib
taotlejal vOimalus ebaausalt kasutada ara vaidlustaja kaubamarkidega seostatud head mainet, sh
laitmatut reputatsiooni, kdrget kauba kvaliteeti ning usaldusvaarsust.

Euroopa Kohtu kohtuasjas nr C-408/01(Adidas-Salomon) on kohtujurist Francis Geoffrey Jacobs (p. 39)
maine drakasutamise osas toonud jargmise naite: Rolls Royce'’il oleks digus peatada viski tootjat, kes
kasutab Rolls Royce mainet oma brandi loomiseks. Vaidlustaja on arvamusel, et vorreldavate markide
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sarnasusest tulenevalt omanik kasutab ebaausalt dra vaidlustaja kaubamarkide mainet oma uue brandi
loomiseks.

Eelmainitud C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV otsuses (para 49-50) Euroopa Kohus tapsustab, et kui kolmas
isik Gritab maineka kaubamargiga sarnase tahise kasutamisega asuda asjaomase kaubamargi kiiluvette, et
saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiiZist ning kasutada seda ilma rahalist hivitist
maksmata ja ise kaubamargiomaniku arilisse panusesse selle kaubamargi kuvandi loomisel ja sailitamisel
panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamargi eristusvdime vdi maine ebadiglaseks
drakasutamiseks.

Eeltoodut arvestades tuleb viiendale kiisimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 16iget 2 [analoogne
KaMS § 10 Ig 1 p 3] tuleb tdlgendada selliselt, et selle satte tdhenduses ei eelda kaubamargi eristusvéime
vOi maine ebadiglane &drakasutamine segiajamise tGendosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamargi
eristusvdimet, mainet v6i kaubamargiomanikku Gldisemalt voidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik
maineka kaubamargiga sarnase tdhise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamargi eristusvéime voi
maine ebadiglast drakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tadhise sellise kasutamisega
asuda maineka kaubamargi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiizist
ning kasutada seda ilma rahalist hivitist maksmata ja ise kaubamargiomaniku arilisse panusesse selle
kaubamargi kuvandi loomisel ja sdilitamisel panustamata.

Vaidlustaja leiab, et eelmainitud taotleja tegevus, sh vaidlustaja mainekate kaubamarkidega sarnase
tahise loomine, selle registreerimine ja kasutamine C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV Euroopa Kohtu
otsuse valguses on télgendatav kui vaidlustaja mainekate kaubamaérkide maine ja/voi eristusvdime
drakasutamine.

Siinjuures vaidlustaja peab vaga oluliseks, et maarates kaubamargi maine ja eristusvbime ebaausat
drakasutamist voi kahjustamist, peab arvestama varasema margi eristusvbimega ja mainega. Seda on
kinnitanud Euroopa Kohus oma 14.09.1999. a otsuses (C-375/97 General Motors Corporation v Yplon SA,
European Court reports 1999, 1-05421, para 30), milles kohus leidis, et mida suurem on varasema margi
eristusvéime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et margile on pohjustatud kahju.

Seega arvestades kaubamirkide McCAFE mainet ning kérget eristusvdimet, on mdistlik eeldada, et
MacCoffe® 3in1 + kuju kaubamaérgi registreering ja jargnev margi kasutus toob kaasa varasemate
vaidlustaja markide mainele ja eristusvoimele kahju ning kasutab ebaausalt nende head mainet.

Lahtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamzrgi Macboffee 3 in 1 + kuju registreering
on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p 3 satestatuga.

Vaidlustaja on varasemate kaubamarkide omanikuks KaMS § 11 1g 1 p 2, 6 ja 7 mdistes.
Rahvusliku kaubaméargi McCAFE reg nr 37824 taotluse esitamise kuupdev on 03.05.2002.

Euroopa Uhenduse kaubamérgi MCCAFE reg nr 000058438 taotluse esitamise kuupéev on 01.04.1996 ja
Eestis Oiguskaitse omandamise kuupaev 01.05.2004.

Euroopa Uhenduse kaubamargi MCCAFE reg nr 006870851 taotluse esitamise kuupdev on 18.04.2008.
Vaidlustatud kaubamargi MaeGoffe8 3 in 1 + kuju taotluse esitamise kuupiev on aga hilisem - 29.09.20009.

Lahtudes lilaltoodust ja juhindudes KaMS §101g1p 2,§101g1 p3, §411g 2 ja 3 palub vaidlustaja tihistada
Patendiameti otsus kaubamérgi MacGoffe8 3 in 1 + kuju (taotluse nr M201100857) Eestis Siguskaitse
andmise kohta klassis 30 Future Enterprises Pte Ltd nimele ning kohustada Patendiametit jatkama
menetlust.

Lisad:

1. McDonald’s International Property Company Ltd volikiri;
2. Valjatrikk reg nr 37824 McCAFE kohta;
3. Valjatrikk CTM000058438 McCAFE kohta;
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4. Viljatrukk CTM006870851 McCAFE kohta;
5. Viljatrikk MaeGoffes 3 in 1 + kuju (taotluse nr M20110857) kohta;
6. Koopia kaubamargi Mae6offee 3 in 1 + kuju publikatsioonist Kaubamargilehes.

Taotleja seisukohad

Taotleja 15.05.2013 esitatud seisukohtades vaidleb vaidlustusavaldusele vastu tdies ulatuses, kuna

vaidlustusavaldus on pdhjendamatu, taotletav kaubamérk Maeteffee 3 in 1 + kuju vaidlustaja digusi ei riku.
Seetdttu palub jatta kdesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja Future Enterprises Pte Ltd on seotud Singapuri borsil noteeritud ettevottega Food Empire
Holdings Limited, mis alates 1994. a tegutseb toiduainetd6stuse valdkonnas.

MacCoffee kohvijoogi kaubamargi valjatootamisel 1994. a lahtus taotleja esialgselt Venemaa turust ja
Venemaa tolleaaegsest esiletdusvast keskklassist, kes hindas demokraatlike ja ladnelikke vaartusi. Kuna
sdna Mac kasutatakse paljude lddnelike nimede eesliitena (Soti keeles viitena asjaolule, et tegemist on
pojaga (Lisa 1)) aga Ameerikas kdnes ka podrdumisena mehe poole, kelle nime ei teata (Lisa 2), valjendas
sdna Mac liidetuna sGnale Coffee just neid ideid ja ideaale, mida taotleja soovis sellel hetkel oma tootega
seostada. Seega ei ldhtunud taotleja kaubamérgi MaeGoffes 3 in 1 + kuju viljatdotamisel kiirtoiduketi
McDonald'si nimest, vaid vaidlustatud kaubamargi sdnalise osa ndol on tegemist hariliku, ldaneliku
nimekompo- sitsiooniga, mida veelgi eristab kaubamargi spetsiifiline kujundus.

1997. a oli MacCoffee saanud tunnustatuimaks kohvisegude brandiks Venemaal, mis t6i oma- korda kaasa
kiire laienemise uutele Ida-Euroopa turgudele. Muuhulgas hakkas taotleja oma tooteid tarnima Latti ja
Leetu, Ukrainasse, Kasahstani, Kesk-Aasiasse, Hiinasse, Lahis-ldasse, Mongooliasse ja USA-sse. Ndudluse
rahuldamiseks avati uusi tehaseid ja mutgiesindusi.

2007. a moodustas MacGoffee 3 in 1 + kuju kaubamérki kandvate toodete kiive 60 % kogu taotleja kiibest,
mis tagas ettevdttele kohvisegude valdkonnas liidripositsiooni ligikaudu 50 % turuosaga. Macboffee 3 in 1
+ kuju kaubamargiga seotud kasv nahtub ka riikide nimekirjast, kus asjaomast kaubamarki kandvaid
tooteid 2012 augusti seisuga muildi: Armeenia, AserbaidZaan, Bangladesh, Valgevene, Bulgaaria,
Kambodza, Kamerunis, Hiina, Kiipros, Etioopia, Eesti, Gruusia, Ungari, Indoneesia, Iraan, Iraak, Jordaania,
Kasahstan, Keenia, Liti, Leedu, Libeeria, Makedoonia, Moldova, Araabia Uhendemiraadid, Mongoolia,
Nepal, Poola, Venemaa, Serbia, Singapur, Stlria, Tlrgi, Turkmenistan, K&rgdzstan, TadZikistan, Ukraina,
Usbekistan ja Vietnam.

Ulalviidatud arengud on taganud taotleja ja temaga seotud ettevdtete markimisvaarse majanduskasvu.
Mac£offee 3 in 1 + kuju kaubamarki kandvate toodete globaalsed miitiginumbrid aastate 1998 - 2007 |8ikes
on alljargnevad:

Aasta Summa (USD) Summa (EUR)
1998 31,889,802 23660185
1999 23,318,874 17302636
2000 35,302,768 26194702
2001 48,932,762 36313775
2002 64,635,364 47966924
2003 86,744,175 64366717
2004 71,625,924 53148533
2005 85,066,249 63113869
2006 118,303,895 87774136
2007 144,817,414 107445519

2000. a muutis taotleja oma turundustegevust, alustati né sponsorlusele keskendunud stra- teegiaga.
Spondeeritud Urituste hulka kuuluvad muuhulgas ISU Euroopa Meistrivdistlused lluuisutamises (Varssavis
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2007. a; Goteborgis 2008. a ja Tallinnas 2010. a, vt Lisa 3) aga samuti UEFA Cup, mida edastati k&ikjal
Euroopas, sealhulgas Eestis. Naiteks jalgis 2008. a ISU Euroopa lluuisutamise Meistrivdistlusi 123,8 miljonit
vaatajat.

MacGoffe8 3 in 1 + kuju kohvijooki on turustatud ka Eestis juba aastaid. Taotleja on lisanud kiesoleva asja
materjalidele valjatrikid seda kinnitavatest kaubaarvetest 2007. a kohta (Lisa 4), samuti 2008. a valjatriki
Eesti ajakirjandusest lahustuvate kohvide vordluse kohta (Lisa 5) aga ka ekraanitdmmised internetist
Tallinnas 2010. a toimunud ISU Euroopa lluuisutamise Meistri- vGistluste TV-llekannetest (Lisa 3).

Esitatule tuginedes leiab taotleja, et Eesti tarbijad teadsid asjaomast toodet ja kaubamarki MacGoffee 3 in 1

+ kuju ja tundsid need turusituatsioonis dra juba enne vaidlustusavalduse esitaja kaubamargi McCafe (nr
006870851) taotlemist kohv ja kohvi aseained osas (18.04.2008).

Kaubamarkide dravahetamise tdoendosust on defineeritud riskina, et avalikkus voib uskuda, et kaubad voi
teenused tulevad samalt ettevottelt voi temaga majanduslikult seotud ettevotetelt (vt Euroopa Kohtu
22.06.1999. a otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu
valjakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamarkide aravahetamise tdendosuse hindamisel arvesse
votta koiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning
nimetatud hinnang peab tuginema lldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti vérreldavate
kaubamarkide eristusvdimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsus
kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], p 23).

Visuaalsest aspektist koosneb vaidlustatud kaubamark nii kujunduslikest, kui ka sdnalistest elementidest.
SGnaline osa MacCoffee koosneb eesliitest Mac ja sOnast Coffee, aga ka kombinatsioonist 3 in 1.
Kaubamargi kujunduslik element sisaldab kujutist kohvitassist, milles on aurav kohv, kohviubadest aga ka
MacCoffee logo eriomasest kujundusest, milles samuti sisaldub kohvitassist tOusva auru kujutis
kaubamargi teise sona Coffee esimese tdhe kohal.

Vaidlustaja kaubamark on seevastu sdnaline tdhis MCCAFE, milles kujunduslikud elemendid puuduvad.
Seega, vaidlustatud kaubamark on vaidlustusavalduse esitaja tdhistest koheselt erinev oma
kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob asjaomastest
kaubamarkidest erineva visuaalse Gldmulje.

Sonaliste osade vordluse juures margib taotleja, et vaidlustatud kaubamark koosneb kolmest osast:
eesliitest Mac, sdnast Coffee ja elemendist 3 in 1, mis kokku sisaldab 9 + 4 tahte. Vaidlustaja tahis koosneb
seevastu kahest osast: eesliitest Mc ja lihikesest sonast CAFE, mis kokku sisaldab 6 tahte. Seega on
vaidlustatud kaubamargi sdnaline osa varasemate tdhiste sOnast selgelt pikem, selles sisaldub enam
eristatavaid elemente ja koheselt margatav on ka topelttahtede sisaldumine kaubamargis. Seetdttu
sisaldab ka vaidlustatud kaubamargi sGnaline osa erisusi, mis ei jaa tarbijatele markamata ja mis
muudavad vaidlustatud kaubamargi Gldmulje varasematest tahistest erinevaks.

Eelkirjeldatud erisused kaubamarkide sGnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist -
vaidlustatud kaubamark kolab pikemalt kui varasemad tahised, samuti sisaldub vaidlustatud kaubamargis
element 3 in 1, mis varasemates kaubamarkides puudub.

Kontseptuaalsest aspektist, olgugi, et kdik vordlusalused kaubamargid on rohkem véi vahem seotud
kohviga, on nende tdahendused siiski erinevad. Nimelt, kui varasemad tahised viitavad kohvikule, kus
kohvikuteenuseid pakutakse (so koht, kui selline), siis vaidlustatav kaubamark viitab konkreetselt kohvile,
millest tehakse jooki. Nimetatud kontseptuaalset erinevust réhutab veelgi vaidlustatud kaubamargi
kujunduslik terviklahendus, mis sisaldab kujutist auravast kohvist ja kohviubadest. Varasemate
kaubamarkide kontseptuaalne tervikpilt (kohvik) on kooskdlas ka nimetatud tahiste reaalse kasutamisega,
kus kaubamarki McCAFE kasutataksegi (ksnes kohvikuteenuste osutamiseks (mitte aga
kohvivalmistusainete miiimiseks kaubandus- keskustes).
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Kokkuvotvalt leiab taotleja, et kdesolevas asjas vastandatavad kaubamargid on visuaalselt erinevad ja
omavad foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jaa tarbijatel kaubamarkide (ldmuljetes
markamata.

KaMS § 10 1g 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus voi samaliigilisus.
Kaesolevas asjas on vastandatavate kaubamarkide kaubad ja teenused alljargnevad:

McCAFE (nr 37824)

Klass 43: restoranide ja muude ettevétete voi asutuste teenused, mis
tegutsevad tarbimisvalmis s66kide ja jookide pakkumise valdkonnas;
kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja miiiik

MacCoffee

McCAFE (nr 000058438)

Klass 42: tarbimisvalmis toitu ja jooki pakkuvate ja "drive in" teenust
pakkuvate restoranide ja muude ettevotete voi asutuste pidamise ja
frantsiiside  andmise  teenused;  kaasaviidavate  toidukaupade
valmistamine; selliste restoranide, ettevotete voi asutuste kujundamine;
restoranide ehitusplaneerimine ja ehituskonsultatsioon kolmandatele
isikutele

Klass 30: J[ahustuva

kohvi segud MCcCAFE (nr 006870851)
Klass 29: Lihast, sealihast, kalast ja kanalihast valmistatud tooted,
konserveeritud ja kiipsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim,
piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud.
Klass 30: VGileivad, lihavdileivad, sealihavdileivad, kalavéileivad,
kanavdileivad, kiipsised, leivad, Sokolaad, kohv, kohvi aseained, tee,
sinep, kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur

Kooskélas Euroopa Kohtu praktikaga, on vastandatavate kaubamaérkide &dravahetamise tdendosuse
hindamisel markide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses
selliselt, et mida sarnasemad on vdrreldavad margid, seda erinevamad peavad olema nende
kaubamarkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998. a otsus
kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], p. 23). Arvesse v&ib votta ka teisi faktoreid, sealhulgas asjaomaste
kaupade turustuskanaleid (vt Euroopa Kohtu 10.09.2008. a otsus Astex Therapeutics Ltd/OHIM - Protec
Health International, kohtuasjas T-48/06, p. 38).

Eelpool esitatust ndhtuvalt taotletakse vaidlustatud kaubamarki MacGoffe8 3 in 1 + kuju viga spetsiifiliste,
kitsa ringi kaupade, st lahustuva kohvi, tahistamiseks. Tegemist on tootega, mida tarbijad saavad osta
harilikest toidukauplustest, eesmargiga valmistada kohvi ka siis, kui neil on vahe aega. Vaidlustaja
kaubamarkide klassidesse 42 ja 43 kuuluvad teenused on vaidlustatava kaubamargi kaupadest selgelt
erinevad - restoranide pidamine ja nendes toiduvalmistamine on suunatud tarbijatele oluliselt erinevas
situatsioonis, so nimetatud teenuseid osutatakse tarbija teistsuguste vajaduste rahuldamiseks.
Kohvikuteenuste valdkonnas on tavaparane, et restoranid miivad kohvi ja muid jooke mille tooraine on
valmistanud teised ettevotted. Seetdttu ei ole kdesolevas asjas vastandatavate kaubamarkide puhul
tdenioline, et tarbijad, ndhes supermarketis muiugil MaeGoffe8 3 in 1 + kuju kaubamirki kandvat lahustuva
kohvi segu, vdiksid arvata, et selle on tootnud vaidlustaja, kes tegutseb kaubamargi McCAFE all. Seda
enam, et vaidlustatavat tahist kandvaid kaupu on juba aastaid Eestis milidud. Taotleja leiab, et
vordlusalused kaubamargid ja asjaomaste tahiste kaubad ja teenused on tervikhinnanguna piisavalt
erinevad valtimaks kaubamarkide dravahetamise téendosust tarbijate hulgas.

Vaidlustustaja kaubamargi McCAFE (nr 006870851) osas, mis muuhulgas katab vaidlustatud
kaubamargile taotletavaid kaupu, margime, et nimetatud tdhise taotlemise kuupdev on 18.04.2008.
Selleks ajahetkeks oli kaubaméarki MaeGoffe 3 in 1 + kuju turustatud laialdaselt ka Eestis, mistdttu tarbijad
teadsid Macboffee 3 in 1 + kuju kaubamirki aga ka asjaomast lahustuvat kohvi. Muuhulgas oli taotleja
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toodet vorreldud teiste sarnaste toodetega ka Eesti ajakirjanduses. Taotleja leiab, et tulenevalt
markimisvaarsetest mutginumbritest, pikaajalisest kasutamisest nii Eestis kui ka valjaspool Eestit aga ka
kaubamdrgi tutvustamisest ajakirjanduses, saab pidada kaubamarki MaeGoffee 3 in 1 + kuju Gldtuntud ja
mainekaks kaubamargiks 18.04.2008 seisuga. Siiski, kuna kaubamargid on teineteisest piisavalt erinevad,
ei esine nende vahel kaubamarkide dravahetamise tdendosust kaubamargiseaduse moistes ka identsete
kaupade puhul.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamargi Mac6offee 3 in 1 + kuju osas ei esine KaMS § 10
lg 1 p 2 satestatud diguskaitset valistavat asjaolu.

Lisaks kaubamargi pohifunktsioonile, voib kaubamark taita ka taiendavaid funktsioone, sealhulgas anda
edasi infot tahistatavate kaupade voi teenuste eriliste omaduste, kvaliteedi, kaubamargiga seonduvate
vaadete, elustiili vms osas (nt luksuslikkus, eksklusiivsus, seikluslikkus, nooruslikkus jne). Selles osas voib
kaubamargil olla olemuslik majanduslik vaartus, mis on iseseisev ja sdltumatu konkreetsetest toodetest
vOi teenustest. KGnealune s6num, mida mainekas kaubamark annab vdi mis on sellega seotud, annab
kaubamargile olulise, kaitset vaariva vaartuse eelkdige seetdttu, et sellise maine saavutamine on
kaubamargiomaniku mérkimisvairsete jdupingutuste ja investeeringute tulemus (vt Euroopa Uldkohtu
22.03.2007. a otsus, Sigla/OHIM - Elleni Holding, T-215/03, p. 35). Mainekas kaubamark on teada olulisele
osale asjaomasest avalikkusest (Euroopa Kohtu 14.09.1999. a otsus, General Motors/Yplon, C-375/97, p.
26).

Kdesolevas asjas vaidlustatud kaubamarki taotleti 29.09.2009. Seet6ttu on vaidlustusavalduse esitajal
kiesolevas asjas kohustus tdendada varasemate MCCAFE kaubamarkide mainet nimetatud kuupieva
seisuga. Vaidlustaja ei ole seda teinud, st esitatud ei ole mistahes tdendeid varasemate kaubamarkide
tegeliku, piisava kasutamise kohta Eestis ja/v6i asjaomaste kaubamaérkide tuntuse kohta Eesti tarbijate
hulgas 29.09.2009 seisuga. Seetdttu on vaidlustusavalduse argumentatsioon KaMS § 10 Ig 1 p 3 esinemise
suhtes paljas6naline ja alusetu ega kuulu kohaldamisele tulenevalt asjaolust, et MCCAFE kaubamérgid ei
olnud kaubamargitaotluse esitamise ajahetkel mainekad kaubamargiseaduse mdistes.

Lisaks mainele on KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaldamise eeltingimuseks ka kahjulik mdju varasemale
kaubamargile. Selline kahjulik modju voib seisneda esiteks varasema kaubamargi eristusvdime
kahjustamises, teiseks selle kaubamargi maine kahjustamises ning kolmandaks selle kaubamargi
eristusvbime voi maine ebadiglases drakasutamises (vt Euroopa Kohtu otsus 27.09.2008. a otsus, Intel
Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 27).

Tdendamaks, et hilisema kaubamargi kasutamine kahjustab voi kahjustaks varasema kaubamargi
eristusvbimet, on vaja tdendada, et hilisema kaubamargi kasutamise tagajarjel on muutunud nende
kaupade voi teenuste, mille jaoks varasem kaubamark registreeriti, keskmise tarbija majanduslik
kaditumine, vOi esineb tdsine oht, et selline muutus tulevikus toimub (vt Euroopa Kohtu 27.09.2008. a
otsus, Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 77). Vaidlustaja ei ole esitanud
mistahes téendeid, kust ndhtuks taotletava kaubamaérgi kahjulik m&ju varasematele tihistele ja/vdi sellise
ohu esinemise tdsine oht. Vastupidi, on riike, kus kaubaméargid MaeGeffee 3 in 1 + kuju ja McCAFE on
olnud paralleelses kasutuses juba pea 20 aastat (riikides, kus mdlemat kaubamarki on nii kaua kasutatud)
ilma mistahes kahjulike mdjudeta. Asjaomased kaubamargid on seni ka Eestis segamatult paralleelselt
koos eksisteerinud.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamérgi MacGoffe8 3 in 1 + kuju osas ei esine KaMS § 10
lg 1 p-s 3 satestatud diguskaitset valistavat asjaolu.

Kdigele esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamargi MaeGoffee 3 in 1 + kuju osas ei esine KaMS
§ 10 Ig 1 p-des 2 ja 3 satestatud Giguskaitset valistavad asjaolusid. Kuna taotletav kaubamark ei riku
vaidlustusavalduse esitaja Gigusi, on vaidlustusavaldus alusetu ja pGhjendamatu, mistottu palub jatta see,
juhindudes KaMS §-dest 10 ja 41, té6stusomandi Siguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning
viidatud Euroopa Kohtu lahenditest, taies ulatuses rahuldamata.
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Lisad:

1. valjatrukk internetist eesliite Mac kasutamise kohta nimedes;

. valjatrikid sdnaraamatutest sdna Mac tahenduse kohta;

3. drakirjad materjalidest, mis nditavad kaubamargi MacCoffee 3 in 1 + kuju kasutamist
toetatud Uritustel aastatel 2007-2010;

4. drakirjad MacCoffee 3 in 1 + kuju tooteid puudutavatest 2007. a kaubaarvetest;

. véljatriikk Ohtulehes ilmunud artiklist kohvijookide vdrdluse kohta;

6. volikiri.

N

9,

Vaidlustaja vastus taotleja seisukohtadele ja tdiendavad téendid

15.10.2013 esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele, kus ta jaab esialgses vaidlustus- avalduses
esitatud seisukohtade juurde ning lisas jargmist.

Vaidlustaja esitab DVD plaadil (Lisa 1) materjalid kaubamargi MCCAFE tuntuse kohta. Eestis on kaks
MCcCAFE kohvikut ja need asuvad Viru tn 24 Tallinn ja Turu tn 6a Tartu. Tegemist on aktiivse
rahvaliikumisega kohtadega. Vaidlustaja leiab, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud McCAFE
kaubamargist juba palju varem kui see Eestisse joudis olles sellega kokku puutunud reisides Euroopas voi
kaugemal. Tegemist on (ihe maailma suurima kiirtoitlustusketti McDonald’s kaubamargiga ja 2008 a
seisuga oli MCCAFE kaubamairgiga tihistatud kohvikuid Gle maailma rohkem kui 1300 (Lisa 2). Eeltoodud
materjalidest tulenevalt leiab vaidlustaja, et MCCAFE kaubamaérk oli saavutanud Eestis maine ja tuntuse
enne taotleja kaubamargitaotluse esitamise kuupdeva 29.09.2009.

Taotleja véidab vastuses, et ta ei lshtunud MaeGoffee 3 in 1 + kuju kaubamirgi viljatodtamisel kiirtoiduketi
McDonald’si nimest. Vaidlustaja leiab, et taotleja eesmargid kaubamargi loomisel ei oma tahtsust kuna
madrav on see kuidas tarbijad vorreldavaid kaubamarke tajuvad.

Vaidlustaja leiab, et taotleja esitatud tdendid MacGoffe8 3 in 1 + kuju kaubamérgiga toodete turustamise
kohta Eestis enne vaidlustaja kaubamargitaotluse esitamist 18.04.2008 ei ole asjakohased, kuna
vaidlustaja kaubamark on varasem registreeritud kaubamark ja taotlejale ei tekki sellisest kasutusest
mingeid Bigusi tdhisele MacCoffee Macboffe8 3 in 1 + kuju. Lisaks sellele leiab vaidlustaja, et taotleja
vastuse Lisas 4 toodud arve nr 46448 Maxima turundamise toetuse eest ei tdenda asjaolu, et turundus oli
seotud MaeGoffee 3 in 1 + kuju toodetega.

Haljas AS 2007 a majandusaasta aruandest on ndha, et ettevotte omab mitmeid tiitar- ettevotteid ja on
toonud vilja, et alates 2007 a panustab rohkem ekspordile (Lisa 3) Ik 4. Sellest tulenevalt ei saa kindlat
viita, et taotleja vastuses toodud arvete eest ostetud Mae6offae 3 in 1 + kuju tooteid Eestis tildse turustati.
Voi kui seda tehti, siis ei ole selge, mis mahus. Seega ei ole vilistatud, et Haljas AS turustas need tooted
valjaspool Eestit oma titarettevotete kaudu, mis seab kahtlusele antud tdendite asjakohasuse maine ja
Gldtuntuse tdendamise osas.

Taotleja leiab oma vastuses, et vaidlustatud kaubamark on vaidlustusavalduse esitaja tahisest koheselt
erinev oma kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob
asjaomastest kaubamarkidest visuaalse Uldmulje. Samuti leiab taotleja, et esinevad kontseptuaalsed
erinevused vaadeldavate kaubamarkide osas, kuna vaidlustaja kaubamark selgelt viitab kohvile kui joogile.

Vaidlustaja leiab, et antud argumendid ei ole veenvad. Tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides,
kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes ning nendes situatsioonides puudub neil véimalus
vorrelda visuaalseid kaubamarkide aspekte ega tajuda kontseptuaalseid erinevusi. Seega antud toodete
omapara arvestades tuleb réhutada foneetilist kaubamarkide sarnasust ja vahendada visuaalsete ja
kontseptuaalsete erinevuste tdhtsust. Vaidlustaja leiab, et tarbija tellides kohvi lahtub kaubamargi
sOnalisest osast (MacCoffee ja McCAFE), kuna (ldjuhul edastab oma soovi tellida kohvi sdnades.
Vaidlustaja arvamusel on antud juhul vorreldavad sdnad foneetiliselt adrmiselt sarnased.
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Lisaks eeltoodule leiab vaidlustaja et, taotleja kaubamargi kujundus, mis koosneb kohvi tassist,
kohviubadest ja ovaalis tahisest 3 in 1 on kohvi osas kirjeldav ja seega ei saa eristada lihe ettevote tooteid
teise ettevote toodetest. Sellest tulenevalt ei saa antud elemendid olla maaravad kaubamarkide
dravahetamise tdendosuse hindamisel.

Taotleja leiab, et Macboffe® 3 in 1 + kuju kaubamirk on vaidlustaja varasema kaubamirgi taotlemise
kuupdevaks 18.04.2008 omandanud Eestis tldtuntuse ja téendab seda:

markimisvaarsete mutginumbritega;
pikkajalise kasutusega Eestis ja valjaspool Eestit;
kaubamargi tutvustamisega ajakirjanduses.

Vaidlustaja vaidleb sellele vastu ja leiab, et eelpool mainitud argumentide téttu ei saa olla kindel, et
taotleja vastuse Lisas 4 toodud arved tdendavad Mag6offee 3 in 1 + kuju toodete muiliki Eestis ja nendest ei
ndhtu, mis mahus on seda tehtud. Samuti puudub tilevaade sellest kui suure turu osa omab MaeCoffee 3 in 1
+ kuju Eestis turustatavate kohvijookide osas ja seega kas on eeldusi, et antud kaubamark oleks
18.04.2008 omandanud Eestis tldtuntuse.

Taotleja ei tapsusta kui kaua on kaubaméargi MacGoffee 3 in 1 + kuju tooteid Eestis turustatud vaid lihtsalt
mainib, et seda on tehtud aastaid. Esimene tdend selle kohta voiks olla 2007 a arved, kuid nende
asjakohasuse kohta on kahtlused juba eelnevalt esitatud.

Vaidlustaja ei saa ndustuda sellega, et kaubamargi tutvustamine ajakirjanduses oleks sedavord lai, et
sellega oleks véimalik omandada Uldtuntust. Taotleja vastuse lisas 5 on toodud kaks artiklit, milles
vorreldakse lahustavaid kohvijooke. Taotleja kaubamark on mdlemas mainitud kuid seda koos 8 teise
tootja omaga. Vaidlustaja leiab, et antud kaks artiklit ei ole piisav kajastus saavutamaks tldtuntust Eestis.

Taotleja vastuse Lisas 3 toodud mitmed kaubamargi Maeboffee 3 in 1 + kuju kasutamise niited parinevad
ajast, mis on hilisem kui 18.04.2008 ja seega ei saa tdendada vaidlustaja kaubamargi McCAFE taotlemise
hetkeks omandatud Uldtuntust Eestis. Viljatriikid www.youtube.com viitavad sellele, et MagGoffe8 e 3 in 1
+ kuju MacCoffee kaubamarki reklaamiti 2007 ja 2008 a ISU Euroopa lluuisutamise Meistrivdistlustel.
Lisatud materjalidest on ndha, et 2008 a Rootsis toimunud lluuisutamise Meistrivdistlusi kajastas ETV oma
uudistes nelja pdeva jooksul kokku vaid 2 minutit 57 sekundit. Samas ei ole teada kas tldse oli Maeboffes
3in 1 + kuju reklaam ndhtav ETV’s ja mis mahus.

Eeltoodud kokku véttes leiab vaidlustaja, et taotleja esitatud tdendid eraldi ja ka koos voetuna ei ole
piisavad, et tdendada MacGoffes 3 in 1 + kuju (ildtuntust Eestis seisuga 18.04.2008.

Lisad:

1. Tuntust ja mainet tdendavad materjalid;
2. Wikipeedia valjatriikk;
3. Haljas AS majandusaasta aruanne 2007.

Taotleja tdiendavad seisukohad

31.12.2013 esitas taotleja tdiendavad seisukohad, milles ta jaab taielikult oma juba esitatud seisukohtade
juurde. Seejuures taotleja lisab taiendavalt alljargnevat.

Taotleja taotleb kaubamargi MacGoffe8 3 in 1 + kuju registreerimist Eesti siseriikliku kaubamérgina ning
registreerimistaotlus on esitatud 29.09.2009. Seega tuleb vaidlustajal tdendada varasemate McCAFE
kaubamarkide korget eristusvéimet ja mainet Eesti territooriumil (Eesti tarbijate hulgas) kuupaeva
29.09.2009 seisuga.

Vaidlustaja ei ole lisanud vaidlustusavaldusele (ihtegi tdendit MCCAFE kaubamarkide kérge eristusvdime
ja/vbi maine tBendamiseks. Oma tidiendavatele seisukohtadele on vaidlustaja lisanud DVD plaadi
vaidlustaja sénul kaubamargi McCAFE tuntust tdendavate materjalidega (tdiendava vastuse lisa 1).
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Taotleja ei ndustu vaidlustajaga, kuna lisatud DVD plaadil olevatest materjalidest ei nahtu kaubamargi
MCcCAFE viidetavalt kérge eristusvbime ja maine Eestis, Eesti tarbijate hulgas, kuupieva 29.09.2009
seisuga:

Dokumendis "Germany McCafe store count net sales and guest count 2012... 2014.docx" ei sisaldu infot
kaubamargi McCAFE eristusvdime ja/vdi maine kohta Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga.

Kataloogides: 2007 France, 2007-2012 Bulgaria, 2008 France, 2008 Germany, 2009 France, 2009 Germany,
2010 France, 2010 Germany, 2011 France, 2011 Germany, 2012 France, 2012 Germany ja 2013 France
sisalduvad v&6rkeelsed materjalid ei paista sisaldavat mingit infot kaubaméargi MCCAFE eristusvéime
ja/vdi maine kohta Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga. Juhul, kui sellised andmed lisatud dokumentides
siiski sisalduvad ja vaidlustaja soovib neile kdesolevas asjas tugineda, palub taotleja vaidlustajal lisada
asjaomaste materjalide tdlked eesti keelde.

Kataloogis: Estonia sisaldub Uks pealkirjastamata ja allkirjastamata Excel-i tabel, kus on toodud McCAFE
kaubamargiga seotud miiligi netokdibe andmed Eestis aastatel 2009-2013. Nimetatud dokumendi
andmetest ndhtuvalt on selle koostanud Kaija Kevvai, kes on ajakirjanduse andmetel McDonalds'i
Baltikumi esindaja (Lisa 1). Sellest ndhtuvalt on kdnealune tabel vaadeldav vaidlustaja enese vaidetena,
milles sisalduvaid asjaolusid peab vaidlustaja tdendama. Kaesolevas asjas ei ole esitatud materjale, mis
kinnitaksid tabelis sisalduvaid andmeid.

Tabel sisaldab veergu 2009. a kohta, kuid ei ndahtu nimetatud tabelist, millise ajaperioodi jooksul (2009. a
kestel) selles esitatud netokdive saavutati. Taotleja margib, et vaidlustajal on kohustus t6endada oma
kaubamargi vdidetavat kdrget eristusvdimet ja mainet 29.09.2009 seisuga, so asjakohased, kasutamist
téendavad materjalid peavad puudutama ajaperioodi enne nimetatud kuupdeva. Kui jagada tabelis
esitatud 2009. a kaive kogu aastale, on (ihe kuu netokdive 1407 eurot, mis on vadga vdike, olles tdenaoliselt
|ahedane Eesti mainekamate kohvikute/sd6gikohtade pdevakiibele.

Esitatule tuginedes vaidleb taotleja vastu vaidlustaja vaitele, et 15.10.2013 tdiendava vastuse lisas 1
sisalduvatest materjalidest saaks teha jarelduse kaubaméargi MCCAFE viidetava kérge eristusvdime ja
maine kohta Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga, st taotleja jaamist seisu- kohale, et vaidlustaja
sellesisulised vdited on endiselt taielikult tdendamata.

Samuti on paljasdnaline vaidlustaja vaide, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud McCAFE kaubamérgist
juba palju varem kui see Eestisse joudis, olles sellega kokku puutunud reisides Euroopas voi kaugemalt.
Vaidlustaja ei ole pidanud vajalikuks esitada kdesolevas asjas ka materjale, kust nahtuks Eesti tarbijate
teadlikus McCAFE kaubamargist tulenevalt tarbijate reisimisest.

Asjakohatu on vaidlustaja seisukoht sellest, et taotletava kaubamargi kujunduslikud elemendid on kohvi
osas kirjeldavad. Taotletav kaubamark on erinevatest elementidest koosnev stiliseeritud tervikkujutis, mis
sisaldab kaubamargi Gldmuljes koheselt margatavaid elemente, mis ei anna tarbijatele mingit infot
asjaomase toote (lahustuva kohvi) omaduste kohta. Taotleja viitab sealhulgas MacCoffee logole, mida
muuhulgas kasutatakse triibuga kohvitassil, asjaolule, et kohvitass on kujutatud margi vasakus nurgas,
viltuses asendis, kohviubade keskel ning samuti kaubamargi taustakujundusele, mis on esitatud
erinevates toonides ning kus paikneb stiliseeritud kujutis aurust. Nii kaubamargi kujundus, kui ka selle
sOnaline osa, toetavad kaubamargi kontseptuaalset tdhendust, mis erineb varasematest kaubamarkidest,
peegeldades kaubamarkide tegelikke (erinevaid) kasutusvaldkondi (lahustuva kohvi tootmine ja
turustamine versus kohvikuteenused). Nonda sisaldab taotletav kaubamark eristusvdimelist ja tarbijatele
koheselt margatavat kujunduslikku terviklahendust, mis koos sOnalise osaga otseselt kujundab
kaubamargi visuaalset aga ka kontseptuaalset Uldmuljet. N6nda on vaar vaidlustusavalduse esitaja
jareldus, et nimetatud elemendid ei saa olla madravad kaubamarkide &dravahetamise tdendosuse
hindamisel. Tegemist on kaubamargi tGldmuljet otseselt kujundavate elementidega.

Vaidlustaja leiab oma taiendavates seisukohtades, et kuna tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides,
kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes, puudub neil vdimalus kaubamarke visuaalselt vorrelda
ning samuti ei tajuta kaubamarkide kontseptuaalseid erinevusi. Taotleja vaidleb nimetatule vastu - tellides
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toitlustusasutustes kohvi, tarbib ostja toitlustusteenust, mitte ei tee valikut, millise tootja kohvi kohvikus
omale osta, et kodus kohvi valmistada. Kiesolevas asjas vaidlustatud kaubamérki MacGoffee e 3 in 1 + kuju
ei taotleta (ega kasutata) mitte toitlustusteenuste osutamiseks (millega tegeleb vaidlustaja) vaid
lahustuva kohvi segude tootmiseks ja turustamiseks, mistdttu on vaidlustusavalduse kasitlus toitlustus-
teenuste osutamisest asjakohatu. Tarbija, kes soovib osta lahustuvat kohvi, ostab selle kauplustest, kus
nimetatud tooteid milakse, so toidupoodidest, kaubanduskestustest jne. On tavaparane, et jahvatud
kohvi ja kohviube, sealhulgas lahustuvaid kohvi segusid miiakse lettidelt, kust tarbijad saavad neid ise
valida. Seega teeb tarbija asjaomase ostuotsuse just antud toodete visuaalse vaatluse pdhjal.

Ulalviidatud erinevus turustuskanalite vahel kinnitab omakorda, et kdesolevas asjas tarbijate eksitamist ja
kaubamarkide seostamist ei esine - lahustuva kohvi kaasaostmiseks suunduvad tarbijad
jaemiligikohtadesse, kus antud tooteid mudakse ja kus asjaomast kaupa saab tootjate v6i muude
tunnuste pdhjal valida, mitte aga kohvikutesse. Samuti ei suundu tarbijad jaemligi- kohtadesse sooviga
osta kohviku toitlustusteenuseid. Seega, kuna pooled omavahel ei konkureeri, ei kasuta ka vastandatavad
maérgid Uksteist dra. MacGoffee 3 in 1 + kuju kaubamirgiga tooted on saanud nii Eestis kui ka naaberriikides
Venemaal ja Latis Gldtuntuks taotleja turundus- ja reklaamitegevuse tulemusena. Kummagi kaubamargi
Gha laienev kasutus kogu Euroopa Liidus ja vdljaspool seda nditab samuti, et kdnealused kaubamargid ei
takista teineteise eksisteerimist.

Toodule tuginedes on taotleja seisukohal, et vastandatavad kaubamargid on kontseptuaalsest ja
visuaalsest aspektist, so asjaomaste kaupade puhul kdige olulisematest aspektidest, erinevad - tarbijad ei
vaheta ostusituatsioonis &dra lettidelt valitavaid kaupu ja/vdi toitlustuskohtades osutatavaid teenuseid,
mis kannavad visuaalselt erinevaid tahiseid ning mille tdhendused on erinevad. Kuna kaubamarkide
dravahetamist ei esine, puudub kadesolevas asjas ka tdendosus, et tarbijad voOiksid asjaomaseid
kaubamarke omavahel seostada.

Olenemata kaubamirgitaotluse hilisemast esitamisest oli kaubamzirk Mae6offes 3 in 1 + kuju saavutanud
18.04.2008 seisuga lahustuvate kohvide hulgas hea maine ja tuntuse, mis kaheldamatult tdstab asjaomase
kaubamargi eristusvdoimet ja eristatavust kaubamargitaotluse esitamise hetke seisuga 29.09.2009,
vahendades veelgi kaubamarkide dravahetamise tdendosust.

Kaubamargi MacGoffee 3 in 1 + kuju varasemat kasutust tdendavate materjalide osas margib taotleja, et
tdendeid tuleb hinnata tervikuna. Haljas AS arvetest nihtuvalt on Mae6offee 3 in 1 + kuju mairgistatut
toodet enne 18.04.2008 Eestisse tarnitud ning ajakirjanduse valjatriikkidest nahtuvalt on asjaomaseid
kaupu Eestis ka reaalselt turustatud ja tutvustatud. Vaidlustaja poolt esitatud Haljas AS 2007. a
majandusaasta aruandest nahtuvalt podras Haljas AS 2007. a pohitahelepanu koost66 arendamisele
kaubanduskettidega ning oma turustatavate kaupade tutvustamisele labi erinevate miulgikampaaniate,
koolituste, degusteerimiste ja reklaami. Haljas AS tarnitavad tooted olid muligil kdigis Eesti suuremates
kaubanduskettides. Taotleja leiab, et nimetatust lahtuvalt ei ole kdesolevas asjas alust arvata, et
kaubamérki Maeboffes 3 in 1 + kuju kandvaid tooteid ei ole Eestis turustatud.

Kaubamargi Macboffee 3in 1 + kuju tutvustamise ja kajastamise osas 2007. ja 2008. a ISU Euroopa
[luusiutamise Meistrivdistlustel margib esmalt seda, et taotleja on toetanud Euroopa lluuisutamise
Meistrivdistlusi alates 2007. a. Alates 2008. a on taotleja olnud vdistluse ametlikuks sponsoriks. Nahtuvalt
taotleja 15.05.2013 vastuse lisast 3 esitatakse kaubaméarki MaeGoffe® e 3 in 1 + kuju asjaomase Urituse
ametlikul atribuutikal, sealhulgas sissepaasu véimaldavatel nimekaartidel, Grituse ametlikul programmil,
Urituse ametlikul veebilehel ning logona ka vdistlusareenidel. Kahtlust ei ole selles, et taotletavas
kaubamargis sisalduv logo MacCoffee oli ndhtav pea kdikide vdistlusest tehtavate televisiooniiilekanne
ajal. Sellega seoses margib taotleja, et eksitav on ka vaidlustaja rohutus sellest, et ETV kajastas vdistlust
oma uudistes nelja paeva jooksul vaid 2 minuti ja 57 sekundi ulatuses. Taotleja margib, et vaidlustaja on
jatnud tahelepanuta, et taotleja 15.05.2013 vastuse lisadest nahtuvalt kandis vdistlust Gle ka Eesti
telekanal "Kalev Sport" ning seda kogumahus 33 tundi ja 7 minutit. Lisaks sellele kandsid Uritust tile Eestis
nahtavad Soome ja Vene telekanalid aga ka Eurosport.
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Taotleja margib tdiendavalt, et kdesolevas asjas taotletavat kaubaméarki MacGoffe® 3in 1 + kuju on
kasutatud ja tutvustatud Eesti naaberriigis Venemaal alates 1994. a. 2003. a turuuuringu kohaselt oli
MacGoffe8 3 in 1 + kuju kaubamirk lahustuvate kohvide segmendis brandituntuse osas 5. positsioonil (ligi
50 % Venemaa tarbijaskonnast olid kdnealusest kaubamargist teadlikud, kusjuures ca 58 % tarbijatest
tarbivad seda kohvi igap&evaselt) (Lisa 2). 2007. a omistati kaubamérgile Mae6offe8 3 in 1 + kuju Venemaal
superbrandistaatus ja kaubamarki nimetati ka tugevaimaks Singapuri brandiks aastatel 2003, 2004, 2005
ja 2006 (Lisa 3).

Vaidlustaja ei ole esitanud k&desolevas asjas materjale, kust ndhtuks vastandatavate McCAFE
kaubamarkide vaidetav kdrge eristusvéime ja/vdi maine Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga. Seetdttu
tuleb kdesolevas asjas lahtuda sellest, et vaidetavat korget eristusvGimet ja tuntust vaidlustatud
kaubamargi taotluse esitamise kuupdeval ei esinenud.

Kaubamarkide vordluse osas on ekslik vaidlustaja seisukoht, nagu ei tuleks kaesolevas asjas lahtuda
vaidlustatud kaubamargist Macboffee 3in1 + kuju sellisena nagu sellele iguskaitset taotletakse.
Taotletava kaubamargi Gildmuljet kujundavad sdnalise elemendi kdrval otseselt ka tahise kujunduslikud
elemendid nende eriomases vormis ja kombinatsioonis. Asjaolu, et vastandatavates kaubamarkides
figuratiivsed elemendid puuduvad, ei tdhenda seda, et taotletava kaubamargi kujunduse vdiks
kaubamargivordluses kdrvale jatta. Seda eriti kaupade osas, mida tarbijad valivad kaubanduskeskustes
riiulitelt, arvestades eelkdige kaubamarkide visuaalset aga ka kontseptuaalset aspekti. Taotleja jaab
seisukohale, et tulenevalt kaubamarkide vahelistest erinevustest, ei esine nende osas dravahetamise
tdendosust.

Kaubamarkide aravahetamise téendosust vahendab veelgi taotletava kaubamargi tuntus ja maine Eestis
lahustuvate kohvide segmendis - tulenevalt asjaomase toote turustamisest aga ka tutvustamisest nii
ajakirjanduses ja televisioonis, teadsid tarbijad 29.09.2009 seisuga kaubamarki/toodet Macboffee 3 in 1 +
kuju ja tundsid selle taotleja lahustuva kohvina ara.

Kdigele esitatule tuginedes jaab taotleja seisukohale, et kaubamargi Mag6offe8 3 in 1 + kuju osas ei esine
KaMS § 10 Ig 1 p-des 2 ja 3 satestatud Giguskaitset valistavad asjaolusid - taotletav kaubamark ei riku
vaidlustusavalduse esitaja digusi. Seetdttu on vaidlustusavaldus alusetu ja see tuleb jatta taies ulatuses
rahuldamata.

Lisad:

1. Valjatrikk veebilehelt www.tarbija24.ee;
2. Viljavote Venemaa 2003. aasta turuuuringust;
3. Valjatrikk veebilehelt www.andhranews.net.

Vaidlustaja tdiendavad t6endid

30.03.2015 esitas vaidlustaja oma seisukohtade tdenduseks taiendavad tdendid.

Taotleja arvates DVD plaadil olevatest materjalidest ei ndhtu kaubamargi MCCAFE k&rge eristusvdime ja
maine Eestis. Taotleja vaidab, et dokumendis ,Germany McCafe store count net sales and guest count
2012 ... 2014 ei sisaldu infot kaubamargi McCAFE eristusvdime ja/vBi maine kohta Eestis kuupieva
29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et selline jareldus on vaar. Esitatud dokumendis on toodud kaks graafikut
(mugavuseks lisatud allpool).
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Angzahl McCalé

Esimene néditab Saksamaal tegutsevate MCCAFE kohvikute arvu aastate 2004 kuni 2014 Idikes. 2008
aastal oli Saksamaal 539 McCAFE kohvikut. Teises graafikus roheline joon niitab McCAFE kohvikute
mutgiandmeid miljonites eurodes ja sinine kilaliste arvu miljonites aastate 2004 kuni 2014 |6ikes. 2008.
a kaive oli 68,5 miljonit eurot ja kilastajate arv oli 22,2 miljonit kiilastajat. Arvestades asjaolu, et Eesti
tarbijad reisivad nii era kui ka ari eesmarkidel Saksamaal, siis on suur tdendosus, et nad on korduvalt
kilastanud enne 29.09.2009 McCAFE kohvikuid ja on sellest kaubamargist ja selle mainest teadlikud.
Eriti arvestades seda, et enne 29.09.2009 oli neid kohvikuid vahemalt 539 ja kilastajaid 22,2 miljonit.

Samuti leiab taotleja, et DVD plaadil toodud aastaarvude ja riikide nimedega kaustad sisaldavad
voorkeelseid materjale ja ei sisalda mingit infot kaubamargi MCCAFE eristusvdime ja/vdi maine kohta
Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja arvates on selline jareldus vaar. Eesti tarbija reisib palju
ning Eesti kuulub Euroopa Uhenduse (ihtsesse turgu, kus on kaupade ja teenuste vaba liikkumine. Seega
antud materjalid tdendavad Euroopas reisi voi muul eesmargil viibiva Eesti tarbija voimaliku kokkupuudet
vaidlustaja kaubamarkidega McCAFE ja sellest kokkupuutest tekkiva maine ja eristusvdime loomist.
Vaidlustaja esitab Statistikaameti valjavotted eesti elanike reisimise kohta Euroopa Liitu enne 29.09.2009
(Lisad 1-3). Arvestades asjaolu, et alates 2007 a on Euroopa Liitu reisinud 66bimisega suurusjargus
300 000...500 000 eesti elanikku aastas, siis on vaga tdendoline, et osa nendest on puutunud vaidlustaja
kaubamargiga kokku ka valjaspool Eestit ja seega on sellest teadlikud. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja
esitatud materjalid asjakohased ning tdendavad kaubamargi McCAFE tuntust.

Kaubamargist vGidakse olla teadlikud ka siis, kui seda Eesti turul otseselt ei kasutata (tooteid ja teenuseid
ei pakuta), kuid see on maailmas tuntud ja laialt levinud. Naitena voiks tuua Uldtuntud asjaolu, et
luksusautode Rolls-Royce kaubamark on Eestis tuntud ja mainekas kuid samas puudub Eestis selle
kaubamargi esindus ja vaga vahestel eesti tarbijatel on selline sGiduauto olemas. Teise naitena voiks tuua
Gle maailma sh Eestis tuntud kohvikuketti STARBUCKS, mis Eestis ei tegutse, kuid on siiski eesti tarbijate
seas tuntud.

Sellega soovib vaidlustaja ndidata, et maine ja tuntuse saavutamiseks ei pea alati Eesti turul tegutsema ja
seda on vdéimalik teatud olukorras saavutada ka teistes riikides tegutsemise kaudu. Seda eriti siis, kui
tegemist on Glemaailmselt tuntud ja laialt kasutuses oleva kaubamargiga. Vaidlustaja arvates MCCAFE
kaubamark kuulub selliste kaubamarkide hulka, eriti arvestades asjaolu, et sama Mc algusega ja
kontseptsiooniga maailmakuulus McDonalds kaubamaérk on Eestis kasutusel juba aastast 1995 (lisa 4).
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Vaidlustaja leiab, et DVD plaadil toodud materjalide télkimine ei ole majanduslikult pdhjendatud. Seda
eelkdige tulenevalt sellest, et lisatud dokumentidest on selgelt tuvastatav vaidlustaja kaubamark
MCcCAFE ning k3esoleva vaidlusega seotud kaupade pildid. Suurem osa neist materjalidest on
avalikustatud enne 29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et eeltoodust tulenevalt on véimalik ka ilma télkimata
tuvastada vaidlustaja kaubamarkide kasutust.

Vaidlustaja soovib juhtida tihelepanu, sellele, et temale kuulub Uhenduse kaubamark reg nr 006870851
MCcCAFE, mis on registreeritud sh klass 30 kuuluvate toodete kohv osas. Seega tuleks jatta tdhelepanuta
kdik taotleja argumendid selle kohta, et puudub dravahetamise tdendosus, kuna vaidlustaja MCCAFE
kaubamargid on registreeritud klassi 42 ja 43 teenuste osas. Vaidlustajale kuulub eelmainitud kaubamark,
mis on taotleja kaubamargiga registreeritud identsete kohvi kaupade osas klassis 30 ja taotleja vastus,
milles kasitletakse vaid vaidlustaja 42 ja 43 klassi kuuluvaid kaubamarke ei ole taielik ja jatab eksliku mulje.

Samas soovib vaidlustaja juhtida tdhelepanu asjaolule, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus
kohvikud pakuvad lisaks kohvikuteenusele sama kaubamargiga kohvitooteid (nii kohviubade n&ol kui ka
jahvatatud kujul). Vaidlustaja tdendab seda jargmisega:

Coffee In. Ule eesti 23 kohvikut (Lisa 5) milles lisaks valmis kohvi jookidele miitiakse ka kohvi. Lisatud on
pilt Tallinna Ulemiste keskuse Coffee In kohvikust (Lisa 6) ja sealt ostetud Coffee In kohvist ja (Lisa 7);

Gourmet Coffee. Tallinas Kadriorus asuv kohvik Gourmet Coffee (Lisa 8), mis pakub laiaulatusliku valikut
kohvist (nii ubadena kui ka jahvatatud kujul), mis on téhistatud sama kaubamargiga Gourmet Coffee nagu
kohvik ise. Lisatud on pilt Gourmet Coffee kohvikust ostetud kohvist koos arvega (Lisa 9);

Blender. Tallina Ulemiste keskuses asuv kohvik Blender (Lisa 10 ja Lisa 11). Kohvik Blender samuti pakub
miligiks Blender kaubamargiga tadhistatud kohvi (Lisa 12). Lisatud on pilt Blender kohvikust ostetud
kohvist koos arvega (Lisa 13).

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja arvamusel, et on téendust leidnud asjaolu, et Eesti tarbijad on
harjunud nagema kohvi tooteid ja kohvikuid, mis on tadhistatud identsete kaubamarkidega. Sellest
tulenevalt saab kohvi osas teha jarelduse, et kohvikute teenused ja kohv kui klassi 30 kuuluv toode on
samaliigilised. See omakorda suurendab vaadeldavate kaubamarkide aravahetamist. Seega tarbijad
vOivad arvata, et taotleja kaubamargiga tdhistatud klassi 30 kuuluvad tooted périnevad vaidlustaja
kohvikutest ja/v8i on toodetud vaidlustaja ndusolekuga.

Lisad:
1. Eesti Elanike O6bimisega vilisreisid 2007-2008;
2. Eesti Elanike O6bimisega vilisreisid 2007-2008 (EL 15);
3. Eesti Elanike Odbimisega vilisreisid 2009 (1. ja 2. kvartal) (EL 15);
4. Meie ajalugu - McDonald's.
5. Coffee In tutvustus;
6. Coffee In Ulemiste kohvik;
7. Coffee In arve;
8. Gourmet Coffee tutvustus;
9. Gourmet Coffee arve;
10. Blender - Juice & Coffee Bar tutvustus;
11. Blender Ulemiste kohvik véljast;
12. Blender Ulemiste kohvik seest;
13. Blender arve.

Taotleja vastus vaidlustaja tdiendavate t6endite osas

Taotleja 08.07.2015 teatab, et jadb kdikide oma antud asjas juba seni esitatud vastuvaidete ja selgituste
juurde ning esitab kdesolevaga oma tdiendava seisukoha eelkdige vaidlustusavalduse esitaja 30.03.2015
vastuse ja sellele lisatud materjalide osas.
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Taotleja on selgitanud, et vaidlustatud kaubamargi registreerimistaotlus esitati 29.09.2009. See tahendab
seda, et juhul, kui vaidlustaja soovib tugineda oma varasema kaubamagi mainele vdi tuntusele, on tal
kohustus tdendada, et vdidetav maine ja tuntus esinesid 29.09.2009.

Kuna vaidlustatud kaubamargi registreerimist taotletakse Eestis, tuleb vaidlustusavalduse esitaja
kaubamargi vdidetavat mainet ja tuntust hinnata lahtudes Eesti tarbijaskonnast.

Vaidlustaja on kdesolevas asjas esitanud diagrammid, mis sisaldavad andmeid McCAFE kohvikute arvu
kohta Saksamaal aastatel 2004 kuni 2014, samuti MCCAFE kohvikute muliginumbreid ja kilastajate arvu
aastatel 2004 kuni 2014. Vaidlustaja vaidab, et kuna Eesti tarbijad reisivad nii era kui ka ari eesmarkidel
Saksamaal, siis on suur tdendosus, et nad on korduvalt kilastanud McCAFE kohvikuid enne 20.09.2009
ja on sellest kaubamargist ja selle mainest teadlikud. T6éendamaks asjaolu, et Eesti tarbijad reisivad palju,
on vaidlustaja lisanud oma vastusele valjatriikid Statistikaameti andmebaasist (30.03.2015 vastuse lisad
1-3).

Taotleja vaidlustaja jareldustega ei ndustu. Esitatud diagrammid ei sisalda andmeid ei Eesti territooriumi
ega Eesti tarbijate kohta. Enamgi veel, valjatrikid Statistikaameti andmebaasist sisaldavad Uldist Eesti
elanike reiside arvu Euroopa Liidu liikmesriikidesse aastatel 2007-2009 — osa andmetest puudutab reise
Euroopa Liidu mistahes 15-sse liikkmesriiki ja osa reise Euroopa Liidu mistahes 25-de liikkmesriiki. Nimetatud
andmete pinnalt ei ole véimalik teha jareldusi mitte (ihegi konkreetse riigi kohta. Samuti puudutavad
esitatud andmed (ksikute reiside arvu, mitte aga valisriikidesse reisinud tarbijate arvu. Reiside arvu
asjakohatust ilmestab muuhulgas see, et kuna osa Eesti elanikest t66tavad valismaal, on vdga tdenaoline,
et nad on reisinud oma tdéokoha riiki oluliselt sagedamini kui (ks kord aastate 2007-2009 jooksul.

Toodust nahtuvalt on vaidlustaja eelkasitletud andmetele tuginevad jareldused oletuslikud — esitatud
téenditest ei ndhtu valisreise teinud Eesti elanike arv. Samuti ei sisalda kdnealused materjalid mingit infot
Eesti tarbijate arvu kohta, kes on MCCAFE kohvikuid tegelikult kilastanud vdi kes neid kohvikuid
tegelikult teavad.

Nénda on vaidlustaja vaited kaubamirgi MCCAFE maine ja tuntuse kohta Eesti tarbijate hulgas
29.09.2009 seisuga hiipoteetilised ja need ei tugine esitatud materjalidele.

Asjakohatud on ka vaidlustaja viited kaubamarkide Rolls-Royce ja STARBUCKS tuntuse kohta. Vaidlustaja
ei ole tdendanud, et MCCAFE kaubamargi ajalugu, maine ja tuntus oleks olnud Eestis 29.09.2009 seisuga
vorreldav eelnimetatud kaubamarkide maine ja tuntusega.

Vaidlustaja vaidab, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus kohvikud pakuvad lisaks
kohvikuteenusele sama kaubamargiga kohvitooteid (nii kohviubade naol kui ka jahvatatud kujul). Selle
tdendamiseks on vaidlustaja esitanud moéned valjatrikid 3-It Eestis tegutseva kohviku veebilehtedelt
(Lisad 5, 8 ja 10) aga ka kohvikutes tehtud fotod (Lisad 6, 7, 9, 11-13). Sellele tuginedes on vaidlustaja
jareldanud, et kohvikuteenused ja klassi 30 kuuluvad tooted on samaliigilised, mis omakorda t&stab
vaadeldavate kaubamarkide dravahetamise tdendosust.

Taotleja vaidleb nimetatule vastu. Esiteks, ka nimetatud asjaolu tuleb téendada 29.09.2009 seisuga.
Vaidlustaja poolt esitatud materjalid kannavad kuupdeva 30.03.2015, mistottu ei sisalda antud materjalid
infot, mis véimaldaks hinnata olukorda vaidlustatud kaubamargi taotluse esitamise kuupdeva seisuga.
Lisaks sellele puudutavad vaidlustaja materjalid iksnes 3 kohvikut. Olgugi, et ks nendest — Coffee In —on
teeninduskett, mis hélmab 23 kohvikut, asuvad ka antud ettevotte midgipunktid tiksnes 3 Eesti linnas —
Tallinnas, Tartus ja Keilas ega ole seega suurele osale Eesti tarbijatest igapaevaselt kadttesaadavad (nt
Kuressaares, Parnus, Viljandis, Paides, PGlvas, Narvas, Kohtla-Jarvel, Rakveres jne). VOttes arvesse ka
asjaolu, et Eestis on kokku enam kui 677 kohvikut (Lisa 1), on selge, et vaidlustaja poolt esitatud materjalid
on ebapiisavad jareldamaks, et Eesti keskmine tarbija on harjunud ostma kohviubasid ja/vdi jahvatatud
kohvi kohvikutest.

Seega on vaidlustaja teenused (kohvikuteenused) ja taotleja kaubad (lahustuv kohv) erinevad — neid
turustatakse erinevates milgikohtades, ostetakse erinevatel juhtudel ja eesmarkidel. Seega on tegemist
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eriliigiliste kaupade ja teenustega, mis omakorda on ka eraldivdetuna piisav valistamaks vastandatavate
kaubamarkide vahelist konflikti.

Eeltoodule tuginedes jadb taotleja seisukohale, et varasem kaubamark ei olnud kaesolevas asjas
vaidlustatud kaubamargi taotluse esitamise ajal Eestis mainekas ja sellel puudus ka tavaparasest tugevam
eristusvdime.

Taotleja jadb samuti seisukohale, et kdesolevas asjas vastandatavate kaubamarkide vahel puudub
vastuolu — kaubamargid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad ning eriliigilised on ka
asjaomaste kaubamarkide kaubad ja teenused. Aravahetamise tdendosust vihendab omakorda asjaolu,
et taotletav kaubamark on lahustuvate kohvide valdkonnas Eesti tarbijatele tuntud tulenevalt antud
kaubamarki kandva lahustuva kohvi varasemast turustamisest Eestis.

Taotleja tooted on olnud alates 1994. a turul enam kui 20 riigis paralleelselt vaidlustaja teenustega.
Taotlejale teadaolevalt ei ole lihtegi reaalset konflikti vGi tarbijate eksitamise juhtu ette tulnud. Asjaolu,
et nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamarkide kaitset laiendatakse kogu Euroopa Liidus ja sellest
valjaspool, naditab Uheselt, et mitte kummagi poole kaubamargi kasutamine ei ole avaldanud kahjulikku
mdju teise poole kaubamargile.

Lisa: Valjatriukk kohvikute arvu kohta Eestis.

Vaidlustaja veelkordsed tdiendavad toendid

Vaidlustaja esitas 01.04.2016 komisjonile tdiendava kirja, kus jaab esialgses vaidlustusavalduses esitatud
seisukohtadele ning lisas jargmised taiendavad téendid.

Vaidlustaja soovib juhtida komisjoni tahelepanud hiljutisele 03.09.2015 Euroopa Kohtu lahendile C-
125/14, mis on antud vaidluse lahendamiseks darmiselt oluline. Euroopa Kohus leidis, et kui varasema
kaubamargi maine on tdendatud liidu olulises osas, mis vdib vastavalt olukorrale Uhtida (heainsa
lilkmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku
kaubamargi registreerimise taotlus, tuleb jareldada, et see kaubamark on omandanud maine liidus (p 25).

Vaidlustajale kuuluvad jargmised registreeritud EL kaubamargid:

McCafe, EL kaubamirk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupdev 01.04.1996,

registreerimise kuupaev 25.11.1998, klassis 42;

McCafe, EL kaubamirk , reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupdev 18.04.2008,

registreerimise kuupaev 11.03.2013 klassis 29 ja 30 (sh kohv ja kohvi aseained).
Eeltoodud kohtulahendist tulenevalt EL kaubamarkide puhul véib piisata sellest, kui on tdendatud maine
kas voi Uhes liikmesriigis selleks, et tuvastada maine olemasolu EL olulises osas. Samuti on kohus
selgitanud, et maine ei pea olema tdendatud liikmesriigis, kus vaidlus toimub. Vaidlustaja leiab, et antud
otsus on aarmiselt oluline kdesolevas vaidluses, kuna see vGimaldab vaidlustajal tugineda maine
olemasolule EL olulises osas ja selleks ei pea ilmtingimata tuginema maine olemasolule Eestis enne
taotluse esitamise kuupadeva 29.09.2009.

Eeltoodust tulenevalt esitab vaidlustaja tdiendavaid materjalid tdendamaks EL kaubamarkide reg nr
000058438 ja reg nr 006870851 maine olemasolu EL olulises osas.

Kaubamargi McCafe kasutamise geograafilist ulatust Euroopa Liidus tdendab vaidlustaja McCafe
kohvikute loeteluga (lisa 1-2). 31.12.2008 seisuga oli Euroopas 754 McCafe kohvikut ja 2009. a tuli juurde
veel 272 McCafe kohvikut. McCafe kohvikud olid taotluse esitamise hetkel 27’st Euroopa Liidu
lilkmesriigist 19'nes, mis teeb ile 70 % liikmesriikidest.

AUSTRIA

Esimene McCafe kohvik avati 2006. a ja selle I8puks oli Austrias 6 McCafe kohvikut. 2007. a arv tdusis
19’le, 2008. a oli juba 50 kohvikut ja 2009. a arv tdusis 109 kohvikuni.
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Alates avamisest kuni 2009. a septembrini kulutas McDonalds reklaamile 1497213EUR, millest vaid 2008.
a kulus 518659EUR. 2008. a McCafe kohvikutest saadud muigitulu oli 4301553EUR ja 2009 a —
11393504EUR. 2008. a suvel sooritatud turuuuring tuvastas, et 78 % kisitletust tundsid McCafe
kaubamarki.

ITAALIA

Esimene McCafe kohvik avati Milanos 2005 a. 2008. a oli Itaalias 72 McCafe kohvikut. 2009. a avati veel
23 McCafe kohvikut. Kdesolevale on lisatud loetelu Itaalias avatud kohvikutest koos asukohtadega, mis
kajastab laiaulatusliku geograafilist jaotust Itaalias (lisa 3-4). 2007 a. kasvas McCafe miitgitulu vdrreldes
eelmise aastaga 115 % ja 2008. a 34,9 % (lisa 5). Samuti on lisatud pildid Itaalia McCafe kohvikust, mis
on tehtud enne taotluse esitamise kuupieva 29.09.2009 (lisa 6-8). Lisaks on esitatud McCafe kohvikutes
kasutatavate meniude ja reklaamide materjalid (lisa 9).

BULGAARIA

2008. a oli Bulgaarias 2 McCafe kohvikut ja 2009. a I6puks oli neid juba 4. Kidesolevaga on lisatud
valjatrikid Bulgaaria McDonald’si kodulehelt www.mcdonalds.bg, mis arhiveeriti 15.09.2008 archive.org’i
poolt. www.archive.org on mittetulundusihing, mille eesmark on arhiveerida internetis asuvaid kodulehti
luues vGimaluse rdnnata ajas tagasi. Lisa 10 viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel
www.mcdonalds.bg oli McDonaldsi restoranide loetelus mainitud dra kaks McCafe kohvikut. Lisa 11
viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel www.mcdonalds.bg tutvustati McCafe kohvikut ja seal
miilidavaid tooteid.

[IRIMAA

Esimene kohvik avati 2002. a ja 2008. a I8ppuks oli lirimaal 6 McCafe kohvikut. Lisa 12 on artikkel lirimaa
kodulehelt www.breakingnews.ie, mis avalikustati 15.07.2002 esimese McCafe kohviku avamise puhul.
Lisa 13 on archive.org’i poolt 21.09.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.ie kodulehes avaldatud McCafe
kohviku kontseptsiooni tutvustus ja McCafe kohvi tutvustus.

LEEDU

Esimene kohvik avati 8.07.2009 Siauliais (lisa 14) ja teine kohvik 16.09.2009 Vilniuses (lisa 15).
LATI

Esimene kohvik avati 13.05.2009 Riias. Lisas 16 on ekraanitdmmis YouTube.com keskkonnas 15.05.2009
postitatud videost milles on ndha McCafe kohvikut selle avamise kuup&eval. Video McCafe kohviku
avamisest, vt https://www.youtube.com/watch?v=ghTSdEcQ8Ac

MALTA

Maltas oli 2008. a seisuga 3 McCafe kohvikut. Lisatud on artikel, mis ilmus uudiste portaalis
www.timesofmalta.com 25.02.2007, mis kajastab uue McCafe kohviku avamist Maltas (lisa 17).

POOLA

Poolas avati esimene McCafe kohvik 2008. a juulis ja aasta I8puks oli neid 4. 2009. a juba 6. Lisatud on
véljatrikk kodulehel www.warsawvoice.pl ilmunud artiklist, mis teavitab esimese McCafe kohviku
avamisest Poolas ja McCafe kohvikute kontseptsioonist (lisa 18). Lisaks eeltoodule on lisatud véljatriikk
McDonald’s Facebook.com lehelt, mis viitab McCafe kohvikule juba 2008. a (lisa 19).

PRANTSUSMAA

Esimene McCafe kohvik avati Pariisis 2004. a. Lisame loetelu McCafe kohvikutest, mis on avatud aastate
jooksul 2004 kuni 2009 (lisa 20-21). 2008. a seisuga oli Prantsusmaal 40 McCafe kohvikut ja 2009. a
jooksul avati veel 39 kohvikut.
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McCafe kohvikutest 2007. a (21 kohvikut) saadud miitigitulu oli 2100139EUR. 2008. a (40 kohvikuga) oli
mitigitulu 5171372EUR. 2009. a (79 kohvikuga) oli mutgitulu 8914550EUR.

Lisatud on 2008. a périt reklaammaterjal McCafe kohvi kohta (lisa 22). Turundusmaterjalid 2007. a (lisa
23). McCafe toodete pakendi tellimusjoonis, mis on tdhistatud kuupdevaga 29.12.2005 (lisa 24). Samuti
on lisatud hulga teisi reklaammaterjale, brosiiiire ja katalooge, mis kajastavad McCafe tooteid ja
turundust (lisa 25-30).

SAKSAMAA

Saksamaal on suurim McCafe kohvikute kontsentratsioon Euroopas. 2005. a oli Saksamaal vaid 7
McCafe kohvikut. Samas juba jargmise aasta (2006) mais avati Kdlnis sajas McCafe kohvik. 2008. a
seisuga oli Saksamaal 539 McCafe kohvikut ja 2009 — 656.

Lisatud on 2006. a september/oktoober ajakirjas FoodChain ilmunud artikkel ,McDonalds Germany*,
milles kirjeldatakse McCafe edu Saksamaal (lisa 31). 2006. a oli McCafe suuruselt teine kohvikute kett
Saksamaal. Teostatud turuuuringud tuvastasid, et 97 % kiilastajatest meeldib McCafe kohviku
kontseptsioon. Saksamaa McCafe kohvikute mudgitulu numbrid on juba varasemalt esitatud, kuid
mugavuse eesmargil on need lisatud veelkord (lisa 32).

Lisa 33 on archive.org’i poolt 31.01.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.de kodulehes avaldatud McCafe
alamlehed ,McCafe”, ,,McCafe Produkte”, ,,McCafe H@ppy Hour”, ,,McCafe Winterwonne®.

UNGARI

Esimene McCafe avati juunis 2003. 2008. a oli juba 30 McCafe kohvikut ja 2009. a avati lisaks veel 5
kohvikut (lisa 34-35). Ungari McCafe kohvikute migitulud on toodud forintides (HUF) lisades 36-37.
Lisaks on esitatud mdned pildid McCafe kohvikust (lisa 38) ja archive.org’i poolt 01.10.2008 arhiveeritud
www.mcdonalds.hu kodulehes avaldatud McCafe reklaamist (lisa 39).

Vaidlustaja on varasemate seisukohtade ja tdenditega ning samuti kdesolevas taotluses esitatuga toonud
vdlja asjaolud, mis vdoimaldavad jareldada, et eelmainitud EL kaubamargid reg nr 000058438 ja reg nr
006870851 on omandanud maine Uhenduse territooriumi olulises osas kohviga seotud kaupade ja
kohvikutega seotud teenuste osas.

Eeltoodud asjaolude tuvastamine on oluline nii KaMS § 10 Ig 1 p 2 kui ka p 3 Giguskaitset valistavate
asjaolude tuvastamisel. KaMS § 10 Ig 1 p 2 puhul tuleb arvestada asjaoluga, et mainekate ja tuntud ning
seega korge eristusvdimega kaubamarkide puhul on suurendatud dravahetamise tdendosuse oht. Samas
KaMS § 10 Ig 1 p 3 puhul on maine olemasolu (iks eeldustest tuvastamaks, kas varasema kaubamargi
mainet vOi eristusviéimet voidakse hilisema kaubamargiga kahjustada voi ara kasutada.

Lisad:

McCafe kohvikute arvud 2008-2010;
McCafe kohvikute arvud 2008-2010 (Osaline tdlge EE);
McCafe Ristoranti;

McCafe restoranid (EE tdlge);

McCafée NDA;

con persone;

IMGP0O086;

senza persone;

. McCafe reklaamid ja meniii;

10. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria McCafe;
11. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria McCafe 2;
12. BreakingNews.ie 15.07.2002 McCafe Ireland;

LN AEWN PR
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13. Web Archive 2008.09.21 Ireland McCafe;

14. Facebook 2009.07.16 Lithuania McCafe 3 (esimene McCafe Leedus);
15. Facebook 2009.09.04 Lithuania McCafe 3 (McCafe Vilnius);
16. Youtube.com 15.05.2009 McCafe Latvia;

17. TimesOfMalta.com 25.02.2007 (McCafe Malta);

18. TheWarsawVoice 30.07.2008 McCafe Poland;

19. Facebook 2008 Poland McCafe;

20. McCafé Restaurant List from 2004 to 2009;

21. McCafé Restoranid Loetelu alates 2004 kuni 2009 (EE tolge);
1. 22 4X3 McCafe;

22. Guide Galette des rois Infographie V6 def;

23. 18X7X29 50243 BAT;

24. Menu Board;

25. magnetiks;

26. CRT and depliant140x140;

27. Chevalets 120x160 - 3 versions 2008 janv;

28. Catalogue Com Mc café;

29. 120x176 McCafe 5e;

30. McDonald's Germany - FoodChain (september 2006);

31. Germany McCafe store count net sales and guest count 2012... 2014;
32. Web Archive 2008.01.31 Saksamaa McCafe;

33. McCafé 2003-2015;

34. McCafé 2003-2015 (tdlge EE);

35. McCafe _sales_GC_store_nr;

36. McCafe _sales_GC_store_nr (tdlge EE);

37. McCafe pildid;

38. Web Archive 2008.10.01 Hungary McCafe.

Taotleja vastus vaidlustaja 01.04.2016 esitatud tdiendavatele tdenditele

Taotleja jaab 20.08.2016 esitatud vastuses varasemalt esitatu juurde ja vastab Ulksnes vaidlustaja
01.04.2016 kirjale ja tdenditele.

Vaidlustaja tugineb Euroopa Kohtu kohtuasjas C-125/14 tehtud otsuse punktile 25, mille kohaselt, kui
varasema Uhenduse kaubamargi maine on téendatud liidu olulises osas, mis vdib vastavalt olukorrale
Uhtida Uheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud
hilisema siseriikliku kaubamargi registreerimise taotlus, tuleb jareldada, et see kaubamark on omandanud
maine liidus. Taotleja ei ndustu vaidlustusavalduse esitaja ldhenemisega — vaidlustusavalduse esitaja on
toélgendanud eelviidatud kohtuotsust valesti, jattes arvesse votmata kohtu samas otsuses antud vastuse
neljandale kiisimusele. Vastuses neljandale kiisimusele on kohus viidanud varasemale kohtupraktikale,
markides, et juhul, kui asjaomane avalikkus ei seosta varasemat Gihenduse kaubamarki hilisema siseriikliku
kaubamargiga, see tdhendab ei loo nende vahel seost, siis ei kasuta hilisema kaubamargi kasutamine
direktiivi 2008/95 artikli 4 16ike 3 mottes ebadiglaselt dra ega kahjusta varasema kaubamargi
eristusvbimet voi mainet. Kui eeldada, et varasem Uhenduse kaubamark on tundmatu selle liikmesriigi
asjaomasele avalikkusele, kus hilisema siseriikliku kaubamargi registreerimist on taotletud, mida tuleb
kindlaks teha eelotsusetaotluse esitanud kohtul, ei kasutaks siseriikliku kaubamargi kasutamine
pOhimotteliselt ebadiglaselt dra ega kahjustaks varasema kaubamargi eristusvbimet vOi mainet
(kohtuotsuse C-125/14 punktid 28 ja 29).

Kohus on otsuse C-125/14 punktis 31 taiendavalt markinud, et direktiivi 2008/95 artikli 4 13ikes 3 ette
nahtud kaitse kohaldamiseks peab varasema (ihenduse kaubamargi omanik tdendama, et hilisema
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kaubamargi kasutamine ,kasutaks ebadiglaselt dra voi kahjustaks varasema kaubamargi [eristusvéimet]
vBi mainet”, ning seetdttu tdendama kas seda, et tema kaubamarki direktiivi 2008/95 artikli 4 Idike 3
tahenduses tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse voi, kui see ei ole nii, seda, et esineb tdsine oht, et
selline rikkumine leiab tulevikus aset. Sellisel juhul peab hilisema kaubamargi omanik tdendama, et tema
nimetatud kaubamargi kasutamine on pdhjendatud.

K&iki eelnimetatud kaalutlusi arvestades on Euroopa Kohus oma otsuse nr C-125/14 punktis 34 leidnud,
et kui varasem Uihenduse kaubamark on omandanud maine liidu territooriumi olulises osas, mitte aga
selle liikmesriigi asjaomase avalikkuse seas, kus vastulause esemeks oleva hilisema siseriikliku kaubamargi
registreerimist on taotletud, vdib thenduse kaubamargi omanikule laieneda direktiivi 2008/95 artikli 4
|6ikes 3 ette nahtud kaitse, kui nimetatud avalikkuse éarilises mottes markimisvaarne osa teab seda
kaubamarki, loob selle ning hilisema siseriikliku kaubamargi vahel seose ning vGttes arvesse kdiki asjas
tahtsust omavaid tegureid, ihenduse kaubamarki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle satte
tdhenduses voi, kui see ei ole nii, esineb tdsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Vaidlustaja on lisanud kirjalikule vastusele 39 lisa selleks, et tdendada McCafe kohvikute leviku
geograafilist ulatust kdesolevas asjas vaidlustatava kaubamargi taotluse esitamise kuupaeva 29.09.2009
seisuga:

Lisa Dokument Kommentaarid

Lisad 1ja2 | McCafe arenguraport | 2008. a oli Euroopas 796 McCafe kohvikut, kuid Eesti Vabariigis
oli neid 0. McCafe kohvikuid ei olnud ka Eesti Euroopa Liitu
kuuluvates naaberriikides Soomes ja Latis. Rootsis oli vaid 1
McCafe kohvik.

Lisad 3 ja 4 Kohvikute nimekiri Vastavalt antud nimekirjale oli Itaalias 2008. a avatud 57
McCafe kohvikut. Vastavalt eelkasitletud lisas 1 toodud
andmetele oli Itaalias 2008. a avatud McCafe kohvikute arv 72.
Seega sisaldavad nimetatud lisad omavahel vastuolus olevaid
andmeid, mida ei saa usaldada. Lisad 3 ja 4 ei sisalda infot,
millest ndhtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest
ja/voi kaubamargist.

Lisa 5 McCafe ajalugu Itaalias | Nimetatud lisa sisaldab McCafe kohvikute teatud suhtelisi
arengusuundi, mis ei ole kdesoleva vaidluse lahendamisel
asjakohane. Lisa ei sisalda informatsiooni, millest ndhtuks Eesti
tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamirgist.

Lisad 6, 7 ja | Fotod McCafe | Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
8 kohvikust vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta
nimetatud fotodega tdendada. Materjalist ei ndhtu, et Eesti
tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud fotodest teadlikud.

Lisa 9 Tootefotod Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta
nimetatud fotodega tdendada. Fotod sisaldavad télkimata
vOorkeelset teksti, mille téhendus jaab taotlejale arusaamatuks.
Materjal ei sisalda infot selle kohta, kus, millal ja kui sageli neid
fotosid on kasutatud. Asjaomane pdf fail on loodud 31.03.2016,
so kdesolevast asjas vaidlustatud kaubamargist hiljem.

Lisad 10, 11 | Valjatrikid veebilehelt | Nimetatud lisad sisaldavad tdlkimata voorkeelset teksti, mille

“WayBackMachine” tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks.

Lisa 12 Viljatrikk artiklist, mis | Nimetatud lisa ei sisalda informatsiooni, millest ndhtuks Eesti
puudutab esimese | tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v3i kaubamérgist.
McCafe kohviku

avamist lirimaal
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Lisa 13 McCafe kohviku | Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
tutvustus vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta
nimetatud materjaliga tdendada. Lisa ei sisalda informatsiooni,
millest ndhtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest
ja/voi kaubamargist.

Lisad 14 ja | Valjatrikid Facebookist | Kdnealused kohvikud avati vahetult enne kdesolevas asjas

15 — esimene McCafe | vaidlustatud kaubamargi registreerimistaotluse esitamise
kohvik Leedus avati | kuupdeva (29.09.2009). Materjal ei sisalda infot, mis annaks
16.07.2009 ja teine | alust arvata, et Eesti tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud
04.09.2009 kohvikute avamisest teadlikud.

Lisa 16 Viljatrikk Youtube-ist, | Nimetatud lisa sisaldab tdlkimata vGorkeelset teksti, mille
sisaldab McCafe | tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks. Samuti ei sisalda see
kaubamargi kujutist infot, millest nahtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe

kohvikutest ja/v&i kaubamargist.

Lisa 17 Viljatrikk artiklist, mis | Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate
puudutab McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v8i kaubamargist.
kohvikut Maltal

Lisa 18 Valjatrikk artiklist, mis | Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate
puudutab McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamargist.
kohvikut Poolas

Lisa 19 Valjatriikk Facebookist Nimetatud lisa sisaldab tdlkimata voorkeelset teksti, mille

tahendus jaab taotlejale arusaamatuks.

Lisad 20 ja | Nimekiri Prantsusmaal | Antud lisa ei sisalda infot, millest ndahtuks Eesti tarbijate

21 avatud McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamargist.
kohvikutest

Lisa 22 McCafe reklaam Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate

teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v3i kaubamargist.

Lisa 23 McCafe reklaam Nimetatud lisa sisaldab tolkimata vGorkeelset teksti, mille

tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks.

Lisad 24, 25 | McCafe pakendi | Nimetatud lisad ei sisalda infot, kus ja millisel eesmargil on need

ja28 joonis; meniili; toodete | loodud ja kas nimetatud materjale on kunagi avalikult
nimekiri kasutatud.

Lisad 26, 27 | Toodete nimekiri; | Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate

ja30 menad teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v8i kaubamargist.

Lisa 29 Kataloog Nimetatud lisa sisaldab t6lkimata vGorkeelset teksti, mille

tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks. Materjali osas puudub
info selle kohta, et seda oleks kunagi avalikult kasutatud.

Lisad 31, 32,

Valjatrikk artiklist, mis

Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate

33 puudutab McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamargist.

kohvikuid Saksamaal
Lisad 34, 35, | Ungarit puudutav | Antud lisa ei sisalda infot, millest ndahtuks Eesti tarbijate
36 ja 37 statistika teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v3i kaubamargist.
Lisad 38 ja | McCafe kohviku fotod | Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
39 vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta

nimetatud materjaliga tdendada. Ei ole teada kus, millal ja kui
sageli neid fotosid on kasuta- tud. Lisa ei sisalda infot, millest
ndhtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi
kaubamargist.
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Esitatust ndahtuvalt ei ole vaidlustaja esitanud t6endeid, mis kinnitaksid vaidlustaja vaiteid Eesti tarbijate
teadlikkuse kohta McCafe kohvikutest ja/v8i kaubamargist 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja sellesisuline
argumentatsioon on paljasdnaline.

Taotleja viitab, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale voib (ihenduse kaubamargi omanikule laieneda
direktiivi 2008/95 artikli 4 13ikes 3 ette ndhtud kaitse (analoogne KaMS § 10 Ig 1 p 3 ettendhtud kaitsega),
kui nimetatud avalikkuse arilises mottes markimisvaarne osa teab seda kaubamarki, loob selle ning
hilisema siseriikliku kaubamargi vahel seose ning vottes arvesse kdiki asjas tahtsust omavaid tegureid,
Uhenduse kaubamarki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle satte tdhenduses voi, kui see ei ole
nii, esineb tdsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Kuna McCafe kaubamirgid ei olnud Eesti tarbijate hulgas tuntud, ei olnud neil 29.09.2009 seisuga ka labi
kasutuse tugevnenud eristusvdimet. Seega ei esine vastandatavate kauba-markide vahel ka nimetatud
dravahetamise tOendosust suurendavat tegurit KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamise aspektist, st
vastandatavatel kaubamarkidel on harilik eristusvdoime ja neil puudub maine.

Nimetatut on kinnitanud ka Leedu Riigikohus oma 05.07.2016 otsuses kdesolevaga analoogses asjas nr
e3K-3-350-219/2016, millega kohus tiihistas alama astme kohtu otsuse ja tuvastas kohtuotsuse punktis
43, et konealuseid kaubamarke ei saa hinnata &dravahetamiseni sarnasteks. Kohus margib, et:
Apellatsioonikohus, kes oli teinud teistsuguse otsuse, on ebadigesti télgendanud ja rakendanud
registreeritud kaubamdrgi tiihistamist puudutavaid sétteid, kaldunud kérvale Euroopa Kohtu praktikast
ega ole pohjendamatult votnud arvesse hageja kaubamdrgi kujundusliku osa téhtsust ja selle moju
vlrrelduna kostja sénalise kaubamdrgiga (vt Lisa).

Lisa: Tolge Leedu Riigikohtu 05.07.2016 otsusest kohtuasjas nr e3K-3-350-219/2016.

Vaidlustaja Ioplikud seisukohad

Vaidlustaja esitas 28.11.2016 I6plikud seisukohad, milles jaab esialgses vaidlustusavalduses ja taiendavalt
esitatud kirjalike seisukohtade ning neid téendavate dokumentide juurde.

Taotleja Ioplikud seisukohad

Taotleja esitas 29.12.2016 I6plikud seisukohad, milles jadb kdige varasemalt esitatu juurde.

Komisjon alustas asjas nr 1448 I6ppmenetlust 16.03.2017.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tGendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu
rahuldamisele.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamargi Maeboffee 3 in 1 + kuju registreerimine klassis 30 kaupade
lahustava kohvi segud osas rikub varasemat kaubamargidigust ja on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2 ja
§101g 1 p-ga 3.

KaMS § 10 Ig1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne vdi sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete v&i samaliigiliste kaupade voi teenuste tahistamiseks,
kui on toendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine
varasema kaubamargiga.

KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa Giguskaitset kaubamark, mis on identne v&i sarnane varasema
registreeritud voOi registreerimiseks esitatud kaubamargi voi valdavale enamusele Eesti elanikkonnast
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tuntud kaubamargiga, millel on diguskaitse teist liiki kaupade voi teenuste tahistamiseks, kui hilisema
kaubamargiga voidakse ebaausalt dra kasutada voi kahjustada varasema kaubamargi mainet voi
eristusvéimet, mis oli omandatud hilisema kaubamargi registreerimise taotluse esitamise kuupaevaks voi
prioriteedikuupaevaks.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamargi Maeboffee 3 in 1 + kuju dravahetamise tdendosust varasemate
kaubamarkidega MCcCAFE, vorreldes neid Uldiselt, vBttes arvesse kdiki tegureid, mis esitatud materjalide
pdhjal on asjakohased. Uldine hinnang kaubamarkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse
Gle tugines antud juhul kaubamarkide Uldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide
arvestamisega. Komisjon leiab, et vorreldavate kaubamarkide dravahetamise téendosus séltub nende
kaubamarkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja
asendist ning nende tahtsusest kaubamarkide koosseisus.

Kuna kaubamark MaeGoffee 3 in 1 + kuju on kombineeritud kaubamérk, mis sisaldab sdnalist osa MacCoffe
koos arvsdnalise osaga 3in1 ja kujunduslikku osa, ning vastandatavad varasemad vaidlustaja
kaubamargid McCAFE koosnevad ainult sénast, siis vBrreldavate kaubamarkide puhul tuleb sdnalist osa
pidada eristusvoimelisemaks kui kujutisosa ning kdesoleval juhul kaubamarkide sarnasust saab anallitsida
nende sOnalistest osadest lahtuvalt, arvestades muidugi ka kujutislikke elemente.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubaméargis MacGoffee 3in1 + kuju on séna MacCoffee kasutatud
domineerival kujul, mis tarbija silmis toimib kaubamargina. Olgugi, et lisaks on kujundatud kohvi tass
kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele ja selle kdrval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in
1, on sdna MacCoffee &ravahetamiseni sarnane varasemate sdnaliste kaubaméarkidega McCAFE.
Ulejadnud taotleja kaubamargi kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja kirjeldavad toodet. Tahis
3 in 1 tahendab kolm Uhes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm (ihes voi
kaks tihes laialt levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvdimetud. Kohvi tassi kujutis ja
kohvioad ei ole eristusvdimelised tahised lahustuva kohvi joogi (muuseas, taotleja ei tahista kaubamargiga
kohvi jooki, vaid lahutuva kohvi pulbrit) tdhistamiseks. Seetéttu puudub nendel elementidel tahtsus
kaubamargitaotluse véimalikul eristamisel varasemast vaidlustaja kaubamargist.

Komisjon ei ole sellega ndus ja juhib tahelepanu Euroopa Kohtu praktikale, milles réhutatakse kaubamargi
terviktdhenduse olulisust, st, et kui kaubamark on moodustatud mitmest sGnalisest osast ja lisaks veel
kujunduslikest elementidest, siis kirjeldavuse tuvastamiseks peab kirjeldav olema mark tervikuna, mitte
ainult domineeriv sOna eraldi vottes. Lahtuvalt Euroopa Kohtu praktikast on komisjoni arvates selge, et
tahise Macboffe® 3in 1 + kuju kaubamirgina funktsioneeriv osa ei ole pelgalt sdna MacCoffee +
mittekaitstavad arvsdnaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujunduslikud elemendid, vaid konkreetne tahis
MacGoffe8 3in 1 + kuju tervikuna. Komisjoni hinnangul omab sdnale MacCoffee lisatud ovaalis olev
arvsonaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid: kohvitassi kujutis, milles on aurav kohv,
kohvioad ja logo kohvitassil ning kohvitassist tGusva auru kujutis kaubamargi teise sona Coffee esimese
tahe kohal olulist kaalu taotleja kaubamargi varasemast kaubamargist eristamisel. Komisjon leiab, et sGna
MacCoffee, millele on lisatud arvsdnaline kombinatsioon 3 in 1 kujutuslike elementide taustal on iseseisev
tahis ja tdhiste vastandamisel tuleb lahtuda tahisest kui tervikust. Seega on komisjoni arvates taotleja
tahis MacCoffee 3 in 1 + kuju tervikuna erinev vastandatavast tihisest MCCAFE.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamirgid McCAFE ja MaeGoffee 3 in 1 + kuju on visuaalselt sarnased,
sest molema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sdonad McCAFE ja MacCoffee. Komisjon leiab,
et visuaalne sarnasus kaubamarkide MCCAFE ja tihise MacGoffe8 3 in 1 + kuju vahel puudub. Vaidlustatud
kaubamargi sOnaline osa on varasemate tahiste sdnast selgelt pikem, selles sisaldub enam eristatavaid
elemente, erisuurused tdhed on kujutatud spetsiifilises kirjastiilis, ning koheselt on margatav
topelttahtede sisaldumine kaubamargis. SeetSttu sisaldab isegi vaidlustatud kaubamargi sGnaline osa,
jattes korvale arvsonalise kombinatsiooni 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid, erisusi, mis ei jaa tarbijatele
markamata ja mis muudavad vaidlustatud kaubamargi lildmulje varasematest tdhistest erinevaks.
Eelkirjeldatud erisused kaubamarkide sdnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist, kuna
vaidlustatud kaubamark kélab pikemalt sisaldades ka elementi 3 in 1.
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Vordlusalused kaubamargid on rohkem voi vdahem seotud kohviga, kuid komisjon leiab, et
kontseptuaalsest aspektist on nende tdhendused siiski erinevad. Varasemad tahised viitavad kohvikule,
kus pakutakse kohvikuteenuseid, siis vaidlustatav kaubamark viitab konkreetselt kohvi valmistamiseks
vajalikule lahustuvale kohvipulbrile ja selle turustamisele. Kohvi saab alles siis, kui see pulber lisatakse
kohvitassis olevale kuumale veele.

Seega kokkuvétvalt leiab komisjon, et vastandatavad kaubamargid on visuaalselt erinevad ja omavad
foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jaa tarbijatel kaubamarkide tGldmuljetes markamata.

KaMS § 10 1g 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus voi samaliigilisus.

Esitatud materjalide pohjal leiavad nii vaidlustaja kui taotleja, et teenuste ja kaupade sarnasuse
hindamisel tuleb arvesse votta kdiki nende teenuste ja kaupade vahelist seost iseloomustavaid tegureid,
sh teenuste ja kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi, seda, kas teenused voi kaubad konkureerivad
Uksteisega vOi tdiendavad (ksteist ning samuti tuleb arvesse votta naiteks teenuse ja kauba
levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavaparase paritoluga seonduvat.

Vaidlustaja ja taotleja on erinevatel seisukohtadel selles, kuidas nimetatud kriteeriume tuleb kohaldada
Uhelt poolt vaidlustaja kaubamarkidega kaitstud klassi 43 teenuste restoranide ja muude ettevitete voi
asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis s66kide ja jookide pakkumise valdkonnas;
kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja miiiik, klassi 42 teenuste restoranide ja muude ettevotete
vGi asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis séékide ja jookide pakkumise valdkonnas;
kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja miilik, klassi 30 kaupade vdileivad, lihavdileivad,
sealihavéileivad, kalavéileivad, kanavdileivad, kiipsised, leivad, Sokolaad, kohv, kohvi aseained, tee, sinep,
kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur ja klassi 29 kaupade lihast, sealihast, kalast ja
kanalihast valmistatud tooted, konserveeritud ja kiipsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim,
piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud ning teiselt poolt taotleja kaubamargiga kaitstava 30
klassi kauba lahustuva kohvi sequd vordlemisel.

Komisjon teostas esitatud materjalide pdhjal kaitstavate teenuste ja kaupade vordlusanaliilsi ja leidis, et
vaidlustaja kaubamarkidega tadhistatavateks teenusteks ja kaupadeks on toitlustus- teenused ja
toidukaubad (mille hulka kuulub ka kohvikus tellimise p&hjal valmistatud kohv), mida pakutakse peamiselt
kohvikutes (kogu esitatud tdendusmaterjal on seotud MCcCAFE kohvikutega). Samas kui taotleja
kaubamargiga tahistatavaks kaubaks on kohvi valmistamiseks toodetud ja selleks kasutatav toode
nimetusega lahustuva kohvi segud, mida pakutakse koikjal toidukaupu mudivates kauplustes, ja millest
saab toidukaup ehk kohv lahustuva kohvisegu lisamisel kohvitassis olevale kuumale veele. Seega
kaubamarkidega kaitstavad teenused ja kaubad on erinevad.

Kuna kaubamarkidega kaitsatavad teenused/kaubad on eriliigilised ja nende levitamisviisid ehk
turustuskanalid on erinevad, siis see omakorda veelgi suurendab nimetatud kaubamarkide eristatavust.
Seega komisjoni hinnangul ei ole taotleja kaubamargi registreerimine vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2.

Mis puutub taotleja kaubamargi vastuolu KaMS § 10 Ig 1 p 3, siis komisjon tuvastas, et vaidlustaja poolt
komisjonile esitatud suuremahulistes materjalides puuduvad siiski tdendid selle kohta, mis annaks alust
arvata, et taotletav kaubamark kasutaks &ra varasemate kaubamarkide vaidetavat mainet voi
eristusvéimet voi kahjustaks seda voi hilisema kaubamargi kasutamise tagajarjel on muutunud nende
kaupade voi teenuste, mille jaoks varasem kaubamark registreeriti, keskmise tarbija majanduslik
kditumine, voi esineb tdsine oht, et selline muutus tulevikus toimub. Sellest tulenevalt komisjon ei
analGiusinud vaidlustaja esitatud tdendeid varasemate MCCAFE kaubamirkide tuntusest ja mainest
Eestis 29.09.2009 kuupdeva seisuga ja ei pidanud vajalikuks hinnata taotleja kaubamargi registreerimise
Oigusparasust tdiendavalt veel viidatud KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt.
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Tulenevalt eeltoodust, vottes aluseks to6stusomandi diguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS § 10
lg 1p2jap3, komisjon

otsustas:
Jatta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust
menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, vdib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse
avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud,
joustub komisjoni otsus kolme kuu méddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vota hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata voi [6petab menetluse
otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse jéustumise hetkest, kui kohtumaarusest
ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots T. Kalmet E. Sassian
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JUSTITSMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1448-0
Tallinnas 23. martsil 2017

Toostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel
Kalmet ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses labi valismaise juriidilise isiku McDonald’s
International Property Company Ltd (2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, USA)
vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta registreerida kaubamzrk Mag6offee 3 in 1 + kuju (taotluse
nr M201100857) klassis 30 Future Enterprices Pte Ltd nimele.

Asjaolud

Kaubamargilehes nr 12/2012 avaldatust nahtub, et Patendiamet on otsustanud anda diguskaitse Future
Enterprises Pte Ltd (edaspidi taotleja, keda volikirja alusel esindab patendivolinik Martina Bockler-Lovi)
kaubamaérgile Macboffes 3 in 1 + kuju, taotluse nr M201100857, taotluse kuupdev 29.09.2009, klassi 30
kaupade lahustava kohvi segud osas.

Vaidlustusavalduse esitaja McDonald’s International Property Company Ltd (edaspidi vaidlustaja, keda
volikirja alusel esindab patendivolinik Almar Sehver), on jargmiste kaubamarkide omanik:

MCcCAFE, reg nr 37824, taotluse esitamise kuupdev 03.05.2002, reg kuupdev 16.06.2003, klassi 43
teenuste osas.

MCcCAFE, Euroopa Uhenduse kaubamérk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupiev 01.04.1996,
registreerimise kuupdev 25.11.1998, klassi 42 teenuste osas.

MCcCAFE, Euroopa Uhenduse kaubamérk, reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupiev 18.04.2008,
klassi 29 ja 30 kaupade osas.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamargi suhtes esinevad Giguskaitset valistavad asjaolud tulenevalt
vaidlustaja varasematest Oigustest ning taotleja kaubamargi registreerimine on vaar ning vastuolus
kaubamargiseaduse normidega. Vaidlustustaja leiab, et taotleja kaubamark rikub tema &igusi ja
seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustusavaldus vdéeti komisjonis menetlusse numbri 1448 all ning eelmenetlejaks maarati Rein
Laaneots.

Vaidlustaja pohjendus

Vaidlustaja leiab komisjonile 04.02.2013 esitatud vaidlustusavalduses, et taotleja kaubamargi
registreerimine on vastuolus kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) § 101g1p 2,§10Ig1p3 ning§41ig2
ja 3 alusel.

1. KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne v&i sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete vdi samaliigiliste kaupade voi teenuste tahistamiseks,
kui on tdendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine
varasema kaubamargiga.

Vaidlustaja leiab kaubamargi Mae6offae 3 in 1 + kuju olevat sarnase tema registreeritud kaubamérkidega
McCAFE.

Aadress: Telefonid: Faks:
TOnismagi 5a 6208201, 6208276 6208109
15191 Tallinn e-mail: toak@just.ee http://toak.just.ee/
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Vaadeldavate kaubamarkide reproduktsioonid on alljargnevad:

Rahvuslik reg nr 37824, CTM000058438, CTM | M201100857
006870851

offee

%

McCAFE Ma

.

Vaidlustaja kaubamark on sdonamark, mis koosneb sdnast McCAFE. Tatoleja kaubamark on
kujutiskaubamark, mis koosneb s6nast MacCoffee, kohvi tassist millele on samuti kirjutatud MacCoffee,
kohviubadest ja ovaalis olevast tahisest 3 in 1.

Vaidlustaja leiab, et kaubamargiseaduse tdlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu
lahendid seoses Euroopa Parlamendi ja Ndukogu direktiiviga 2008/95/EC 22.10.2008. a kaubamaérke
kasitlevate lilkkmesriikide digusaktide Gihtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses (C-251/95 Sabél BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European
Court reports 1997, 1-06191) leidnud, et dravahetamise toenadosust peab hindama globaalselt, arvesse
vottes koiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamarkide
visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse lle peab tuginema kaubamarkide uldmuljele,
arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja kaubamargid koosnevad sdnast McCAFE mis on visuaalselt domineeriv element.

Kaubamargitaotlusel nr M201100857 MacGoffe@ 3in 1 + kuju on sarnast séna MacCoffee kasutatud
domineerival kujul ning viisil, mis tarbija silmis toimib kaubamargina. Lisaks on kujundatud kohvi tass
kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele. Selle kérval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in
1.

Vaadeldavad kaubamargid sarnanevad tulenevalt nende domineerivatest osadest McCAFE ja MacCoffee.
Mdlemad sénad algavad M tdhega ja I6ppevad tdhega E. Mdlemas margis kordub silmatorkav kahe C tahe
kasutus cC. M&lema margi puhul on tegemist kahest sdnast kokku liidetud tahisega mille osad Mac ja Mc
ning Coffee ja CAFE on visuaalselt sarnased.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamargid McCAFE ja MaeGeffee 3 in 1 + kuju on visuaalselt sarnased,
sest mblema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sénad McCAFE ja MacCoffee.

Vaidlustaja kaubamark koosneb kolmesilbilisest sGnast |MC|,|CA|,|FE| ja taotleja kaubamargi
domineeriv element samuti kolmesilbilisest sGnast |MAC]|, |CO| ja |FFEE|. Foneetiliselt hdaldatakse
vorreldavate kaubamarkide esimesi silpe |[MC| ja |MAC]| identselt. Teine ja kolmas silp |CA|,|FE]| ja
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|CO|,|FFEE| on darmiselt sarnased. Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et vaadeldavad kaubamargid
on foneetiliselt identsed voi vahemalt darmiselt sarnased.

Sonadel Mc ja Mac puudub tdahendus. Inglise keeles sdona CAFE tahendab kohvikut ja séna COFFEE
tdhendab kohvi. Toidu ja joogi ning sellega seotud teenuste valdkonnas téhis Mc mida haaldatakse |MAC|
seostub vaidlustajaga (McDonald’s).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamargi kaupade loetelu klassis 30 lahustuva kohvi sequ on samaliigiline
tema kaubamarkide teenuste loeteluga klassis 43 tarbimisvalmis séékide ja jookidega varustamisega
tegelevate restoranide ja muude asutuste véi ettevotete teenused; kaasaviidavate toidukaupade
valmistamine ja miilik ja teenustega klassis 42.

Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamargi kaupade loetelu klassis 30 lahustuva kohvi segu on identne
tema kaubamargi CTM006870851 kaupade loeteluga klassis 30 kohv, kohvi aseained.

Vaidlustaja viitab 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-
Goldwyn-Mayer Inc., European Court reports 1998, I-05507, para 17), milles Euroopa Kohus on leidnud,
et vdiksem sarnasuse tase kaupade voi teenuste osas vOib olla llekaalutud kaubamarkidest parineva
suurema markide sarnasusega ja vice versa.

Seega vaadeldavate kaubamarkide sarnasusest tulenevalt ja samuti ka kaupade sarnasusest tulenevalt on
kdesolevas vaidluses kaubamarkide dravahetamise tGendosuse oht suurendatud.

Vaidlustaja viitab ka 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-
Goldwyn-Mayer Inc., European Court reports 1998, I-05507, para 29), milles Euroopa Kohus on leidnud,
et ... risk, et avalikkus vdib arvata, et kdnealused kaubad ja teenused parinevad samast ettevottest voi
majanduslikult seotud ettevétetelt, maarab Direktiivi § 4(1)(b)[analoogne KaMS § 10 Ig 1 p 2] mdistes
dravahetamise tGendosuse olemasolu.

Euroopa Kohus on 11.10.1997. a otsuses (C-251/95 Sabél BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European
Court reports 1997, 1-06191) leidnud, et dravahetamise toendosust peab hindama globaalselt, arvesse
vottes koiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamarkide
visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse Ule peab tuginema kaubamarkide (ldmuljele,
arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja leiab, et temale kuuluvate kaubamarkide MCCAFE domineeriv osa on séna McCAFE. Taotleja
kaubamérgi MacGoffee 3 in 1 + kuju koosseisus on domineerivalt kasutatud tema kaubamairkidega darmiselt
sarnast sona MacCoffee. Kui vaadeldavaid kaubamarke edastatakse suuliselt, siis ei ole neid v6imalik
eristada kuna nende foneetiline haildus on peaaegu identne. Seega on vaadeldavate kaubamarkide
domineerivad osad foneetiliselt identsed ja visuaalselt darmiselt sarnased.

Ulejaanud kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja/vdi kirjeldavad toodet. Tahis 3 in 1 tihendab
kolm (ihes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm tihes voi kaks Uhes laialt
levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvdoimetud. Kohvi tassi kujutis ja kohvioad ei ole
eristusvéimelised tahised lahustuva kohvi joogi tahistamiseks.

Vaadeldavate kaubamaérkide sarnasusest tulenevalt, aga ka kaupade ja teenuste sarnasuse/identsuse
tottu, on vaidlustaja arvamusel, et kaubamarkide erinevused ei ole piisavalt suured, et valistada
kaubamarkide dravahetamise tdendosust.

Lahtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus vdib arvata,
et kdnealused kaubamargid ning nendega tahistatud kaubad ja teenused parinevad samast ettevottest
vdi majanduslikult seotud ettevdtetelt. Seega vaadeldavate kaubamarkide McCCAFE ja MacGoffo 3 in 1 +
kuju vahel eksisteerib suur kaubamarkide dravahetamise tdendosus. See oht esineb eelkdige viidates
kaubamargile suuliselt, mis on antud teenuste ja toodete puhul tavaparane.

2. KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt diguskaitset ei saa kaubamark, mis on identne vGi sarnane varasema
registreeritud voi registreerimiseks esitatud kaubamargi voi valdavale enamusele Eesti elanikkonnast
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tuntud kaubamargiga, millel on diguskaitse teist liiki kaupade voi teenuste tahistamiseks, kui hilisema
kaubamargiga voidakse ebaausalt dra kasutada voi kahjustada varasema kaubamargi mainet voi
eristusvoimet.

Vaidlustaja rohutab, et KaMS § 10 Ig 1 p 3 normikoosseis ei nde ette, et markide sarnasus esineks maaral,
mis vGiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamarkide dravahetamise, piisab vaid sarnasusest (Uks mark
meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamarkide sarnasuse ndude tditmine on palju madalam
kriteerium, kui seda on kaubamarkide dravahetamise tdendosuse kriteerium. Identsete voi sarnaste
kaubamarkide puhul, mis on registreeritud erinevate kaupade vdi teenuste osas, dravahetamise
tdendosust lldreeglina valistatakse. Samas need kaubamargid on KaMS § 10 Ig 1 p 3 kontekstis sarnased.
Seega antud vaidluses piisab tGestada vaid vaidlustaja ja taotleja kaubamargi sarnasust, mis ei nGua nende
markide dravahetamise tdendosuse olemasolu.

Seda kinnitab ka Euroopa Kohtu 18.06.2009. a otsus (C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV, EKL 2000, 1-00000,
para 36) milles Kohus on leidnud, et Direktiivi 89/104 artikli 5 |8ikes 2 [analoogne KaMS § 10 Ig 1 p 3]
kasitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamargi ja tdhise teatava sarnasuse
tagajarg, mille tottu asjaomane avalikkus seostab tahist kaubamargiga, st loob nende vahel seose, olgugi
et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole ndutav, et sarnasus maineka kaubamargi ja tahise vahel, mida
kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tdenaoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab,
kui sarnasus maineka kaubamargi ja tahise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tahist
kaubamargiga.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamargis sarnase domineeriva tahise kasutusest tulenevalt asjaomane
avalikkus seostab seda tahist vaidlustaja kaubamarkidega.

Euroopa Kohus on oma otsuses tdlgendanud kaubamargi maine ja eristusvbime kahjustamise ja
drakasutamise juhtumeid, mis on antud vaidluses asjakohased.

Euroopa Kohus on 18.06.2009. a otsuses (C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009, 1-00000, para 40-
41) leidnud, et mis puutub kaubamargi maine kahjustamisse, mida nimetatakse ka ,halvustamiseks” vGi
,madaldamiseks”, siis sellise kahjustamisega on tegu siis, kui need kaubad ja teenused, mille jaoks kolmas
isik identset voi sarnast tahist kasutab, mojutavad lldsuse taju nii, et kaubamargi atraktiivsus vaheneb.
Sellise kahju tekkimise oht vdib tuleneda muu hulgas asjaolust, et kolmandate isikute pakutavatel
kaupadel ja teenustel on omadus voi kvaliteet, mis voib avaldada kaubamargi kuvandile kahjulikku méju.

Mis aga puutub ,kaubamargi eristusvdime v3i maine ebadiglasse drakasutamisse”, mida nimetatakse ka
»parasitismiks” ja ,priisdiduks” (free-riding), siis see mdiste on seotud mitte kaubamargi kahjustamise,
vaid eelistega, mida kolmas isik saab identse v&i sarnase tdhise kasutamisest. See hdlmab muu hulgas
juhtumeid, kus selle tottu, et kaubamargi kuvand voi sellega edasiantavad omadused kantakse lle identse
vOi sarnase tahisega tdhistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamargi kiiluvette asumisega
mainekat kaubamarki ilmselgelt ara.

Vaidlustaja kaubamargid MCCAFE on k&rge eristusvéimega ning mainekad kaubamargid. Eesliide Mc on
laialt levinud McDonal’s lihend, mis on kasutusel ka erinevate toodete nimedes.

Euroopa Kohus on hiljutistes otsustes tdlgendanud eristusvbime ning maine kahjustamise ja/voi
drakasutamise kriteeriumit.

Euroopa Kohus on 27.11.2008. a otsuses (C-252/07 Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd.,
European Court reports 2008, I-00000, para 37-38), leidnud, et 37 Direktiivi artikli 4 16ike 4 punktis a
satestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamargi omanik tdendama, et hilisema kaubamargi
kasutamine ,kasutaks ebadiglaselt ara vdi kahjustaks varasema kaubamargi [eristusvdimet] v6i mainet”.

38 Selleks ei pea varasema kaubamargi omanik tdendama, et tema kaubamargile on direktiivi artikli 4
I16ike 4 punkti a tahenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette naha, et
viis, kuidas hilisema kaubamargi omanik voib kasutada varasemat kaubamarki, tekitab tulevikus selliselt
kahju, siis ei ole varasema kaubamargi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata
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selline kasutamine. Varasema kaubamargi omanik peab siiski tdendama selliste tegurite olemasolu, mis
vOimaldavad jareldada, et esineb tdsine oht, et tema kaubamargile tulevikus kahju tekitatakse.

Euroopa Kohus on 12.12.2008. a otsuses (C-197/07 Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM, para
22) leevendanud Direktiivi artikli 4 16ike 4 t6lgendamise kriteeriumit ning leidnud, et ...ei pea téendama,
et varasemale kaubamargile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud, piisab vaid valja tuua
asjaolud, mille alusel saaks prima facie jareldada, et tulevikus varasema kaubamargi drakasutamise
vOimalus ei ole hiipoteetiline (vt, analoogia korras, mis puudutab Esimese Noukogu direktiiviga
89/104/EEC 21.12.1988. a kaubamarke kasitlevate liikkmesriikide digusaktide Ghtlustamise kohta Artikli
4(4)(a) satet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR, 1-0000, para 38).

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamargi registreerimine kahjustab tema mainekate
kaubamarkide eristusvéimet. Varasema kaubamargiga sarnase kaubamargi registreerimine toob esile
kaubamarkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamarki, ndrgestades tema eristusvGimet.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-
Salomon) antud arvamusele, et eristusvdime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tahise eristusvéime
ndrgendamist. /.../ Sisuliselt tdhendab see seda, et kaubamaérk ei ole enam vdimeline koheselt seostuma
nende kaupadega, mille osas see on registreeritud véi kasutatud. Seega sarnase margi registreerimine
norgendab vaidlustaja margi eristusvoimet, kuna mark ei ole enam vdimeline koheselt seostuma
vaidlustaja teenustega, sest tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Nii foneetiliselt kui ka
visuaalselt sarnase taotleja kaubamargi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja
kaubamarkidele ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja teenustega.

Vaidlustaja kaubamargid on suure eristusvéimega — seda nii olemuslikult kui ka intensiivse kasutuse tottu.
See tuleneb vaid vaidlustaja aktiivsest tegutsemisest lile maailma, mille tulemusena on valistatud sarnaste
kaubamarkide kasutamine ning kindlustatud oma kaubamarkide ainulaadsus. Seega taotleja kaubamark
oma suure sarnasuse tottu vaidlustaja kaubamarkidega vahendab ja kahjustab seda eristusvéimet, mida
vaidlustaja kaubamargid omavad.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamargi registreerimine kahjustab tema mainekate
kaubamarkide mainet.

Tarbijad usaldavad vaidlustaja kaubamargiga tahistatud teenuseid ja nende kvaliteeti ning restoranides
muidavaid tooteid. Taotleja kaubamargi registreerimine seaks ohtu vaidlustaja kaubamarkidega
seonduvat head mainet. Eelkdige selleparast, et tegemist on kahe autonoomse isikuga, mis ei ole
omavahel majanduslikult seotud, kuid markide sarnasusest tulenevalt vGivad tarbijad ekslikult seostada
taotleja kaubamargiga tahistatud kaupu mainekate vaidlustaja kaubamarkidega tahistatud teenuste ja
kaupadega ning selle taga seisva McDonald’s ettevéttega.

Vaidlustajal ei ole mingit vGimalust kontrollida ega m&jutada taotleja kaubamargiga tahistatud kaupade
kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Seejarel tekib oht, et taotleja kaubamargiga tdhistatud kaubad ei vasta
korgele vaidlustaja kaubamarkidega seostatud mainele ja vdib seda kahjustada.

Samuti varasema kaubamargi maine v&ib saada kahjustatud, kui hilisem mark vahendab pdhjendamatult
varasema margi imidzit voi prestiiZi.

Lahtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja mark kahjustab tema mainekate
kaubamarkide mainet.

Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamarkidega sarnase taotleja kaubamargi registreerimine toob
esile kaubamarkide assotsieerumise ning tarbijad vdivad neid marke omavahel seostada. Seega tekib
taotlejal vOimalus ebaausalt kasutada ara vaidlustaja kaubamarkidega seostatud head mainet, sh
laitmatut reputatsiooni, kdrget kauba kvaliteeti ning usaldusvaarsust.

Euroopa Kohtu kohtuasjas nr C-408/01(Adidas-Salomon) on kohtujurist Francis Geoffrey Jacobs (p. 39)
maine drakasutamise osas toonud jargmise naite: Rolls Royce'’il oleks digus peatada viski tootjat, kes
kasutab Rolls Royce mainet oma brandi loomiseks. Vaidlustaja on arvamusel, et vorreldavate markide
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sarnasusest tulenevalt omanik kasutab ebaausalt dra vaidlustaja kaubamarkide mainet oma uue brandi
loomiseks.

Eelmainitud C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV otsuses (para 49-50) Euroopa Kohus tapsustab, et kui kolmas
isik Gritab maineka kaubamargiga sarnase tahise kasutamisega asuda asjaomase kaubamargi kiiluvette, et
saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiiZist ning kasutada seda ilma rahalist hivitist
maksmata ja ise kaubamargiomaniku arilisse panusesse selle kaubamargi kuvandi loomisel ja sailitamisel
panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamargi eristusvdime vdi maine ebadiglaseks
drakasutamiseks.

Eeltoodut arvestades tuleb viiendale kiisimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 16iget 2 [analoogne
KaMS § 10 Ig 1 p 3] tuleb tdlgendada selliselt, et selle satte tdhenduses ei eelda kaubamargi eristusvéime
vOi maine ebadiglane &drakasutamine segiajamise tGendosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamargi
eristusvdimet, mainet v6i kaubamargiomanikku Gldisemalt voidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik
maineka kaubamargiga sarnase tdhise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamargi eristusvéime voi
maine ebadiglast drakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tadhise sellise kasutamisega
asuda maineka kaubamargi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiizist
ning kasutada seda ilma rahalist hivitist maksmata ja ise kaubamargiomaniku arilisse panusesse selle
kaubamargi kuvandi loomisel ja sdilitamisel panustamata.

Vaidlustaja leiab, et eelmainitud taotleja tegevus, sh vaidlustaja mainekate kaubamarkidega sarnase
tahise loomine, selle registreerimine ja kasutamine C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV Euroopa Kohtu
otsuse valguses on télgendatav kui vaidlustaja mainekate kaubamaérkide maine ja/voi eristusvdime
drakasutamine.

Siinjuures vaidlustaja peab vaga oluliseks, et maarates kaubamargi maine ja eristusvbime ebaausat
drakasutamist voi kahjustamist, peab arvestama varasema margi eristusvbimega ja mainega. Seda on
kinnitanud Euroopa Kohus oma 14.09.1999. a otsuses (C-375/97 General Motors Corporation v Yplon SA,
European Court reports 1999, 1-05421, para 30), milles kohus leidis, et mida suurem on varasema margi
eristusvéime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et margile on pohjustatud kahju.

Seega arvestades kaubamirkide McCAFE mainet ning kérget eristusvdimet, on mdistlik eeldada, et
MacCoffe® 3in1 + kuju kaubamaérgi registreering ja jargnev margi kasutus toob kaasa varasemate
vaidlustaja markide mainele ja eristusvoimele kahju ning kasutab ebaausalt nende head mainet.

Lahtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamzrgi Macboffee 3 in 1 + kuju registreering
on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p 3 satestatuga.

Vaidlustaja on varasemate kaubamarkide omanikuks KaMS § 11 1g 1 p 2, 6 ja 7 mdistes.
Rahvusliku kaubaméargi McCAFE reg nr 37824 taotluse esitamise kuupdev on 03.05.2002.

Euroopa Uhenduse kaubamérgi MCCAFE reg nr 000058438 taotluse esitamise kuupéev on 01.04.1996 ja
Eestis Oiguskaitse omandamise kuupaev 01.05.2004.

Euroopa Uhenduse kaubamargi MCCAFE reg nr 006870851 taotluse esitamise kuupdev on 18.04.2008.
Vaidlustatud kaubamargi MaeGoffe8 3 in 1 + kuju taotluse esitamise kuupiev on aga hilisem - 29.09.20009.

Lahtudes lilaltoodust ja juhindudes KaMS §101g1p 2,§101g1 p3, §411g 2 ja 3 palub vaidlustaja tihistada
Patendiameti otsus kaubamérgi MacGoffe8 3 in 1 + kuju (taotluse nr M201100857) Eestis Siguskaitse
andmise kohta klassis 30 Future Enterprises Pte Ltd nimele ning kohustada Patendiametit jatkama
menetlust.

Lisad:

1. McDonald’s International Property Company Ltd volikiri;
2. Valjatrikk reg nr 37824 McCAFE kohta;
3. Valjatrikk CTM000058438 McCAFE kohta;
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4. Viljatrukk CTM006870851 McCAFE kohta;
5. Viljatrikk MaeGoffes 3 in 1 + kuju (taotluse nr M20110857) kohta;
6. Koopia kaubamargi Mae6offee 3 in 1 + kuju publikatsioonist Kaubamargilehes.

Taotleja seisukohad

Taotleja 15.05.2013 esitatud seisukohtades vaidleb vaidlustusavaldusele vastu tdies ulatuses, kuna

vaidlustusavaldus on pdhjendamatu, taotletav kaubamérk Maeteffee 3 in 1 + kuju vaidlustaja digusi ei riku.
Seetdttu palub jatta kdesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja Future Enterprises Pte Ltd on seotud Singapuri borsil noteeritud ettevottega Food Empire
Holdings Limited, mis alates 1994. a tegutseb toiduainetd6stuse valdkonnas.

MacCoffee kohvijoogi kaubamargi valjatootamisel 1994. a lahtus taotleja esialgselt Venemaa turust ja
Venemaa tolleaaegsest esiletdusvast keskklassist, kes hindas demokraatlike ja ladnelikke vaartusi. Kuna
sdna Mac kasutatakse paljude lddnelike nimede eesliitena (Soti keeles viitena asjaolule, et tegemist on
pojaga (Lisa 1)) aga Ameerikas kdnes ka podrdumisena mehe poole, kelle nime ei teata (Lisa 2), valjendas
sdna Mac liidetuna sGnale Coffee just neid ideid ja ideaale, mida taotleja soovis sellel hetkel oma tootega
seostada. Seega ei ldhtunud taotleja kaubamérgi MaeGoffes 3 in 1 + kuju viljatdotamisel kiirtoiduketi
McDonald'si nimest, vaid vaidlustatud kaubamargi sdnalise osa ndol on tegemist hariliku, ldaneliku
nimekompo- sitsiooniga, mida veelgi eristab kaubamargi spetsiifiline kujundus.

1997. a oli MacCoffee saanud tunnustatuimaks kohvisegude brandiks Venemaal, mis t6i oma- korda kaasa
kiire laienemise uutele Ida-Euroopa turgudele. Muuhulgas hakkas taotleja oma tooteid tarnima Latti ja
Leetu, Ukrainasse, Kasahstani, Kesk-Aasiasse, Hiinasse, Lahis-ldasse, Mongooliasse ja USA-sse. Ndudluse
rahuldamiseks avati uusi tehaseid ja mutgiesindusi.

2007. a moodustas MacGoffee 3 in 1 + kuju kaubamérki kandvate toodete kiive 60 % kogu taotleja kiibest,
mis tagas ettevdttele kohvisegude valdkonnas liidripositsiooni ligikaudu 50 % turuosaga. Macboffee 3 in 1
+ kuju kaubamargiga seotud kasv nahtub ka riikide nimekirjast, kus asjaomast kaubamarki kandvaid
tooteid 2012 augusti seisuga muildi: Armeenia, AserbaidZaan, Bangladesh, Valgevene, Bulgaaria,
Kambodza, Kamerunis, Hiina, Kiipros, Etioopia, Eesti, Gruusia, Ungari, Indoneesia, Iraan, Iraak, Jordaania,
Kasahstan, Keenia, Liti, Leedu, Libeeria, Makedoonia, Moldova, Araabia Uhendemiraadid, Mongoolia,
Nepal, Poola, Venemaa, Serbia, Singapur, Stlria, Tlrgi, Turkmenistan, K&rgdzstan, TadZikistan, Ukraina,
Usbekistan ja Vietnam.

Ulalviidatud arengud on taganud taotleja ja temaga seotud ettevdtete markimisvaarse majanduskasvu.
Mac£offee 3 in 1 + kuju kaubamarki kandvate toodete globaalsed miitiginumbrid aastate 1998 - 2007 |8ikes
on alljargnevad:

Aasta Summa (USD) Summa (EUR)
1998 31,889,802 23660185
1999 23,318,874 17302636
2000 35,302,768 26194702
2001 48,932,762 36313775
2002 64,635,364 47966924
2003 86,744,175 64366717
2004 71,625,924 53148533
2005 85,066,249 63113869
2006 118,303,895 87774136
2007 144,817,414 107445519

2000. a muutis taotleja oma turundustegevust, alustati né sponsorlusele keskendunud stra- teegiaga.
Spondeeritud Urituste hulka kuuluvad muuhulgas ISU Euroopa Meistrivdistlused lluuisutamises (Varssavis
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2007. a; Goteborgis 2008. a ja Tallinnas 2010. a, vt Lisa 3) aga samuti UEFA Cup, mida edastati k&ikjal
Euroopas, sealhulgas Eestis. Naiteks jalgis 2008. a ISU Euroopa lluuisutamise Meistrivdistlusi 123,8 miljonit
vaatajat.

MacGoffe8 3 in 1 + kuju kohvijooki on turustatud ka Eestis juba aastaid. Taotleja on lisanud kiesoleva asja
materjalidele valjatrikid seda kinnitavatest kaubaarvetest 2007. a kohta (Lisa 4), samuti 2008. a valjatriki
Eesti ajakirjandusest lahustuvate kohvide vordluse kohta (Lisa 5) aga ka ekraanitdmmised internetist
Tallinnas 2010. a toimunud ISU Euroopa lluuisutamise Meistri- vGistluste TV-llekannetest (Lisa 3).

Esitatule tuginedes leiab taotleja, et Eesti tarbijad teadsid asjaomast toodet ja kaubamarki MacGoffee 3 in 1

+ kuju ja tundsid need turusituatsioonis dra juba enne vaidlustusavalduse esitaja kaubamargi McCafe (nr
006870851) taotlemist kohv ja kohvi aseained osas (18.04.2008).

Kaubamarkide dravahetamise tdoendosust on defineeritud riskina, et avalikkus voib uskuda, et kaubad voi
teenused tulevad samalt ettevottelt voi temaga majanduslikult seotud ettevotetelt (vt Euroopa Kohtu
22.06.1999. a otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu
valjakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamarkide aravahetamise tdendosuse hindamisel arvesse
votta koiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning
nimetatud hinnang peab tuginema lldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti vérreldavate
kaubamarkide eristusvdimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsus
kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], p 23).

Visuaalsest aspektist koosneb vaidlustatud kaubamark nii kujunduslikest, kui ka sdnalistest elementidest.
SGnaline osa MacCoffee koosneb eesliitest Mac ja sOnast Coffee, aga ka kombinatsioonist 3 in 1.
Kaubamargi kujunduslik element sisaldab kujutist kohvitassist, milles on aurav kohv, kohviubadest aga ka
MacCoffee logo eriomasest kujundusest, milles samuti sisaldub kohvitassist tOusva auru kujutis
kaubamargi teise sona Coffee esimese tdhe kohal.

Vaidlustaja kaubamark on seevastu sdnaline tdhis MCCAFE, milles kujunduslikud elemendid puuduvad.
Seega, vaidlustatud kaubamark on vaidlustusavalduse esitaja tdhistest koheselt erinev oma
kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob asjaomastest
kaubamarkidest erineva visuaalse Gldmulje.

Sonaliste osade vordluse juures margib taotleja, et vaidlustatud kaubamark koosneb kolmest osast:
eesliitest Mac, sdnast Coffee ja elemendist 3 in 1, mis kokku sisaldab 9 + 4 tahte. Vaidlustaja tahis koosneb
seevastu kahest osast: eesliitest Mc ja lihikesest sonast CAFE, mis kokku sisaldab 6 tahte. Seega on
vaidlustatud kaubamargi sdnaline osa varasemate tdhiste sOnast selgelt pikem, selles sisaldub enam
eristatavaid elemente ja koheselt margatav on ka topelttahtede sisaldumine kaubamargis. Seetdttu
sisaldab ka vaidlustatud kaubamargi sGnaline osa erisusi, mis ei jaa tarbijatele markamata ja mis
muudavad vaidlustatud kaubamargi Gldmulje varasematest tahistest erinevaks.

Eelkirjeldatud erisused kaubamarkide sGnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist -
vaidlustatud kaubamark kolab pikemalt kui varasemad tahised, samuti sisaldub vaidlustatud kaubamargis
element 3 in 1, mis varasemates kaubamarkides puudub.

Kontseptuaalsest aspektist, olgugi, et kdik vordlusalused kaubamargid on rohkem véi vahem seotud
kohviga, on nende tdahendused siiski erinevad. Nimelt, kui varasemad tahised viitavad kohvikule, kus
kohvikuteenuseid pakutakse (so koht, kui selline), siis vaidlustatav kaubamark viitab konkreetselt kohvile,
millest tehakse jooki. Nimetatud kontseptuaalset erinevust réhutab veelgi vaidlustatud kaubamargi
kujunduslik terviklahendus, mis sisaldab kujutist auravast kohvist ja kohviubadest. Varasemate
kaubamarkide kontseptuaalne tervikpilt (kohvik) on kooskdlas ka nimetatud tahiste reaalse kasutamisega,
kus kaubamarki McCAFE kasutataksegi (ksnes kohvikuteenuste osutamiseks (mitte aga
kohvivalmistusainete miiimiseks kaubandus- keskustes).



TOAK

Kokkuvotvalt leiab taotleja, et kdesolevas asjas vastandatavad kaubamargid on visuaalselt erinevad ja
omavad foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jaa tarbijatel kaubamarkide (ldmuljetes
markamata.

KaMS § 10 1g 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus voi samaliigilisus.
Kaesolevas asjas on vastandatavate kaubamarkide kaubad ja teenused alljargnevad:

McCAFE (nr 37824)

Klass 43: restoranide ja muude ettevétete voi asutuste teenused, mis
tegutsevad tarbimisvalmis s66kide ja jookide pakkumise valdkonnas;
kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja miiiik

MacCoffee

McCAFE (nr 000058438)

Klass 42: tarbimisvalmis toitu ja jooki pakkuvate ja "drive in" teenust
pakkuvate restoranide ja muude ettevotete voi asutuste pidamise ja
frantsiiside  andmise  teenused;  kaasaviidavate  toidukaupade
valmistamine; selliste restoranide, ettevotete voi asutuste kujundamine;
restoranide ehitusplaneerimine ja ehituskonsultatsioon kolmandatele
isikutele

Klass 30: J[ahustuva

kohvi segud MCcCAFE (nr 006870851)
Klass 29: Lihast, sealihast, kalast ja kanalihast valmistatud tooted,
konserveeritud ja kiipsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim,
piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud.
Klass 30: VGileivad, lihavdileivad, sealihavdileivad, kalavéileivad,
kanavdileivad, kiipsised, leivad, Sokolaad, kohv, kohvi aseained, tee,
sinep, kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur

Kooskélas Euroopa Kohtu praktikaga, on vastandatavate kaubamaérkide &dravahetamise tdendosuse
hindamisel markide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses
selliselt, et mida sarnasemad on vdrreldavad margid, seda erinevamad peavad olema nende
kaubamarkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998. a otsus
kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], p. 23). Arvesse v&ib votta ka teisi faktoreid, sealhulgas asjaomaste
kaupade turustuskanaleid (vt Euroopa Kohtu 10.09.2008. a otsus Astex Therapeutics Ltd/OHIM - Protec
Health International, kohtuasjas T-48/06, p. 38).

Eelpool esitatust ndhtuvalt taotletakse vaidlustatud kaubamarki MacGoffe8 3 in 1 + kuju viga spetsiifiliste,
kitsa ringi kaupade, st lahustuva kohvi, tahistamiseks. Tegemist on tootega, mida tarbijad saavad osta
harilikest toidukauplustest, eesmargiga valmistada kohvi ka siis, kui neil on vahe aega. Vaidlustaja
kaubamarkide klassidesse 42 ja 43 kuuluvad teenused on vaidlustatava kaubamargi kaupadest selgelt
erinevad - restoranide pidamine ja nendes toiduvalmistamine on suunatud tarbijatele oluliselt erinevas
situatsioonis, so nimetatud teenuseid osutatakse tarbija teistsuguste vajaduste rahuldamiseks.
Kohvikuteenuste valdkonnas on tavaparane, et restoranid miivad kohvi ja muid jooke mille tooraine on
valmistanud teised ettevotted. Seetdttu ei ole kdesolevas asjas vastandatavate kaubamarkide puhul
tdenioline, et tarbijad, ndhes supermarketis muiugil MaeGoffe8 3 in 1 + kuju kaubamirki kandvat lahustuva
kohvi segu, vdiksid arvata, et selle on tootnud vaidlustaja, kes tegutseb kaubamargi McCAFE all. Seda
enam, et vaidlustatavat tahist kandvaid kaupu on juba aastaid Eestis milidud. Taotleja leiab, et
vordlusalused kaubamargid ja asjaomaste tahiste kaubad ja teenused on tervikhinnanguna piisavalt
erinevad valtimaks kaubamarkide dravahetamise téendosust tarbijate hulgas.

Vaidlustustaja kaubamargi McCAFE (nr 006870851) osas, mis muuhulgas katab vaidlustatud
kaubamargile taotletavaid kaupu, margime, et nimetatud tdhise taotlemise kuupdev on 18.04.2008.
Selleks ajahetkeks oli kaubaméarki MaeGoffe 3 in 1 + kuju turustatud laialdaselt ka Eestis, mistdttu tarbijad
teadsid Macboffee 3 in 1 + kuju kaubamirki aga ka asjaomast lahustuvat kohvi. Muuhulgas oli taotleja
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toodet vorreldud teiste sarnaste toodetega ka Eesti ajakirjanduses. Taotleja leiab, et tulenevalt
markimisvaarsetest mutginumbritest, pikaajalisest kasutamisest nii Eestis kui ka valjaspool Eestit aga ka
kaubamdrgi tutvustamisest ajakirjanduses, saab pidada kaubamarki MaeGoffee 3 in 1 + kuju Gldtuntud ja
mainekaks kaubamargiks 18.04.2008 seisuga. Siiski, kuna kaubamargid on teineteisest piisavalt erinevad,
ei esine nende vahel kaubamarkide dravahetamise tdendosust kaubamargiseaduse moistes ka identsete
kaupade puhul.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamargi Mac6offee 3 in 1 + kuju osas ei esine KaMS § 10
lg 1 p 2 satestatud diguskaitset valistavat asjaolu.

Lisaks kaubamargi pohifunktsioonile, voib kaubamark taita ka taiendavaid funktsioone, sealhulgas anda
edasi infot tahistatavate kaupade voi teenuste eriliste omaduste, kvaliteedi, kaubamargiga seonduvate
vaadete, elustiili vms osas (nt luksuslikkus, eksklusiivsus, seikluslikkus, nooruslikkus jne). Selles osas voib
kaubamargil olla olemuslik majanduslik vaartus, mis on iseseisev ja sdltumatu konkreetsetest toodetest
vOi teenustest. KGnealune s6num, mida mainekas kaubamark annab vdi mis on sellega seotud, annab
kaubamargile olulise, kaitset vaariva vaartuse eelkdige seetdttu, et sellise maine saavutamine on
kaubamargiomaniku mérkimisvairsete jdupingutuste ja investeeringute tulemus (vt Euroopa Uldkohtu
22.03.2007. a otsus, Sigla/OHIM - Elleni Holding, T-215/03, p. 35). Mainekas kaubamark on teada olulisele
osale asjaomasest avalikkusest (Euroopa Kohtu 14.09.1999. a otsus, General Motors/Yplon, C-375/97, p.
26).

Kdesolevas asjas vaidlustatud kaubamarki taotleti 29.09.2009. Seet6ttu on vaidlustusavalduse esitajal
kiesolevas asjas kohustus tdendada varasemate MCCAFE kaubamarkide mainet nimetatud kuupieva
seisuga. Vaidlustaja ei ole seda teinud, st esitatud ei ole mistahes tdendeid varasemate kaubamarkide
tegeliku, piisava kasutamise kohta Eestis ja/v6i asjaomaste kaubamaérkide tuntuse kohta Eesti tarbijate
hulgas 29.09.2009 seisuga. Seetdttu on vaidlustusavalduse argumentatsioon KaMS § 10 Ig 1 p 3 esinemise
suhtes paljas6naline ja alusetu ega kuulu kohaldamisele tulenevalt asjaolust, et MCCAFE kaubamérgid ei
olnud kaubamargitaotluse esitamise ajahetkel mainekad kaubamargiseaduse mdistes.

Lisaks mainele on KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaldamise eeltingimuseks ka kahjulik mdju varasemale
kaubamargile. Selline kahjulik modju voib seisneda esiteks varasema kaubamargi eristusvdime
kahjustamises, teiseks selle kaubamargi maine kahjustamises ning kolmandaks selle kaubamargi
eristusvbime voi maine ebadiglases drakasutamises (vt Euroopa Kohtu otsus 27.09.2008. a otsus, Intel
Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 27).

Tdendamaks, et hilisema kaubamargi kasutamine kahjustab voi kahjustaks varasema kaubamargi
eristusvbimet, on vaja tdendada, et hilisema kaubamargi kasutamise tagajarjel on muutunud nende
kaupade voi teenuste, mille jaoks varasem kaubamark registreeriti, keskmise tarbija majanduslik
kaditumine, vOi esineb tdsine oht, et selline muutus tulevikus toimub (vt Euroopa Kohtu 27.09.2008. a
otsus, Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p. 77). Vaidlustaja ei ole esitanud
mistahes téendeid, kust ndhtuks taotletava kaubamaérgi kahjulik m&ju varasematele tihistele ja/vdi sellise
ohu esinemise tdsine oht. Vastupidi, on riike, kus kaubaméargid MaeGeffee 3 in 1 + kuju ja McCAFE on
olnud paralleelses kasutuses juba pea 20 aastat (riikides, kus mdlemat kaubamarki on nii kaua kasutatud)
ilma mistahes kahjulike mdjudeta. Asjaomased kaubamargid on seni ka Eestis segamatult paralleelselt
koos eksisteerinud.

Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamérgi MacGoffe8 3 in 1 + kuju osas ei esine KaMS § 10
lg 1 p-s 3 satestatud diguskaitset valistavat asjaolu.

Kdigele esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamargi MaeGoffee 3 in 1 + kuju osas ei esine KaMS
§ 10 Ig 1 p-des 2 ja 3 satestatud Giguskaitset valistavad asjaolusid. Kuna taotletav kaubamark ei riku
vaidlustusavalduse esitaja Gigusi, on vaidlustusavaldus alusetu ja pGhjendamatu, mistottu palub jatta see,
juhindudes KaMS §-dest 10 ja 41, té6stusomandi Siguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning
viidatud Euroopa Kohtu lahenditest, taies ulatuses rahuldamata.
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Lisad:

1. valjatrukk internetist eesliite Mac kasutamise kohta nimedes;

. valjatrikid sdnaraamatutest sdna Mac tahenduse kohta;

3. drakirjad materjalidest, mis nditavad kaubamargi MacCoffee 3 in 1 + kuju kasutamist
toetatud Uritustel aastatel 2007-2010;

4. drakirjad MacCoffee 3 in 1 + kuju tooteid puudutavatest 2007. a kaubaarvetest;

. véljatriikk Ohtulehes ilmunud artiklist kohvijookide vdrdluse kohta;

6. volikiri.

N

9,

Vaidlustaja vastus taotleja seisukohtadele ja tdiendavad téendid

15.10.2013 esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele, kus ta jaab esialgses vaidlustus- avalduses
esitatud seisukohtade juurde ning lisas jargmist.

Vaidlustaja esitab DVD plaadil (Lisa 1) materjalid kaubamargi MCCAFE tuntuse kohta. Eestis on kaks
MCcCAFE kohvikut ja need asuvad Viru tn 24 Tallinn ja Turu tn 6a Tartu. Tegemist on aktiivse
rahvaliikumisega kohtadega. Vaidlustaja leiab, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud McCAFE
kaubamargist juba palju varem kui see Eestisse joudis olles sellega kokku puutunud reisides Euroopas voi
kaugemal. Tegemist on (ihe maailma suurima kiirtoitlustusketti McDonald’s kaubamargiga ja 2008 a
seisuga oli MCCAFE kaubamairgiga tihistatud kohvikuid Gle maailma rohkem kui 1300 (Lisa 2). Eeltoodud
materjalidest tulenevalt leiab vaidlustaja, et MCCAFE kaubamaérk oli saavutanud Eestis maine ja tuntuse
enne taotleja kaubamargitaotluse esitamise kuupdeva 29.09.2009.

Taotleja véidab vastuses, et ta ei lshtunud MaeGoffee 3 in 1 + kuju kaubamirgi viljatodtamisel kiirtoiduketi
McDonald’si nimest. Vaidlustaja leiab, et taotleja eesmargid kaubamargi loomisel ei oma tahtsust kuna
madrav on see kuidas tarbijad vorreldavaid kaubamarke tajuvad.

Vaidlustaja leiab, et taotleja esitatud tdendid MacGoffe8 3 in 1 + kuju kaubamérgiga toodete turustamise
kohta Eestis enne vaidlustaja kaubamargitaotluse esitamist 18.04.2008 ei ole asjakohased, kuna
vaidlustaja kaubamark on varasem registreeritud kaubamark ja taotlejale ei tekki sellisest kasutusest
mingeid Bigusi tdhisele MacCoffee Macboffe8 3 in 1 + kuju. Lisaks sellele leiab vaidlustaja, et taotleja
vastuse Lisas 4 toodud arve nr 46448 Maxima turundamise toetuse eest ei tdenda asjaolu, et turundus oli
seotud MaeGoffee 3 in 1 + kuju toodetega.

Haljas AS 2007 a majandusaasta aruandest on ndha, et ettevotte omab mitmeid tiitar- ettevotteid ja on
toonud vilja, et alates 2007 a panustab rohkem ekspordile (Lisa 3) Ik 4. Sellest tulenevalt ei saa kindlat
viita, et taotleja vastuses toodud arvete eest ostetud Mae6offae 3 in 1 + kuju tooteid Eestis tildse turustati.
Voi kui seda tehti, siis ei ole selge, mis mahus. Seega ei ole vilistatud, et Haljas AS turustas need tooted
valjaspool Eestit oma titarettevotete kaudu, mis seab kahtlusele antud tdendite asjakohasuse maine ja
Gldtuntuse tdendamise osas.

Taotleja leiab oma vastuses, et vaidlustatud kaubamark on vaidlustusavalduse esitaja tahisest koheselt
erinev oma kujunduselementide poolest. Nimetatud erinevus on visuaalselt selgelt tajutav ja loob
asjaomastest kaubamarkidest visuaalse Uldmulje. Samuti leiab taotleja, et esinevad kontseptuaalsed
erinevused vaadeldavate kaubamarkide osas, kuna vaidlustaja kaubamark selgelt viitab kohvile kui joogile.

Vaidlustaja leiab, et antud argumendid ei ole veenvad. Tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides,
kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes ning nendes situatsioonides puudub neil véimalus
vorrelda visuaalseid kaubamarkide aspekte ega tajuda kontseptuaalseid erinevusi. Seega antud toodete
omapara arvestades tuleb réhutada foneetilist kaubamarkide sarnasust ja vahendada visuaalsete ja
kontseptuaalsete erinevuste tdhtsust. Vaidlustaja leiab, et tarbija tellides kohvi lahtub kaubamargi
sOnalisest osast (MacCoffee ja McCAFE), kuna (ldjuhul edastab oma soovi tellida kohvi sdnades.
Vaidlustaja arvamusel on antud juhul vorreldavad sdnad foneetiliselt adrmiselt sarnased.
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Lisaks eeltoodule leiab vaidlustaja et, taotleja kaubamargi kujundus, mis koosneb kohvi tassist,
kohviubadest ja ovaalis tahisest 3 in 1 on kohvi osas kirjeldav ja seega ei saa eristada lihe ettevote tooteid
teise ettevote toodetest. Sellest tulenevalt ei saa antud elemendid olla maaravad kaubamarkide
dravahetamise tdendosuse hindamisel.

Taotleja leiab, et Macboffe® 3 in 1 + kuju kaubamirk on vaidlustaja varasema kaubamirgi taotlemise
kuupdevaks 18.04.2008 omandanud Eestis tldtuntuse ja téendab seda:

markimisvaarsete mutginumbritega;
pikkajalise kasutusega Eestis ja valjaspool Eestit;
kaubamargi tutvustamisega ajakirjanduses.

Vaidlustaja vaidleb sellele vastu ja leiab, et eelpool mainitud argumentide téttu ei saa olla kindel, et
taotleja vastuse Lisas 4 toodud arved tdendavad Mag6offee 3 in 1 + kuju toodete muiliki Eestis ja nendest ei
ndhtu, mis mahus on seda tehtud. Samuti puudub tilevaade sellest kui suure turu osa omab MaeCoffee 3 in 1
+ kuju Eestis turustatavate kohvijookide osas ja seega kas on eeldusi, et antud kaubamark oleks
18.04.2008 omandanud Eestis tldtuntuse.

Taotleja ei tapsusta kui kaua on kaubaméargi MacGoffee 3 in 1 + kuju tooteid Eestis turustatud vaid lihtsalt
mainib, et seda on tehtud aastaid. Esimene tdend selle kohta voiks olla 2007 a arved, kuid nende
asjakohasuse kohta on kahtlused juba eelnevalt esitatud.

Vaidlustaja ei saa ndustuda sellega, et kaubamargi tutvustamine ajakirjanduses oleks sedavord lai, et
sellega oleks véimalik omandada Uldtuntust. Taotleja vastuse lisas 5 on toodud kaks artiklit, milles
vorreldakse lahustavaid kohvijooke. Taotleja kaubamark on mdlemas mainitud kuid seda koos 8 teise
tootja omaga. Vaidlustaja leiab, et antud kaks artiklit ei ole piisav kajastus saavutamaks tldtuntust Eestis.

Taotleja vastuse Lisas 3 toodud mitmed kaubamargi Maeboffee 3 in 1 + kuju kasutamise niited parinevad
ajast, mis on hilisem kui 18.04.2008 ja seega ei saa tdendada vaidlustaja kaubamargi McCAFE taotlemise
hetkeks omandatud Uldtuntust Eestis. Viljatriikid www.youtube.com viitavad sellele, et MagGoffe8 e 3 in 1
+ kuju MacCoffee kaubamarki reklaamiti 2007 ja 2008 a ISU Euroopa lluuisutamise Meistrivdistlustel.
Lisatud materjalidest on ndha, et 2008 a Rootsis toimunud lluuisutamise Meistrivdistlusi kajastas ETV oma
uudistes nelja pdeva jooksul kokku vaid 2 minutit 57 sekundit. Samas ei ole teada kas tldse oli Maeboffes
3in 1 + kuju reklaam ndhtav ETV’s ja mis mahus.

Eeltoodud kokku véttes leiab vaidlustaja, et taotleja esitatud tdendid eraldi ja ka koos voetuna ei ole
piisavad, et tdendada MacGoffes 3 in 1 + kuju (ildtuntust Eestis seisuga 18.04.2008.

Lisad:

1. Tuntust ja mainet tdendavad materjalid;
2. Wikipeedia valjatriikk;
3. Haljas AS majandusaasta aruanne 2007.

Taotleja tdiendavad seisukohad

31.12.2013 esitas taotleja tdiendavad seisukohad, milles ta jaab taielikult oma juba esitatud seisukohtade
juurde. Seejuures taotleja lisab taiendavalt alljargnevat.

Taotleja taotleb kaubamargi MacGoffe8 3 in 1 + kuju registreerimist Eesti siseriikliku kaubamérgina ning
registreerimistaotlus on esitatud 29.09.2009. Seega tuleb vaidlustajal tdendada varasemate McCAFE
kaubamarkide korget eristusvéimet ja mainet Eesti territooriumil (Eesti tarbijate hulgas) kuupaeva
29.09.2009 seisuga.

Vaidlustaja ei ole lisanud vaidlustusavaldusele (ihtegi tdendit MCCAFE kaubamarkide kérge eristusvdime
ja/vbi maine tBendamiseks. Oma tidiendavatele seisukohtadele on vaidlustaja lisanud DVD plaadi
vaidlustaja sénul kaubamargi McCAFE tuntust tdendavate materjalidega (tdiendava vastuse lisa 1).
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Taotleja ei ndustu vaidlustajaga, kuna lisatud DVD plaadil olevatest materjalidest ei nahtu kaubamargi
MCcCAFE viidetavalt kérge eristusvbime ja maine Eestis, Eesti tarbijate hulgas, kuupieva 29.09.2009
seisuga:

Dokumendis "Germany McCafe store count net sales and guest count 2012... 2014.docx" ei sisaldu infot
kaubamargi McCAFE eristusvdime ja/vdi maine kohta Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga.

Kataloogides: 2007 France, 2007-2012 Bulgaria, 2008 France, 2008 Germany, 2009 France, 2009 Germany,
2010 France, 2010 Germany, 2011 France, 2011 Germany, 2012 France, 2012 Germany ja 2013 France
sisalduvad v&6rkeelsed materjalid ei paista sisaldavat mingit infot kaubaméargi MCCAFE eristusvéime
ja/vdi maine kohta Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga. Juhul, kui sellised andmed lisatud dokumentides
siiski sisalduvad ja vaidlustaja soovib neile kdesolevas asjas tugineda, palub taotleja vaidlustajal lisada
asjaomaste materjalide tdlked eesti keelde.

Kataloogis: Estonia sisaldub Uks pealkirjastamata ja allkirjastamata Excel-i tabel, kus on toodud McCAFE
kaubamargiga seotud miiligi netokdibe andmed Eestis aastatel 2009-2013. Nimetatud dokumendi
andmetest ndhtuvalt on selle koostanud Kaija Kevvai, kes on ajakirjanduse andmetel McDonalds'i
Baltikumi esindaja (Lisa 1). Sellest ndhtuvalt on kdnealune tabel vaadeldav vaidlustaja enese vaidetena,
milles sisalduvaid asjaolusid peab vaidlustaja tdendama. Kaesolevas asjas ei ole esitatud materjale, mis
kinnitaksid tabelis sisalduvaid andmeid.

Tabel sisaldab veergu 2009. a kohta, kuid ei ndahtu nimetatud tabelist, millise ajaperioodi jooksul (2009. a
kestel) selles esitatud netokdive saavutati. Taotleja margib, et vaidlustajal on kohustus t6endada oma
kaubamargi vdidetavat kdrget eristusvdimet ja mainet 29.09.2009 seisuga, so asjakohased, kasutamist
téendavad materjalid peavad puudutama ajaperioodi enne nimetatud kuupdeva. Kui jagada tabelis
esitatud 2009. a kaive kogu aastale, on (ihe kuu netokdive 1407 eurot, mis on vadga vdike, olles tdenaoliselt
|ahedane Eesti mainekamate kohvikute/sd6gikohtade pdevakiibele.

Esitatule tuginedes vaidleb taotleja vastu vaidlustaja vaitele, et 15.10.2013 tdiendava vastuse lisas 1
sisalduvatest materjalidest saaks teha jarelduse kaubaméargi MCCAFE viidetava kérge eristusvdime ja
maine kohta Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga, st taotleja jaamist seisu- kohale, et vaidlustaja
sellesisulised vdited on endiselt taielikult tdendamata.

Samuti on paljasdnaline vaidlustaja vaide, et paljud Eesti tarbijad olid teadlikud McCAFE kaubamérgist
juba palju varem kui see Eestisse joudis, olles sellega kokku puutunud reisides Euroopas voi kaugemalt.
Vaidlustaja ei ole pidanud vajalikuks esitada kdesolevas asjas ka materjale, kust nahtuks Eesti tarbijate
teadlikus McCAFE kaubamargist tulenevalt tarbijate reisimisest.

Asjakohatu on vaidlustaja seisukoht sellest, et taotletava kaubamargi kujunduslikud elemendid on kohvi
osas kirjeldavad. Taotletav kaubamark on erinevatest elementidest koosnev stiliseeritud tervikkujutis, mis
sisaldab kaubamargi Gldmuljes koheselt margatavaid elemente, mis ei anna tarbijatele mingit infot
asjaomase toote (lahustuva kohvi) omaduste kohta. Taotleja viitab sealhulgas MacCoffee logole, mida
muuhulgas kasutatakse triibuga kohvitassil, asjaolule, et kohvitass on kujutatud margi vasakus nurgas,
viltuses asendis, kohviubade keskel ning samuti kaubamargi taustakujundusele, mis on esitatud
erinevates toonides ning kus paikneb stiliseeritud kujutis aurust. Nii kaubamargi kujundus, kui ka selle
sOnaline osa, toetavad kaubamargi kontseptuaalset tdhendust, mis erineb varasematest kaubamarkidest,
peegeldades kaubamarkide tegelikke (erinevaid) kasutusvaldkondi (lahustuva kohvi tootmine ja
turustamine versus kohvikuteenused). Nonda sisaldab taotletav kaubamark eristusvdimelist ja tarbijatele
koheselt margatavat kujunduslikku terviklahendust, mis koos sOnalise osaga otseselt kujundab
kaubamargi visuaalset aga ka kontseptuaalset Uldmuljet. N6nda on vaar vaidlustusavalduse esitaja
jareldus, et nimetatud elemendid ei saa olla madravad kaubamarkide &dravahetamise tdendosuse
hindamisel. Tegemist on kaubamargi tGldmuljet otseselt kujundavate elementidega.

Vaidlustaja leiab oma taiendavates seisukohtades, et kuna tarbijad tihti tellivad kohvi restoranides,
kohvikutes, baarides ja teistes toitlustusasutustes, puudub neil vdimalus kaubamarke visuaalselt vorrelda
ning samuti ei tajuta kaubamarkide kontseptuaalseid erinevusi. Taotleja vaidleb nimetatule vastu - tellides
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toitlustusasutustes kohvi, tarbib ostja toitlustusteenust, mitte ei tee valikut, millise tootja kohvi kohvikus
omale osta, et kodus kohvi valmistada. Kiesolevas asjas vaidlustatud kaubamérki MacGoffee e 3 in 1 + kuju
ei taotleta (ega kasutata) mitte toitlustusteenuste osutamiseks (millega tegeleb vaidlustaja) vaid
lahustuva kohvi segude tootmiseks ja turustamiseks, mistdttu on vaidlustusavalduse kasitlus toitlustus-
teenuste osutamisest asjakohatu. Tarbija, kes soovib osta lahustuvat kohvi, ostab selle kauplustest, kus
nimetatud tooteid milakse, so toidupoodidest, kaubanduskestustest jne. On tavaparane, et jahvatud
kohvi ja kohviube, sealhulgas lahustuvaid kohvi segusid miiakse lettidelt, kust tarbijad saavad neid ise
valida. Seega teeb tarbija asjaomase ostuotsuse just antud toodete visuaalse vaatluse pdhjal.

Ulalviidatud erinevus turustuskanalite vahel kinnitab omakorda, et kdesolevas asjas tarbijate eksitamist ja
kaubamarkide seostamist ei esine - lahustuva kohvi kaasaostmiseks suunduvad tarbijad
jaemiligikohtadesse, kus antud tooteid mudakse ja kus asjaomast kaupa saab tootjate v6i muude
tunnuste pdhjal valida, mitte aga kohvikutesse. Samuti ei suundu tarbijad jaemligi- kohtadesse sooviga
osta kohviku toitlustusteenuseid. Seega, kuna pooled omavahel ei konkureeri, ei kasuta ka vastandatavad
maérgid Uksteist dra. MacGoffee 3 in 1 + kuju kaubamirgiga tooted on saanud nii Eestis kui ka naaberriikides
Venemaal ja Latis Gldtuntuks taotleja turundus- ja reklaamitegevuse tulemusena. Kummagi kaubamargi
Gha laienev kasutus kogu Euroopa Liidus ja vdljaspool seda nditab samuti, et kdnealused kaubamargid ei
takista teineteise eksisteerimist.

Toodule tuginedes on taotleja seisukohal, et vastandatavad kaubamargid on kontseptuaalsest ja
visuaalsest aspektist, so asjaomaste kaupade puhul kdige olulisematest aspektidest, erinevad - tarbijad ei
vaheta ostusituatsioonis &dra lettidelt valitavaid kaupu ja/vdi toitlustuskohtades osutatavaid teenuseid,
mis kannavad visuaalselt erinevaid tahiseid ning mille tdhendused on erinevad. Kuna kaubamarkide
dravahetamist ei esine, puudub kadesolevas asjas ka tdendosus, et tarbijad voOiksid asjaomaseid
kaubamarke omavahel seostada.

Olenemata kaubamirgitaotluse hilisemast esitamisest oli kaubamzirk Mae6offes 3 in 1 + kuju saavutanud
18.04.2008 seisuga lahustuvate kohvide hulgas hea maine ja tuntuse, mis kaheldamatult tdstab asjaomase
kaubamargi eristusvdoimet ja eristatavust kaubamargitaotluse esitamise hetke seisuga 29.09.2009,
vahendades veelgi kaubamarkide dravahetamise tdendosust.

Kaubamargi MacGoffee 3 in 1 + kuju varasemat kasutust tdendavate materjalide osas margib taotleja, et
tdendeid tuleb hinnata tervikuna. Haljas AS arvetest nihtuvalt on Mae6offee 3 in 1 + kuju mairgistatut
toodet enne 18.04.2008 Eestisse tarnitud ning ajakirjanduse valjatriikkidest nahtuvalt on asjaomaseid
kaupu Eestis ka reaalselt turustatud ja tutvustatud. Vaidlustaja poolt esitatud Haljas AS 2007. a
majandusaasta aruandest nahtuvalt podras Haljas AS 2007. a pohitahelepanu koost66 arendamisele
kaubanduskettidega ning oma turustatavate kaupade tutvustamisele labi erinevate miulgikampaaniate,
koolituste, degusteerimiste ja reklaami. Haljas AS tarnitavad tooted olid muligil kdigis Eesti suuremates
kaubanduskettides. Taotleja leiab, et nimetatust lahtuvalt ei ole kdesolevas asjas alust arvata, et
kaubamérki Maeboffes 3 in 1 + kuju kandvaid tooteid ei ole Eestis turustatud.

Kaubamargi Macboffee 3in 1 + kuju tutvustamise ja kajastamise osas 2007. ja 2008. a ISU Euroopa
[luusiutamise Meistrivdistlustel margib esmalt seda, et taotleja on toetanud Euroopa lluuisutamise
Meistrivdistlusi alates 2007. a. Alates 2008. a on taotleja olnud vdistluse ametlikuks sponsoriks. Nahtuvalt
taotleja 15.05.2013 vastuse lisast 3 esitatakse kaubaméarki MaeGoffe® e 3 in 1 + kuju asjaomase Urituse
ametlikul atribuutikal, sealhulgas sissepaasu véimaldavatel nimekaartidel, Grituse ametlikul programmil,
Urituse ametlikul veebilehel ning logona ka vdistlusareenidel. Kahtlust ei ole selles, et taotletavas
kaubamargis sisalduv logo MacCoffee oli ndhtav pea kdikide vdistlusest tehtavate televisiooniiilekanne
ajal. Sellega seoses margib taotleja, et eksitav on ka vaidlustaja rohutus sellest, et ETV kajastas vdistlust
oma uudistes nelja paeva jooksul vaid 2 minuti ja 57 sekundi ulatuses. Taotleja margib, et vaidlustaja on
jatnud tahelepanuta, et taotleja 15.05.2013 vastuse lisadest nahtuvalt kandis vdistlust Gle ka Eesti
telekanal "Kalev Sport" ning seda kogumahus 33 tundi ja 7 minutit. Lisaks sellele kandsid Uritust tile Eestis
nahtavad Soome ja Vene telekanalid aga ka Eurosport.
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Taotleja margib tdiendavalt, et kdesolevas asjas taotletavat kaubaméarki MacGoffe® 3in 1 + kuju on
kasutatud ja tutvustatud Eesti naaberriigis Venemaal alates 1994. a. 2003. a turuuuringu kohaselt oli
MacGoffe8 3 in 1 + kuju kaubamirk lahustuvate kohvide segmendis brandituntuse osas 5. positsioonil (ligi
50 % Venemaa tarbijaskonnast olid kdnealusest kaubamargist teadlikud, kusjuures ca 58 % tarbijatest
tarbivad seda kohvi igap&evaselt) (Lisa 2). 2007. a omistati kaubamérgile Mae6offe8 3 in 1 + kuju Venemaal
superbrandistaatus ja kaubamarki nimetati ka tugevaimaks Singapuri brandiks aastatel 2003, 2004, 2005
ja 2006 (Lisa 3).

Vaidlustaja ei ole esitanud k&desolevas asjas materjale, kust ndhtuks vastandatavate McCAFE
kaubamarkide vaidetav kdrge eristusvéime ja/vdi maine Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga. Seetdttu
tuleb kdesolevas asjas lahtuda sellest, et vaidetavat korget eristusvGimet ja tuntust vaidlustatud
kaubamargi taotluse esitamise kuupdeval ei esinenud.

Kaubamarkide vordluse osas on ekslik vaidlustaja seisukoht, nagu ei tuleks kaesolevas asjas lahtuda
vaidlustatud kaubamargist Macboffee 3in1 + kuju sellisena nagu sellele iguskaitset taotletakse.
Taotletava kaubamargi Gildmuljet kujundavad sdnalise elemendi kdrval otseselt ka tahise kujunduslikud
elemendid nende eriomases vormis ja kombinatsioonis. Asjaolu, et vastandatavates kaubamarkides
figuratiivsed elemendid puuduvad, ei tdhenda seda, et taotletava kaubamargi kujunduse vdiks
kaubamargivordluses kdrvale jatta. Seda eriti kaupade osas, mida tarbijad valivad kaubanduskeskustes
riiulitelt, arvestades eelkdige kaubamarkide visuaalset aga ka kontseptuaalset aspekti. Taotleja jaab
seisukohale, et tulenevalt kaubamarkide vahelistest erinevustest, ei esine nende osas dravahetamise
tdendosust.

Kaubamarkide aravahetamise téendosust vahendab veelgi taotletava kaubamargi tuntus ja maine Eestis
lahustuvate kohvide segmendis - tulenevalt asjaomase toote turustamisest aga ka tutvustamisest nii
ajakirjanduses ja televisioonis, teadsid tarbijad 29.09.2009 seisuga kaubamarki/toodet Macboffee 3 in 1 +
kuju ja tundsid selle taotleja lahustuva kohvina ara.

Kdigele esitatule tuginedes jaab taotleja seisukohale, et kaubamargi Mag6offe8 3 in 1 + kuju osas ei esine
KaMS § 10 Ig 1 p-des 2 ja 3 satestatud Giguskaitset valistavad asjaolusid - taotletav kaubamark ei riku
vaidlustusavalduse esitaja digusi. Seetdttu on vaidlustusavaldus alusetu ja see tuleb jatta taies ulatuses
rahuldamata.

Lisad:

1. Valjatrikk veebilehelt www.tarbija24.ee;
2. Viljavote Venemaa 2003. aasta turuuuringust;
3. Valjatrikk veebilehelt www.andhranews.net.

Vaidlustaja tdiendavad t6endid

30.03.2015 esitas vaidlustaja oma seisukohtade tdenduseks taiendavad tdendid.

Taotleja arvates DVD plaadil olevatest materjalidest ei ndhtu kaubamargi MCCAFE k&rge eristusvdime ja
maine Eestis. Taotleja vaidab, et dokumendis ,Germany McCafe store count net sales and guest count
2012 ... 2014 ei sisaldu infot kaubamargi McCAFE eristusvdime ja/vBi maine kohta Eestis kuupieva
29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et selline jareldus on vaar. Esitatud dokumendis on toodud kaks graafikut
(mugavuseks lisatud allpool).
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Esimene néditab Saksamaal tegutsevate MCCAFE kohvikute arvu aastate 2004 kuni 2014 Idikes. 2008
aastal oli Saksamaal 539 McCAFE kohvikut. Teises graafikus roheline joon niitab McCAFE kohvikute
mutgiandmeid miljonites eurodes ja sinine kilaliste arvu miljonites aastate 2004 kuni 2014 |6ikes. 2008.
a kaive oli 68,5 miljonit eurot ja kilastajate arv oli 22,2 miljonit kiilastajat. Arvestades asjaolu, et Eesti
tarbijad reisivad nii era kui ka ari eesmarkidel Saksamaal, siis on suur tdendosus, et nad on korduvalt
kilastanud enne 29.09.2009 McCAFE kohvikuid ja on sellest kaubamargist ja selle mainest teadlikud.
Eriti arvestades seda, et enne 29.09.2009 oli neid kohvikuid vahemalt 539 ja kilastajaid 22,2 miljonit.

Samuti leiab taotleja, et DVD plaadil toodud aastaarvude ja riikide nimedega kaustad sisaldavad
voorkeelseid materjale ja ei sisalda mingit infot kaubamargi MCCAFE eristusvdime ja/vdi maine kohta
Eestis kuupdeva 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja arvates on selline jareldus vaar. Eesti tarbija reisib palju
ning Eesti kuulub Euroopa Uhenduse (ihtsesse turgu, kus on kaupade ja teenuste vaba liikkumine. Seega
antud materjalid tdendavad Euroopas reisi voi muul eesmargil viibiva Eesti tarbija voimaliku kokkupuudet
vaidlustaja kaubamarkidega McCAFE ja sellest kokkupuutest tekkiva maine ja eristusvdime loomist.
Vaidlustaja esitab Statistikaameti valjavotted eesti elanike reisimise kohta Euroopa Liitu enne 29.09.2009
(Lisad 1-3). Arvestades asjaolu, et alates 2007 a on Euroopa Liitu reisinud 66bimisega suurusjargus
300 000...500 000 eesti elanikku aastas, siis on vaga tdendoline, et osa nendest on puutunud vaidlustaja
kaubamargiga kokku ka valjaspool Eestit ja seega on sellest teadlikud. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja
esitatud materjalid asjakohased ning tdendavad kaubamargi McCAFE tuntust.

Kaubamargist vGidakse olla teadlikud ka siis, kui seda Eesti turul otseselt ei kasutata (tooteid ja teenuseid
ei pakuta), kuid see on maailmas tuntud ja laialt levinud. Naitena voiks tuua Uldtuntud asjaolu, et
luksusautode Rolls-Royce kaubamark on Eestis tuntud ja mainekas kuid samas puudub Eestis selle
kaubamargi esindus ja vaga vahestel eesti tarbijatel on selline sGiduauto olemas. Teise naitena voiks tuua
Gle maailma sh Eestis tuntud kohvikuketti STARBUCKS, mis Eestis ei tegutse, kuid on siiski eesti tarbijate
seas tuntud.

Sellega soovib vaidlustaja ndidata, et maine ja tuntuse saavutamiseks ei pea alati Eesti turul tegutsema ja
seda on vdéimalik teatud olukorras saavutada ka teistes riikides tegutsemise kaudu. Seda eriti siis, kui
tegemist on Glemaailmselt tuntud ja laialt kasutuses oleva kaubamargiga. Vaidlustaja arvates MCCAFE
kaubamark kuulub selliste kaubamarkide hulka, eriti arvestades asjaolu, et sama Mc algusega ja
kontseptsiooniga maailmakuulus McDonalds kaubamaérk on Eestis kasutusel juba aastast 1995 (lisa 4).

16



TOAK

Vaidlustaja leiab, et DVD plaadil toodud materjalide télkimine ei ole majanduslikult pdhjendatud. Seda
eelkdige tulenevalt sellest, et lisatud dokumentidest on selgelt tuvastatav vaidlustaja kaubamark
MCcCAFE ning k3esoleva vaidlusega seotud kaupade pildid. Suurem osa neist materjalidest on
avalikustatud enne 29.09.2009. Vaidlustaja leiab, et eeltoodust tulenevalt on véimalik ka ilma télkimata
tuvastada vaidlustaja kaubamarkide kasutust.

Vaidlustaja soovib juhtida tihelepanu, sellele, et temale kuulub Uhenduse kaubamark reg nr 006870851
MCcCAFE, mis on registreeritud sh klass 30 kuuluvate toodete kohv osas. Seega tuleks jatta tdhelepanuta
kdik taotleja argumendid selle kohta, et puudub dravahetamise tdendosus, kuna vaidlustaja MCCAFE
kaubamargid on registreeritud klassi 42 ja 43 teenuste osas. Vaidlustajale kuulub eelmainitud kaubamark,
mis on taotleja kaubamargiga registreeritud identsete kohvi kaupade osas klassis 30 ja taotleja vastus,
milles kasitletakse vaid vaidlustaja 42 ja 43 klassi kuuluvaid kaubamarke ei ole taielik ja jatab eksliku mulje.

Samas soovib vaidlustaja juhtida tdhelepanu asjaolule, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus
kohvikud pakuvad lisaks kohvikuteenusele sama kaubamargiga kohvitooteid (nii kohviubade n&ol kui ka
jahvatatud kujul). Vaidlustaja tdendab seda jargmisega:

Coffee In. Ule eesti 23 kohvikut (Lisa 5) milles lisaks valmis kohvi jookidele miitiakse ka kohvi. Lisatud on
pilt Tallinna Ulemiste keskuse Coffee In kohvikust (Lisa 6) ja sealt ostetud Coffee In kohvist ja (Lisa 7);

Gourmet Coffee. Tallinas Kadriorus asuv kohvik Gourmet Coffee (Lisa 8), mis pakub laiaulatusliku valikut
kohvist (nii ubadena kui ka jahvatatud kujul), mis on téhistatud sama kaubamargiga Gourmet Coffee nagu
kohvik ise. Lisatud on pilt Gourmet Coffee kohvikust ostetud kohvist koos arvega (Lisa 9);

Blender. Tallina Ulemiste keskuses asuv kohvik Blender (Lisa 10 ja Lisa 11). Kohvik Blender samuti pakub
miligiks Blender kaubamargiga tadhistatud kohvi (Lisa 12). Lisatud on pilt Blender kohvikust ostetud
kohvist koos arvega (Lisa 13).

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja arvamusel, et on téendust leidnud asjaolu, et Eesti tarbijad on
harjunud nagema kohvi tooteid ja kohvikuid, mis on tadhistatud identsete kaubamarkidega. Sellest
tulenevalt saab kohvi osas teha jarelduse, et kohvikute teenused ja kohv kui klassi 30 kuuluv toode on
samaliigilised. See omakorda suurendab vaadeldavate kaubamarkide aravahetamist. Seega tarbijad
vOivad arvata, et taotleja kaubamargiga tdhistatud klassi 30 kuuluvad tooted périnevad vaidlustaja
kohvikutest ja/v8i on toodetud vaidlustaja ndusolekuga.

Lisad:
1. Eesti Elanike O6bimisega vilisreisid 2007-2008;
2. Eesti Elanike O6bimisega vilisreisid 2007-2008 (EL 15);
3. Eesti Elanike Odbimisega vilisreisid 2009 (1. ja 2. kvartal) (EL 15);
4. Meie ajalugu - McDonald's.
5. Coffee In tutvustus;
6. Coffee In Ulemiste kohvik;
7. Coffee In arve;
8. Gourmet Coffee tutvustus;
9. Gourmet Coffee arve;
10. Blender - Juice & Coffee Bar tutvustus;
11. Blender Ulemiste kohvik véljast;
12. Blender Ulemiste kohvik seest;
13. Blender arve.

Taotleja vastus vaidlustaja tdiendavate t6endite osas

Taotleja 08.07.2015 teatab, et jadb kdikide oma antud asjas juba seni esitatud vastuvaidete ja selgituste
juurde ning esitab kdesolevaga oma tdiendava seisukoha eelkdige vaidlustusavalduse esitaja 30.03.2015
vastuse ja sellele lisatud materjalide osas.
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Taotleja on selgitanud, et vaidlustatud kaubamargi registreerimistaotlus esitati 29.09.2009. See tahendab
seda, et juhul, kui vaidlustaja soovib tugineda oma varasema kaubamagi mainele vdi tuntusele, on tal
kohustus tdendada, et vdidetav maine ja tuntus esinesid 29.09.2009.

Kuna vaidlustatud kaubamargi registreerimist taotletakse Eestis, tuleb vaidlustusavalduse esitaja
kaubamargi vdidetavat mainet ja tuntust hinnata lahtudes Eesti tarbijaskonnast.

Vaidlustaja on kdesolevas asjas esitanud diagrammid, mis sisaldavad andmeid McCAFE kohvikute arvu
kohta Saksamaal aastatel 2004 kuni 2014, samuti MCCAFE kohvikute muliginumbreid ja kilastajate arvu
aastatel 2004 kuni 2014. Vaidlustaja vaidab, et kuna Eesti tarbijad reisivad nii era kui ka ari eesmarkidel
Saksamaal, siis on suur tdendosus, et nad on korduvalt kilastanud McCAFE kohvikuid enne 20.09.2009
ja on sellest kaubamargist ja selle mainest teadlikud. T6éendamaks asjaolu, et Eesti tarbijad reisivad palju,
on vaidlustaja lisanud oma vastusele valjatriikid Statistikaameti andmebaasist (30.03.2015 vastuse lisad
1-3).

Taotleja vaidlustaja jareldustega ei ndustu. Esitatud diagrammid ei sisalda andmeid ei Eesti territooriumi
ega Eesti tarbijate kohta. Enamgi veel, valjatrikid Statistikaameti andmebaasist sisaldavad Uldist Eesti
elanike reiside arvu Euroopa Liidu liikmesriikidesse aastatel 2007-2009 — osa andmetest puudutab reise
Euroopa Liidu mistahes 15-sse liikkmesriiki ja osa reise Euroopa Liidu mistahes 25-de liikkmesriiki. Nimetatud
andmete pinnalt ei ole véimalik teha jareldusi mitte (ihegi konkreetse riigi kohta. Samuti puudutavad
esitatud andmed (ksikute reiside arvu, mitte aga valisriikidesse reisinud tarbijate arvu. Reiside arvu
asjakohatust ilmestab muuhulgas see, et kuna osa Eesti elanikest t66tavad valismaal, on vdga tdenaoline,
et nad on reisinud oma tdéokoha riiki oluliselt sagedamini kui (ks kord aastate 2007-2009 jooksul.

Toodust nahtuvalt on vaidlustaja eelkasitletud andmetele tuginevad jareldused oletuslikud — esitatud
téenditest ei ndhtu valisreise teinud Eesti elanike arv. Samuti ei sisalda kdnealused materjalid mingit infot
Eesti tarbijate arvu kohta, kes on MCCAFE kohvikuid tegelikult kilastanud vdi kes neid kohvikuid
tegelikult teavad.

Nénda on vaidlustaja vaited kaubamirgi MCCAFE maine ja tuntuse kohta Eesti tarbijate hulgas
29.09.2009 seisuga hiipoteetilised ja need ei tugine esitatud materjalidele.

Asjakohatud on ka vaidlustaja viited kaubamarkide Rolls-Royce ja STARBUCKS tuntuse kohta. Vaidlustaja
ei ole tdendanud, et MCCAFE kaubamargi ajalugu, maine ja tuntus oleks olnud Eestis 29.09.2009 seisuga
vorreldav eelnimetatud kaubamarkide maine ja tuntusega.

Vaidlustaja vaidab, et Eesti tarbijad on harjunud olukorraga, kus kohvikud pakuvad lisaks
kohvikuteenusele sama kaubamargiga kohvitooteid (nii kohviubade naol kui ka jahvatatud kujul). Selle
tdendamiseks on vaidlustaja esitanud moéned valjatrikid 3-It Eestis tegutseva kohviku veebilehtedelt
(Lisad 5, 8 ja 10) aga ka kohvikutes tehtud fotod (Lisad 6, 7, 9, 11-13). Sellele tuginedes on vaidlustaja
jareldanud, et kohvikuteenused ja klassi 30 kuuluvad tooted on samaliigilised, mis omakorda t&stab
vaadeldavate kaubamarkide dravahetamise tdendosust.

Taotleja vaidleb nimetatule vastu. Esiteks, ka nimetatud asjaolu tuleb téendada 29.09.2009 seisuga.
Vaidlustaja poolt esitatud materjalid kannavad kuupdeva 30.03.2015, mistottu ei sisalda antud materjalid
infot, mis véimaldaks hinnata olukorda vaidlustatud kaubamargi taotluse esitamise kuupdeva seisuga.
Lisaks sellele puudutavad vaidlustaja materjalid iksnes 3 kohvikut. Olgugi, et ks nendest — Coffee In —on
teeninduskett, mis hélmab 23 kohvikut, asuvad ka antud ettevotte midgipunktid tiksnes 3 Eesti linnas —
Tallinnas, Tartus ja Keilas ega ole seega suurele osale Eesti tarbijatest igapaevaselt kadttesaadavad (nt
Kuressaares, Parnus, Viljandis, Paides, PGlvas, Narvas, Kohtla-Jarvel, Rakveres jne). VOttes arvesse ka
asjaolu, et Eestis on kokku enam kui 677 kohvikut (Lisa 1), on selge, et vaidlustaja poolt esitatud materjalid
on ebapiisavad jareldamaks, et Eesti keskmine tarbija on harjunud ostma kohviubasid ja/vdi jahvatatud
kohvi kohvikutest.

Seega on vaidlustaja teenused (kohvikuteenused) ja taotleja kaubad (lahustuv kohv) erinevad — neid
turustatakse erinevates milgikohtades, ostetakse erinevatel juhtudel ja eesmarkidel. Seega on tegemist
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eriliigiliste kaupade ja teenustega, mis omakorda on ka eraldivdetuna piisav valistamaks vastandatavate
kaubamarkide vahelist konflikti.

Eeltoodule tuginedes jadb taotleja seisukohale, et varasem kaubamark ei olnud kaesolevas asjas
vaidlustatud kaubamargi taotluse esitamise ajal Eestis mainekas ja sellel puudus ka tavaparasest tugevam
eristusvdime.

Taotleja jadb samuti seisukohale, et kdesolevas asjas vastandatavate kaubamarkide vahel puudub
vastuolu — kaubamargid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad ning eriliigilised on ka
asjaomaste kaubamarkide kaubad ja teenused. Aravahetamise tdendosust vihendab omakorda asjaolu,
et taotletav kaubamark on lahustuvate kohvide valdkonnas Eesti tarbijatele tuntud tulenevalt antud
kaubamarki kandva lahustuva kohvi varasemast turustamisest Eestis.

Taotleja tooted on olnud alates 1994. a turul enam kui 20 riigis paralleelselt vaidlustaja teenustega.
Taotlejale teadaolevalt ei ole lihtegi reaalset konflikti vGi tarbijate eksitamise juhtu ette tulnud. Asjaolu,
et nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamarkide kaitset laiendatakse kogu Euroopa Liidus ja sellest
valjaspool, naditab Uheselt, et mitte kummagi poole kaubamargi kasutamine ei ole avaldanud kahjulikku
mdju teise poole kaubamargile.

Lisa: Valjatriukk kohvikute arvu kohta Eestis.

Vaidlustaja veelkordsed tdiendavad toendid

Vaidlustaja esitas 01.04.2016 komisjonile tdiendava kirja, kus jaab esialgses vaidlustusavalduses esitatud
seisukohtadele ning lisas jargmised taiendavad téendid.

Vaidlustaja soovib juhtida komisjoni tahelepanud hiljutisele 03.09.2015 Euroopa Kohtu lahendile C-
125/14, mis on antud vaidluse lahendamiseks darmiselt oluline. Euroopa Kohus leidis, et kui varasema
kaubamargi maine on tdendatud liidu olulises osas, mis vdib vastavalt olukorrale Uhtida (heainsa
lilkmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku
kaubamargi registreerimise taotlus, tuleb jareldada, et see kaubamark on omandanud maine liidus (p 25).

Vaidlustajale kuuluvad jargmised registreeritud EL kaubamargid:

McCafe, EL kaubamirk, reg nr 000058438, taotluse esitamise kuupdev 01.04.1996,

registreerimise kuupaev 25.11.1998, klassis 42;

McCafe, EL kaubamirk , reg nr 006870851, taotluse esitamise kuupdev 18.04.2008,

registreerimise kuupaev 11.03.2013 klassis 29 ja 30 (sh kohv ja kohvi aseained).
Eeltoodud kohtulahendist tulenevalt EL kaubamarkide puhul véib piisata sellest, kui on tdendatud maine
kas voi Uhes liikmesriigis selleks, et tuvastada maine olemasolu EL olulises osas. Samuti on kohus
selgitanud, et maine ei pea olema tdendatud liikmesriigis, kus vaidlus toimub. Vaidlustaja leiab, et antud
otsus on aarmiselt oluline kdesolevas vaidluses, kuna see vGimaldab vaidlustajal tugineda maine
olemasolule EL olulises osas ja selleks ei pea ilmtingimata tuginema maine olemasolule Eestis enne
taotluse esitamise kuupadeva 29.09.2009.

Eeltoodust tulenevalt esitab vaidlustaja tdiendavaid materjalid tdendamaks EL kaubamarkide reg nr
000058438 ja reg nr 006870851 maine olemasolu EL olulises osas.

Kaubamargi McCafe kasutamise geograafilist ulatust Euroopa Liidus tdendab vaidlustaja McCafe
kohvikute loeteluga (lisa 1-2). 31.12.2008 seisuga oli Euroopas 754 McCafe kohvikut ja 2009. a tuli juurde
veel 272 McCafe kohvikut. McCafe kohvikud olid taotluse esitamise hetkel 27’st Euroopa Liidu
lilkmesriigist 19'nes, mis teeb ile 70 % liikmesriikidest.

AUSTRIA

Esimene McCafe kohvik avati 2006. a ja selle I8puks oli Austrias 6 McCafe kohvikut. 2007. a arv tdusis
19’le, 2008. a oli juba 50 kohvikut ja 2009. a arv tdusis 109 kohvikuni.
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Alates avamisest kuni 2009. a septembrini kulutas McDonalds reklaamile 1497213EUR, millest vaid 2008.
a kulus 518659EUR. 2008. a McCafe kohvikutest saadud muigitulu oli 4301553EUR ja 2009 a —
11393504EUR. 2008. a suvel sooritatud turuuuring tuvastas, et 78 % kisitletust tundsid McCafe
kaubamarki.

ITAALIA

Esimene McCafe kohvik avati Milanos 2005 a. 2008. a oli Itaalias 72 McCafe kohvikut. 2009. a avati veel
23 McCafe kohvikut. Kdesolevale on lisatud loetelu Itaalias avatud kohvikutest koos asukohtadega, mis
kajastab laiaulatusliku geograafilist jaotust Itaalias (lisa 3-4). 2007 a. kasvas McCafe miitgitulu vdrreldes
eelmise aastaga 115 % ja 2008. a 34,9 % (lisa 5). Samuti on lisatud pildid Itaalia McCafe kohvikust, mis
on tehtud enne taotluse esitamise kuupieva 29.09.2009 (lisa 6-8). Lisaks on esitatud McCafe kohvikutes
kasutatavate meniude ja reklaamide materjalid (lisa 9).

BULGAARIA

2008. a oli Bulgaarias 2 McCafe kohvikut ja 2009. a I6puks oli neid juba 4. Kidesolevaga on lisatud
valjatrikid Bulgaaria McDonald’si kodulehelt www.mcdonalds.bg, mis arhiveeriti 15.09.2008 archive.org’i
poolt. www.archive.org on mittetulundusihing, mille eesmark on arhiveerida internetis asuvaid kodulehti
luues vGimaluse rdnnata ajas tagasi. Lisa 10 viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel
www.mcdonalds.bg oli McDonaldsi restoranide loetelus mainitud dra kaks McCafe kohvikut. Lisa 11
viitab asjaolule, et 15.09.2008 seisuga kodulehel www.mcdonalds.bg tutvustati McCafe kohvikut ja seal
miilidavaid tooteid.

[IRIMAA

Esimene kohvik avati 2002. a ja 2008. a I8ppuks oli lirimaal 6 McCafe kohvikut. Lisa 12 on artikkel lirimaa
kodulehelt www.breakingnews.ie, mis avalikustati 15.07.2002 esimese McCafe kohviku avamise puhul.
Lisa 13 on archive.org’i poolt 21.09.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.ie kodulehes avaldatud McCafe
kohviku kontseptsiooni tutvustus ja McCafe kohvi tutvustus.

LEEDU

Esimene kohvik avati 8.07.2009 Siauliais (lisa 14) ja teine kohvik 16.09.2009 Vilniuses (lisa 15).
LATI

Esimene kohvik avati 13.05.2009 Riias. Lisas 16 on ekraanitdmmis YouTube.com keskkonnas 15.05.2009
postitatud videost milles on ndha McCafe kohvikut selle avamise kuup&eval. Video McCafe kohviku
avamisest, vt https://www.youtube.com/watch?v=ghTSdEcQ8Ac

MALTA

Maltas oli 2008. a seisuga 3 McCafe kohvikut. Lisatud on artikel, mis ilmus uudiste portaalis
www.timesofmalta.com 25.02.2007, mis kajastab uue McCafe kohviku avamist Maltas (lisa 17).

POOLA

Poolas avati esimene McCafe kohvik 2008. a juulis ja aasta I8puks oli neid 4. 2009. a juba 6. Lisatud on
véljatrikk kodulehel www.warsawvoice.pl ilmunud artiklist, mis teavitab esimese McCafe kohviku
avamisest Poolas ja McCafe kohvikute kontseptsioonist (lisa 18). Lisaks eeltoodule on lisatud véljatriikk
McDonald’s Facebook.com lehelt, mis viitab McCafe kohvikule juba 2008. a (lisa 19).

PRANTSUSMAA

Esimene McCafe kohvik avati Pariisis 2004. a. Lisame loetelu McCafe kohvikutest, mis on avatud aastate
jooksul 2004 kuni 2009 (lisa 20-21). 2008. a seisuga oli Prantsusmaal 40 McCafe kohvikut ja 2009. a
jooksul avati veel 39 kohvikut.
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McCafe kohvikutest 2007. a (21 kohvikut) saadud miitigitulu oli 2100139EUR. 2008. a (40 kohvikuga) oli
mitigitulu 5171372EUR. 2009. a (79 kohvikuga) oli mutgitulu 8914550EUR.

Lisatud on 2008. a périt reklaammaterjal McCafe kohvi kohta (lisa 22). Turundusmaterjalid 2007. a (lisa
23). McCafe toodete pakendi tellimusjoonis, mis on tdhistatud kuupdevaga 29.12.2005 (lisa 24). Samuti
on lisatud hulga teisi reklaammaterjale, brosiiiire ja katalooge, mis kajastavad McCafe tooteid ja
turundust (lisa 25-30).

SAKSAMAA

Saksamaal on suurim McCafe kohvikute kontsentratsioon Euroopas. 2005. a oli Saksamaal vaid 7
McCafe kohvikut. Samas juba jargmise aasta (2006) mais avati Kdlnis sajas McCafe kohvik. 2008. a
seisuga oli Saksamaal 539 McCafe kohvikut ja 2009 — 656.

Lisatud on 2006. a september/oktoober ajakirjas FoodChain ilmunud artikkel ,McDonalds Germany*,
milles kirjeldatakse McCafe edu Saksamaal (lisa 31). 2006. a oli McCafe suuruselt teine kohvikute kett
Saksamaal. Teostatud turuuuringud tuvastasid, et 97 % kiilastajatest meeldib McCafe kohviku
kontseptsioon. Saksamaa McCafe kohvikute mudgitulu numbrid on juba varasemalt esitatud, kuid
mugavuse eesmargil on need lisatud veelkord (lisa 32).

Lisa 33 on archive.org’i poolt 31.01.2008 arhiveeritud www.mcdonalds.de kodulehes avaldatud McCafe
alamlehed ,McCafe”, ,,McCafe Produkte”, ,,McCafe H@ppy Hour”, ,,McCafe Winterwonne®.

UNGARI

Esimene McCafe avati juunis 2003. 2008. a oli juba 30 McCafe kohvikut ja 2009. a avati lisaks veel 5
kohvikut (lisa 34-35). Ungari McCafe kohvikute migitulud on toodud forintides (HUF) lisades 36-37.
Lisaks on esitatud mdned pildid McCafe kohvikust (lisa 38) ja archive.org’i poolt 01.10.2008 arhiveeritud
www.mcdonalds.hu kodulehes avaldatud McCafe reklaamist (lisa 39).

Vaidlustaja on varasemate seisukohtade ja tdenditega ning samuti kdesolevas taotluses esitatuga toonud
vdlja asjaolud, mis vdoimaldavad jareldada, et eelmainitud EL kaubamargid reg nr 000058438 ja reg nr
006870851 on omandanud maine Uhenduse territooriumi olulises osas kohviga seotud kaupade ja
kohvikutega seotud teenuste osas.

Eeltoodud asjaolude tuvastamine on oluline nii KaMS § 10 Ig 1 p 2 kui ka p 3 Giguskaitset valistavate
asjaolude tuvastamisel. KaMS § 10 Ig 1 p 2 puhul tuleb arvestada asjaoluga, et mainekate ja tuntud ning
seega korge eristusvdimega kaubamarkide puhul on suurendatud dravahetamise tdendosuse oht. Samas
KaMS § 10 Ig 1 p 3 puhul on maine olemasolu (iks eeldustest tuvastamaks, kas varasema kaubamargi
mainet vOi eristusviéimet voidakse hilisema kaubamargiga kahjustada voi ara kasutada.

Lisad:

McCafe kohvikute arvud 2008-2010;
McCafe kohvikute arvud 2008-2010 (Osaline tdlge EE);
McCafe Ristoranti;

McCafe restoranid (EE tdlge);

McCafée NDA;

con persone;

IMGP0O086;

senza persone;

. McCafe reklaamid ja meniii;

10. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria McCafe;
11. Web Archive 2008.09.15 Bulgaria McCafe 2;
12. BreakingNews.ie 15.07.2002 McCafe Ireland;

LN AEWN PR
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13. Web Archive 2008.09.21 Ireland McCafe;

14. Facebook 2009.07.16 Lithuania McCafe 3 (esimene McCafe Leedus);
15. Facebook 2009.09.04 Lithuania McCafe 3 (McCafe Vilnius);
16. Youtube.com 15.05.2009 McCafe Latvia;

17. TimesOfMalta.com 25.02.2007 (McCafe Malta);

18. TheWarsawVoice 30.07.2008 McCafe Poland;

19. Facebook 2008 Poland McCafe;

20. McCafé Restaurant List from 2004 to 2009;

21. McCafé Restoranid Loetelu alates 2004 kuni 2009 (EE tolge);
1. 22 4X3 McCafe;

22. Guide Galette des rois Infographie V6 def;

23. 18X7X29 50243 BAT;

24. Menu Board;

25. magnetiks;

26. CRT and depliant140x140;

27. Chevalets 120x160 - 3 versions 2008 janv;

28. Catalogue Com Mc café;

29. 120x176 McCafe 5e;

30. McDonald's Germany - FoodChain (september 2006);

31. Germany McCafe store count net sales and guest count 2012... 2014;
32. Web Archive 2008.01.31 Saksamaa McCafe;

33. McCafé 2003-2015;

34. McCafé 2003-2015 (tdlge EE);

35. McCafe _sales_GC_store_nr;

36. McCafe _sales_GC_store_nr (tdlge EE);

37. McCafe pildid;

38. Web Archive 2008.10.01 Hungary McCafe.

Taotleja vastus vaidlustaja 01.04.2016 esitatud tdiendavatele tdenditele

Taotleja jaab 20.08.2016 esitatud vastuses varasemalt esitatu juurde ja vastab Ulksnes vaidlustaja
01.04.2016 kirjale ja tdenditele.

Vaidlustaja tugineb Euroopa Kohtu kohtuasjas C-125/14 tehtud otsuse punktile 25, mille kohaselt, kui
varasema Uhenduse kaubamargi maine on téendatud liidu olulises osas, mis vdib vastavalt olukorrale
Uhtida Uheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud
hilisema siseriikliku kaubamargi registreerimise taotlus, tuleb jareldada, et see kaubamark on omandanud
maine liidus. Taotleja ei ndustu vaidlustusavalduse esitaja ldhenemisega — vaidlustusavalduse esitaja on
toélgendanud eelviidatud kohtuotsust valesti, jattes arvesse votmata kohtu samas otsuses antud vastuse
neljandale kiisimusele. Vastuses neljandale kiisimusele on kohus viidanud varasemale kohtupraktikale,
markides, et juhul, kui asjaomane avalikkus ei seosta varasemat Gihenduse kaubamarki hilisema siseriikliku
kaubamargiga, see tdhendab ei loo nende vahel seost, siis ei kasuta hilisema kaubamargi kasutamine
direktiivi 2008/95 artikli 4 16ike 3 mottes ebadiglaselt dra ega kahjusta varasema kaubamargi
eristusvbimet voi mainet. Kui eeldada, et varasem Uhenduse kaubamark on tundmatu selle liikmesriigi
asjaomasele avalikkusele, kus hilisema siseriikliku kaubamargi registreerimist on taotletud, mida tuleb
kindlaks teha eelotsusetaotluse esitanud kohtul, ei kasutaks siseriikliku kaubamargi kasutamine
pOhimotteliselt ebadiglaselt dra ega kahjustaks varasema kaubamargi eristusvbimet vOi mainet
(kohtuotsuse C-125/14 punktid 28 ja 29).

Kohus on otsuse C-125/14 punktis 31 taiendavalt markinud, et direktiivi 2008/95 artikli 4 13ikes 3 ette
nahtud kaitse kohaldamiseks peab varasema (ihenduse kaubamargi omanik tdendama, et hilisema

22



TOAK

kaubamargi kasutamine ,kasutaks ebadiglaselt dra voi kahjustaks varasema kaubamargi [eristusvéimet]
vBi mainet”, ning seetdttu tdendama kas seda, et tema kaubamarki direktiivi 2008/95 artikli 4 Idike 3
tahenduses tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse voi, kui see ei ole nii, seda, et esineb tdsine oht, et
selline rikkumine leiab tulevikus aset. Sellisel juhul peab hilisema kaubamargi omanik tdendama, et tema
nimetatud kaubamargi kasutamine on pdhjendatud.

K&iki eelnimetatud kaalutlusi arvestades on Euroopa Kohus oma otsuse nr C-125/14 punktis 34 leidnud,
et kui varasem Uihenduse kaubamark on omandanud maine liidu territooriumi olulises osas, mitte aga
selle liikmesriigi asjaomase avalikkuse seas, kus vastulause esemeks oleva hilisema siseriikliku kaubamargi
registreerimist on taotletud, vdib thenduse kaubamargi omanikule laieneda direktiivi 2008/95 artikli 4
|6ikes 3 ette nahtud kaitse, kui nimetatud avalikkuse éarilises mottes markimisvaarne osa teab seda
kaubamarki, loob selle ning hilisema siseriikliku kaubamargi vahel seose ning vGttes arvesse kdiki asjas
tahtsust omavaid tegureid, ihenduse kaubamarki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle satte
tdhenduses voi, kui see ei ole nii, esineb tdsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Vaidlustaja on lisanud kirjalikule vastusele 39 lisa selleks, et tdendada McCafe kohvikute leviku
geograafilist ulatust kdesolevas asjas vaidlustatava kaubamargi taotluse esitamise kuupaeva 29.09.2009
seisuga:

Lisa Dokument Kommentaarid

Lisad 1ja2 | McCafe arenguraport | 2008. a oli Euroopas 796 McCafe kohvikut, kuid Eesti Vabariigis
oli neid 0. McCafe kohvikuid ei olnud ka Eesti Euroopa Liitu
kuuluvates naaberriikides Soomes ja Latis. Rootsis oli vaid 1
McCafe kohvik.

Lisad 3 ja 4 Kohvikute nimekiri Vastavalt antud nimekirjale oli Itaalias 2008. a avatud 57
McCafe kohvikut. Vastavalt eelkasitletud lisas 1 toodud
andmetele oli Itaalias 2008. a avatud McCafe kohvikute arv 72.
Seega sisaldavad nimetatud lisad omavahel vastuolus olevaid
andmeid, mida ei saa usaldada. Lisad 3 ja 4 ei sisalda infot,
millest ndhtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest
ja/voi kaubamargist.

Lisa 5 McCafe ajalugu Itaalias | Nimetatud lisa sisaldab McCafe kohvikute teatud suhtelisi
arengusuundi, mis ei ole kdesoleva vaidluse lahendamisel
asjakohane. Lisa ei sisalda informatsiooni, millest ndhtuks Eesti
tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamirgist.

Lisad 6, 7 ja | Fotod McCafe | Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
8 kohvikust vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta
nimetatud fotodega tdendada. Materjalist ei ndhtu, et Eesti
tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud fotodest teadlikud.

Lisa 9 Tootefotod Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta
nimetatud fotodega tdendada. Fotod sisaldavad télkimata
vOorkeelset teksti, mille téhendus jaab taotlejale arusaamatuks.
Materjal ei sisalda infot selle kohta, kus, millal ja kui sageli neid
fotosid on kasutatud. Asjaomane pdf fail on loodud 31.03.2016,
so kdesolevast asjas vaidlustatud kaubamargist hiljem.

Lisad 10, 11 | Valjatrikid veebilehelt | Nimetatud lisad sisaldavad tdlkimata voorkeelset teksti, mille

“WayBackMachine” tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks.

Lisa 12 Viljatrikk artiklist, mis | Nimetatud lisa ei sisalda informatsiooni, millest ndhtuks Eesti
puudutab esimese | tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v3i kaubamérgist.
McCafe kohviku

avamist lirimaal
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Lisa 13 McCafe kohviku | Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
tutvustus vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta
nimetatud materjaliga tdendada. Lisa ei sisalda informatsiooni,
millest ndhtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest
ja/voi kaubamargist.

Lisad 14 ja | Valjatrikid Facebookist | Kdnealused kohvikud avati vahetult enne kdesolevas asjas

15 — esimene McCafe | vaidlustatud kaubamargi registreerimistaotluse esitamise
kohvik Leedus avati | kuupdeva (29.09.2009). Materjal ei sisalda infot, mis annaks
16.07.2009 ja teine | alust arvata, et Eesti tarbijad olid 29.09.2009 nimetatud
04.09.2009 kohvikute avamisest teadlikud.

Lisa 16 Viljatrikk Youtube-ist, | Nimetatud lisa sisaldab tdlkimata vGorkeelset teksti, mille
sisaldab McCafe | tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks. Samuti ei sisalda see
kaubamargi kujutist infot, millest nahtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe

kohvikutest ja/v&i kaubamargist.

Lisa 17 Viljatrikk artiklist, mis | Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate
puudutab McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v8i kaubamargist.
kohvikut Maltal

Lisa 18 Valjatrikk artiklist, mis | Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate
puudutab McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamargist.
kohvikut Poolas

Lisa 19 Valjatriikk Facebookist Nimetatud lisa sisaldab tdlkimata voorkeelset teksti, mille

tahendus jaab taotlejale arusaamatuks.

Lisad 20 ja | Nimekiri Prantsusmaal | Antud lisa ei sisalda infot, millest ndahtuks Eesti tarbijate

21 avatud McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamargist.
kohvikutest

Lisa 22 McCafe reklaam Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate

teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v3i kaubamargist.

Lisa 23 McCafe reklaam Nimetatud lisa sisaldab tolkimata vGorkeelset teksti, mille

tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks.

Lisad 24, 25 | McCafe pakendi | Nimetatud lisad ei sisalda infot, kus ja millisel eesmargil on need

ja28 joonis; meniili; toodete | loodud ja kas nimetatud materjale on kunagi avalikult
nimekiri kasutatud.

Lisad 26, 27 | Toodete nimekiri; | Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate

ja30 menad teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v8i kaubamargist.

Lisa 29 Kataloog Nimetatud lisa sisaldab t6lkimata vGorkeelset teksti, mille

tdhendus jaab taotlejale arusaamatuks. Materjali osas puudub
info selle kohta, et seda oleks kunagi avalikult kasutatud.

Lisad 31, 32,

Valjatrikk artiklist, mis

Antud lisa ei sisalda infot, millest nahtuks Eesti tarbijate

33 puudutab McCafe | teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi kaubamargist.

kohvikuid Saksamaal
Lisad 34, 35, | Ungarit puudutav | Antud lisa ei sisalda infot, millest ndahtuks Eesti tarbijate
36 ja 37 statistika teadlikkus McCafe kohvikutest ja/v3i kaubamargist.
Lisad 38 ja | McCafe kohviku fotod | Vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, milliseid kdesoleva
39 vaidluse lahendamise kontekstis olulisi asjaolusid soovib ta

nimetatud materjaliga tdendada. Ei ole teada kus, millal ja kui
sageli neid fotosid on kasuta- tud. Lisa ei sisalda infot, millest
ndhtuks Eesti tarbijate teadlikkus McCafe kohvikutest ja/vdi
kaubamargist.
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Esitatust ndahtuvalt ei ole vaidlustaja esitanud t6endeid, mis kinnitaksid vaidlustaja vaiteid Eesti tarbijate
teadlikkuse kohta McCafe kohvikutest ja/v8i kaubamargist 29.09.2009 seisuga. Vaidlustaja sellesisuline
argumentatsioon on paljasdnaline.

Taotleja viitab, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale voib (ihenduse kaubamargi omanikule laieneda
direktiivi 2008/95 artikli 4 13ikes 3 ette ndhtud kaitse (analoogne KaMS § 10 Ig 1 p 3 ettendhtud kaitsega),
kui nimetatud avalikkuse arilises mottes markimisvaarne osa teab seda kaubamarki, loob selle ning
hilisema siseriikliku kaubamargi vahel seose ning vottes arvesse kdiki asjas tahtsust omavaid tegureid,
Uhenduse kaubamarki tegelikult ning vastaval hetkel rikutakse selle satte tdhenduses voi, kui see ei ole
nii, esineb tdsine oht, et selline rikkumine leiab tulevikus aset.

Kuna McCafe kaubamirgid ei olnud Eesti tarbijate hulgas tuntud, ei olnud neil 29.09.2009 seisuga ka labi
kasutuse tugevnenud eristusvdimet. Seega ei esine vastandatavate kauba-markide vahel ka nimetatud
dravahetamise tOendosust suurendavat tegurit KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamise aspektist, st
vastandatavatel kaubamarkidel on harilik eristusvdoime ja neil puudub maine.

Nimetatut on kinnitanud ka Leedu Riigikohus oma 05.07.2016 otsuses kdesolevaga analoogses asjas nr
e3K-3-350-219/2016, millega kohus tiihistas alama astme kohtu otsuse ja tuvastas kohtuotsuse punktis
43, et konealuseid kaubamarke ei saa hinnata &dravahetamiseni sarnasteks. Kohus margib, et:
Apellatsioonikohus, kes oli teinud teistsuguse otsuse, on ebadigesti télgendanud ja rakendanud
registreeritud kaubamdrgi tiihistamist puudutavaid sétteid, kaldunud kérvale Euroopa Kohtu praktikast
ega ole pohjendamatult votnud arvesse hageja kaubamdrgi kujundusliku osa téhtsust ja selle moju
vlrrelduna kostja sénalise kaubamdrgiga (vt Lisa).

Lisa: Tolge Leedu Riigikohtu 05.07.2016 otsusest kohtuasjas nr e3K-3-350-219/2016.

Vaidlustaja Ioplikud seisukohad

Vaidlustaja esitas 28.11.2016 I6plikud seisukohad, milles jaab esialgses vaidlustusavalduses ja taiendavalt
esitatud kirjalike seisukohtade ning neid téendavate dokumentide juurde.

Taotleja Ioplikud seisukohad

Taotleja esitas 29.12.2016 I6plikud seisukohad, milles jadb kdige varasemalt esitatu juurde.

Komisjon alustas asjas nr 1448 I6ppmenetlust 16.03.2017.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tGendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu
rahuldamisele.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamargi Maeboffee 3 in 1 + kuju registreerimine klassis 30 kaupade
lahustava kohvi segud osas rikub varasemat kaubamargidigust ja on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2 ja
§101g 1 p-ga 3.

KaMS § 10 Ig1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne vdi sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete v&i samaliigiliste kaupade voi teenuste tahistamiseks,
kui on toendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine
varasema kaubamargiga.

KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa Giguskaitset kaubamark, mis on identne v&i sarnane varasema
registreeritud voOi registreerimiseks esitatud kaubamargi voi valdavale enamusele Eesti elanikkonnast
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tuntud kaubamargiga, millel on diguskaitse teist liiki kaupade voi teenuste tahistamiseks, kui hilisema
kaubamargiga voidakse ebaausalt dra kasutada voi kahjustada varasema kaubamargi mainet voi
eristusvéimet, mis oli omandatud hilisema kaubamargi registreerimise taotluse esitamise kuupaevaks voi
prioriteedikuupaevaks.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamargi Maeboffee 3 in 1 + kuju dravahetamise tdendosust varasemate
kaubamarkidega MCcCAFE, vorreldes neid Uldiselt, vBttes arvesse kdiki tegureid, mis esitatud materjalide
pdhjal on asjakohased. Uldine hinnang kaubamarkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse
Gle tugines antud juhul kaubamarkide Uldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide
arvestamisega. Komisjon leiab, et vorreldavate kaubamarkide dravahetamise téendosus séltub nende
kaubamarkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja
asendist ning nende tahtsusest kaubamarkide koosseisus.

Kuna kaubamark MaeGoffee 3 in 1 + kuju on kombineeritud kaubamérk, mis sisaldab sdnalist osa MacCoffe
koos arvsdnalise osaga 3in1 ja kujunduslikku osa, ning vastandatavad varasemad vaidlustaja
kaubamargid McCAFE koosnevad ainult sénast, siis vBrreldavate kaubamarkide puhul tuleb sdnalist osa
pidada eristusvoimelisemaks kui kujutisosa ning kdesoleval juhul kaubamarkide sarnasust saab anallitsida
nende sOnalistest osadest lahtuvalt, arvestades muidugi ka kujutislikke elemente.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubaméargis MacGoffee 3in1 + kuju on séna MacCoffee kasutatud
domineerival kujul, mis tarbija silmis toimib kaubamargina. Olgugi, et lisaks on kujundatud kohvi tass
kohviga, mis on paigutatud kohviubade vahele ja selle kdrval on kujundatud ovaal mille sees on kirjas 3 in
1, on sdna MacCoffee &ravahetamiseni sarnane varasemate sdnaliste kaubaméarkidega McCAFE.
Ulejadnud taotleja kaubamargi kujunduslikud elemendid ei ole domineerivad ja kirjeldavad toodet. Tahis
3 in 1 tahendab kolm Uhes ning viitab lahustuva kohvi komponentidele. Samuti on viited kolm (ihes voi
kaks tihes laialt levinud ning oma olemuselt antud toodete puhul eristusvdimetud. Kohvi tassi kujutis ja
kohvioad ei ole eristusvdimelised tahised lahustuva kohvi joogi (muuseas, taotleja ei tahista kaubamargiga
kohvi jooki, vaid lahutuva kohvi pulbrit) tdhistamiseks. Seetéttu puudub nendel elementidel tahtsus
kaubamargitaotluse véimalikul eristamisel varasemast vaidlustaja kaubamargist.

Komisjon ei ole sellega ndus ja juhib tahelepanu Euroopa Kohtu praktikale, milles réhutatakse kaubamargi
terviktdhenduse olulisust, st, et kui kaubamark on moodustatud mitmest sGnalisest osast ja lisaks veel
kujunduslikest elementidest, siis kirjeldavuse tuvastamiseks peab kirjeldav olema mark tervikuna, mitte
ainult domineeriv sOna eraldi vottes. Lahtuvalt Euroopa Kohtu praktikast on komisjoni arvates selge, et
tahise Macboffe® 3in 1 + kuju kaubamirgina funktsioneeriv osa ei ole pelgalt sdna MacCoffee +
mittekaitstavad arvsdnaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujunduslikud elemendid, vaid konkreetne tahis
MacGoffe8 3in 1 + kuju tervikuna. Komisjoni hinnangul omab sdnale MacCoffee lisatud ovaalis olev
arvsonaline kombinatsioon 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid: kohvitassi kujutis, milles on aurav kohv,
kohvioad ja logo kohvitassil ning kohvitassist tGusva auru kujutis kaubamargi teise sona Coffee esimese
tahe kohal olulist kaalu taotleja kaubamargi varasemast kaubamargist eristamisel. Komisjon leiab, et sGna
MacCoffee, millele on lisatud arvsdnaline kombinatsioon 3 in 1 kujutuslike elementide taustal on iseseisev
tahis ja tdhiste vastandamisel tuleb lahtuda tahisest kui tervikust. Seega on komisjoni arvates taotleja
tahis MacCoffee 3 in 1 + kuju tervikuna erinev vastandatavast tihisest MCCAFE.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamirgid McCAFE ja MaeGoffee 3 in 1 + kuju on visuaalselt sarnased,
sest molema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sdonad McCAFE ja MacCoffee. Komisjon leiab,
et visuaalne sarnasus kaubamarkide MCCAFE ja tihise MacGoffe8 3 in 1 + kuju vahel puudub. Vaidlustatud
kaubamargi sOnaline osa on varasemate tahiste sdnast selgelt pikem, selles sisaldub enam eristatavaid
elemente, erisuurused tdhed on kujutatud spetsiifilises kirjastiilis, ning koheselt on margatav
topelttahtede sisaldumine kaubamargis. SeetSttu sisaldab isegi vaidlustatud kaubamargi sGnaline osa,
jattes korvale arvsonalise kombinatsiooni 3 in 1 ja kujutuslikud elemendid, erisusi, mis ei jaa tarbijatele
markamata ja mis muudavad vaidlustatud kaubamargi lildmulje varasematest tdhistest erinevaks.
Eelkirjeldatud erisused kaubamarkide sdnalistes elementides on tajutavad ka foneetilisest aspektist, kuna
vaidlustatud kaubamark kélab pikemalt sisaldades ka elementi 3 in 1.
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Vordlusalused kaubamargid on rohkem voi vdahem seotud kohviga, kuid komisjon leiab, et
kontseptuaalsest aspektist on nende tdhendused siiski erinevad. Varasemad tahised viitavad kohvikule,
kus pakutakse kohvikuteenuseid, siis vaidlustatav kaubamark viitab konkreetselt kohvi valmistamiseks
vajalikule lahustuvale kohvipulbrile ja selle turustamisele. Kohvi saab alles siis, kui see pulber lisatakse
kohvitassis olevale kuumale veele.

Seega kokkuvétvalt leiab komisjon, et vastandatavad kaubamargid on visuaalselt erinevad ja omavad
foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jaa tarbijatel kaubamarkide tGldmuljetes markamata.

KaMS § 10 1g 1 p 2 kohaldamise teiseks eeltingimuseks on asjaomaste kaupade identsus voi samaliigilisus.

Esitatud materjalide pohjal leiavad nii vaidlustaja kui taotleja, et teenuste ja kaupade sarnasuse
hindamisel tuleb arvesse votta kdiki nende teenuste ja kaupade vahelist seost iseloomustavaid tegureid,
sh teenuste ja kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi, seda, kas teenused voi kaubad konkureerivad
Uksteisega vOi tdiendavad (ksteist ning samuti tuleb arvesse votta naiteks teenuse ja kauba
levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavaparase paritoluga seonduvat.

Vaidlustaja ja taotleja on erinevatel seisukohtadel selles, kuidas nimetatud kriteeriume tuleb kohaldada
Uhelt poolt vaidlustaja kaubamarkidega kaitstud klassi 43 teenuste restoranide ja muude ettevitete voi
asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis s66kide ja jookide pakkumise valdkonnas;
kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja miiiik, klassi 42 teenuste restoranide ja muude ettevotete
vGi asutuste teenused, mis tegutsevad tarbimisvalmis séékide ja jookide pakkumise valdkonnas;
kaasaviidavate toidukaupade valmistamine ja miilik, klassi 30 kaupade vdileivad, lihavdileivad,
sealihavéileivad, kalavéileivad, kanavdileivad, kiipsised, leivad, Sokolaad, kohv, kohvi aseained, tee, sinep,
kaeratoidud, kondiitritooted, kastmed, maitseained, suhkur ja klassi 29 kaupade lihast, sealihast, kalast ja
kanalihast valmistatud tooted, konserveeritud ja kiipsetatud puuviljad ja aedviljad, munad, juust, piim,
piimatooted, marineeritud aedviljad, magustoidud ning teiselt poolt taotleja kaubamargiga kaitstava 30
klassi kauba lahustuva kohvi sequd vordlemisel.

Komisjon teostas esitatud materjalide pdhjal kaitstavate teenuste ja kaupade vordlusanaliilsi ja leidis, et
vaidlustaja kaubamarkidega tadhistatavateks teenusteks ja kaupadeks on toitlustus- teenused ja
toidukaubad (mille hulka kuulub ka kohvikus tellimise p&hjal valmistatud kohv), mida pakutakse peamiselt
kohvikutes (kogu esitatud tdendusmaterjal on seotud MCcCAFE kohvikutega). Samas kui taotleja
kaubamargiga tahistatavaks kaubaks on kohvi valmistamiseks toodetud ja selleks kasutatav toode
nimetusega lahustuva kohvi segud, mida pakutakse koikjal toidukaupu mudivates kauplustes, ja millest
saab toidukaup ehk kohv lahustuva kohvisegu lisamisel kohvitassis olevale kuumale veele. Seega
kaubamarkidega kaitstavad teenused ja kaubad on erinevad.

Kuna kaubamarkidega kaitsatavad teenused/kaubad on eriliigilised ja nende levitamisviisid ehk
turustuskanalid on erinevad, siis see omakorda veelgi suurendab nimetatud kaubamarkide eristatavust.
Seega komisjoni hinnangul ei ole taotleja kaubamargi registreerimine vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2.

Mis puutub taotleja kaubamargi vastuolu KaMS § 10 Ig 1 p 3, siis komisjon tuvastas, et vaidlustaja poolt
komisjonile esitatud suuremahulistes materjalides puuduvad siiski tdendid selle kohta, mis annaks alust
arvata, et taotletav kaubamark kasutaks &ra varasemate kaubamarkide vaidetavat mainet voi
eristusvéimet voi kahjustaks seda voi hilisema kaubamargi kasutamise tagajarjel on muutunud nende
kaupade voi teenuste, mille jaoks varasem kaubamark registreeriti, keskmise tarbija majanduslik
kditumine, voi esineb tdsine oht, et selline muutus tulevikus toimub. Sellest tulenevalt komisjon ei
analGiusinud vaidlustaja esitatud tdendeid varasemate MCCAFE kaubamirkide tuntusest ja mainest
Eestis 29.09.2009 kuupdeva seisuga ja ei pidanud vajalikuks hinnata taotleja kaubamargi registreerimise
Oigusparasust tdiendavalt veel viidatud KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt.
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Tulenevalt eeltoodust, vottes aluseks to6stusomandi diguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS § 10
lg 1p2jap3, komisjon

otsustas:
Jatta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust
menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, vdib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse
avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud,
joustub komisjoni otsus kolme kuu méddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vota hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata voi [6petab menetluse
otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse jéustumise hetkest, kui kohtumaarusest
ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots T. Kalmet E. Sassian
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