JUSTIITSMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1698-0

Tallinnas 29. mail 2018. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus Tahepdld
vaatas kirjalikus menetluses labi Viking Outdoor Footwear AS (Luhrtoppen 2, N-1470 Lgrenskog, NO)
vaidlustusavalduse kaubamargi , VIKING LOTTO+kuju” (kaubamargitaotlus nr M201200487) klassis 25 AS
EESTI LOTO nimele registreerimise otsuse tihistamiseks.

Vaidlustusavaldus on véetud toédstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon)
menetlusse nr 1698 all. Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolinik Anna Kosar.

| Asjaolud ja menetluse kaik

Patendiamet on v6tnud vastu otsuse registreerida kaubamark ,,VIKING LOTTO+kuju” (kaubamargitaotlus
nr M201200487) AS EESTI LOTO nimele. Vaidlustusavalduse kontekstis omab kdesolevas asjas tahtsust
kaubamargi registreerimine Nizza klassifikatsiooni klassis 25 loetletud jargmiste kaupade suhtes:

Klass 25: Roivad, jalatsid, peakatted.
Kaubamargi registreerimise otsuse on vaidlustanud Viking Outdoor Footwear AS (edaspidi vaidlustaja).

Il Vaidlustaja pohiseisukohad

Vaidlustaja on arvamusel, et kaubamargi taotluse nr M201200487 ,,VIKING LOTTO + kuju“ registreerimine
klassis 25 kaubamargitaotlusel margitud kaupade osas on vastuolus kaubamargiseaduse (KaMS) § 101g 1
punktidega 2 ja 3 ning Ig-ga 2.

Vaidlustaja loodi juba 1920. a ning tanaseks on tema tootevalik lai ning kasutusel Gle maailma, s.h Eestis.
Vaidlustaja nimele on varasemalt registreeritud jargmised kaubamargid:

e Rahvusvaheline kaubamark 0966766 "VIKING + kuju" (registreeringu kuupdev 24.04.2008,
konventsiooniprioriteet 06.11.2007) klassides:

Klass 9 "Shoes and boots for protection against accidents, irradiation and fire";

Klass 25 "Footwear".

¢ Euroopa Liidu kaubamark reg nr 004300844 ,VIKING” (taotluse esitamise kuupaev 21/03/2005) klassis:
Klass 25 "Saapad, valisjalatsid".

Vaidlustaja ulalviidatud kaubamargid on KaMS § 11 Ig 1 p 4 ja 6 tdhenduses varasemad registreeritud
kaubamargid. Vaidlustaja on tegutsev llemaailmselt, mistdttu on ka tema kaubamargid tlemaailmse
geograafilise levikuga, mistdttu voib eeldada, et ka nimetatud kaubamark on tuntud asjaomasele
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avalikkusele tile maailma ning suure maine ja eristusvdimega ning seda ka Eestis. Eelnevat tdendab ka
asjaolu, et juba 2006. aastal miiis vaidlustaja Euroopas enam kui 2 miljonit toodet.

Vaidlustajale kuulub nii varasem sdnamark kui ka varasem kombineeritud kaubamark, mis kdik sisaldavad
Uhte ja ainust sonalist elementi ,VIKING”. Taotleja registreerimiseks esitatud kaubamark on
kombineeritud kaubamark, mis sisaldab samuti sdnalist osa ,,VIKING” ja sellele lisatud kaubamargitaotleja
tegevusvaldkonda kirjeldavat sdnalist osa ,,LOTTO". Vaidlustaja kaubamargid koosnevad (ihest sdnalisest
osast ,,VIKING". Taotleja registreerimiseks esitatud tdhise koosseisu kuuluv taotleja tegevusvaldkonnas
eristusvdimetu ning kirjeldav s6na ,,LOTTO" ei oma olulist kaalu markide erinevaks muutmisel. Jarelikult
tuleb kaubamarkide vordlemisel aluseks vétta sdnaline osa ,, VIKING“.

Vorreldavate terviktadhiste eristusvéimeline sona ,VIKING” on identne. Vaidlustaja varasemate
kaubamarkide sdnaline osa sisaldub tervikuna taotleja registreerimiseks esitatud kaubamargis. Jarelikult
ka kdesoleval juhul saab 6elda, et vorreldavad kaubamargid on sarnased. Vorreldavate tahiste ingliskeelne
sdnaline osa ,VIKING" tidhendab eesti keeles ,viiking", mis on OS jargi varakeskaja normanni mereretkleja.
Kdnealustel markidel moodustab eristusvdimelise, s.o tarbijale meeldejaava sonalise osa, séna ,,VIKING".
Tulenevalt eeltoodust vGib 6elda, et virreldavate kaubamarkide domineerivad ning eristusvoimelised
sdnad on identsed.

Vorreldavad kaubamargid on foneetiliselt dravahetamiseni sarnased. Vaidlustaja varasem kaubamark
sisaldub tervikuna taotleja hilisemas kaubamargis. Seega vdib kindlalt vaita, et vaidlustaja ning taotleja
kaubamarkide haaldus on dravahetamiseni sarnane.

Koige lldisemalt on vorreldavate kaubamarkide kaupadeks esemed, mida kasutatakse keha katmiseks.
Nimelt, vaidlustaja kaubamarkidega on hdlmatud klass 25 kaubad ,jalatsid, saapad, valisjalatsid" ja klass
9 kaubad ,kaitsejalandud ja -saapad, sh kiirgus- ja tulekindlad". Taotleja registreerimiseks esitatud
tahisega on hdlmatud muuhulgas klass 25 kaubad ,roivad, jalatsid, peakatted". On ilmne, et taotleja
registreerimiseks esitatud tdhisega hdlmatud kaubad ,jalatsid" on identsed vaidlustaja varasemate
kaubamarkidega hélmatud klass 9 ja 25 kaupadega. Taotleja registreerimiseks esitatud tdahisega h6lmatud
klass 25 kaubad ,rdivad; peakatted" on samaliigilised vaidlustaja klass 9 ja 25 kaupadega.

Kuivord kaesoleval juhul on vérreldavad kaubamargid omavahel osaliselt identsed ja kaubad tervikuna
samaliigilised ning vaidlustaja kaubamargid on saavutanud turul tuntuse, siis on ilmne, et eksisteerib suur
toendosus kaubamarkide dravahetamiseks.

Seoses KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaldamisega leiab vaidlustaja, et tema ,,VIKING” kaubamargid on mainega
kaubamargid. Vaidlustaja ,VIKING” kaubamarkidel on korge maine klass 25 kaupade osas.
Kaubamargitaotlejal voib seevastu olla selge ja tdsine huvi kohandada seda kujundit ja mainet oma
kaupade reklaamimiseks, kasutades selleks seost vaidlustaja , VIKING” kaubamarkide hea mainega.
Vaidlustaja ,VIKING” kaubamadargi maine ebaausat drakasutamist saab kdasitleda kui varasema margi
kuvandi ja maine ning muude omaduste seadusevastast omandamist, mis tilekantuna kaubamargitaotleja
kaubamargile ,,VIKING LOTTO" mdjutab tarbijaid positiivselt valima ka selle tootja kaupu.

Vaidlustaja leiab, et tulenevalt taotleja tegevusalast (hasartmangud, tdpsemalt loto) ning Uhtlasi
registreerimiseks esitatud tdhisega , VIKING LOTTO + kuju" kontseptuaalsest olemusest (tdhise sees on
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otsene viide sellega osutatavale pdhiteenusele e. lotoméangule), ei ole klassi 25 kaubad taotleja
kaubamargis Uldse asjakohased. Nimelt, taotleja kodulehel on informatsioon, et ,Viking Lotto” on Taani,
Rootsi, Norra, Soome, Islandi, Liti, Leedu ja Eesti Gihine lotomang. Uhtlasi, taotleja pdhitegevusalaks on
hasartmangude ja kihlvedude korraldamine. Ulaltoodu niitab selgelt, et taotleja konkreetne ning tegelik
huvi on hasartmangude korraldamine, mitte aga jalatsite, roivaste vdi peakatete valmistamine. Tulenevalt
eeltoodust on vaidlustaja arvates ilmne, et taotleja tegelikuks huviks ei ole klassi 25 kaubad.

Erinevused vorreldavate kaubamarkide vahel on niivord minimaalsed, mille tottu esineb suur tdendosus,
et ka koige tahelepanelikum tarbija v&ib vaidlusalused téhised dra vahetada voi assotsieerub vaidlustatav
kaubamargitaotlus vaidlustaja varasemate kaubamarkidega, mille tulemusena vdivad tarbijad
vaidlustatud kaubamargiga tahistatud kaupu ekslikult pidada samast ettevottest vdi omavahel
majanduslikult seotud ettevottetest parinevaks.

Arvestades koike eeltoodut, leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda 0Oiguskaitse
kaubamargitaotlusele M201200487 ,VIKING LOTTO + kuju“ klassi 25 kaupade osas on seadusevastane,
kuna antud juhul esinevad kaubamargi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamargi
registreerimine rikub ja piirab vaidlustaja varasemaid kaubamargiodigusi.

Ill Taotleja pohiseisukohad

Taotleja ei ole apellatsioonikomisjoni menetluses osalemisest teatanud ega seisukohti esitanud.

IV Vaidlustaja 10plikud seisukohad

Vaidlustaja jai 10plikes seisukohtades vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

V Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, anallisinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid
téendeid kogumis ja vastastikuses seoses, margib jargmist.

Kdesolevas asjas leiab vaidlustaja, et kaubamaérgi ,VIKING LOTTO + kuju“ (kaubamargitaotluse
nr M201200487) registreerimine on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 punktidega 2 ja 3. Vaidlustusavalduse
kohaselt rikub taotleja kaubamargi registreerimine vaidlustaja kaubamarkidest ,VIKING + kuju”
(rahvusvaheline kaubamaérk reg nr 0966766) ja , VIKING” (Euroopa Liidu kaubamark reg nr 004300844)
tulenevaid subjektiivseid digusi.

KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaselt diguskaitset ei saa kaubamark, mis on identne v&i sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete voi samaliigiliste kaupade vai teenuste tahistamiseks,
kui on tdendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine
varasema kaubamargiga. KaMS § 10 Ig 1 p 3 kohaselt diguskaitset ei saa kaubamark, mis on identne véi
sarnane varasema registreeritud voi registreerimiseks esitatud kaubamargi voi valdavale enamusele Eesti
elanikkonnast tuntud kaubamargiga, millel on diguskaitse teist liiki kaupade voi teenuste tahistamiseks,
kui hilisema kaubamargiga vGidakse ebaausalt ara kasutada voi kahjustada varasema kaubamargi mainet
vOi eristusvoimet, mis oli omandatud hilisema kaubamargi registreerimise taotluse esitamise kuupaevaks
vOi prioriteedikuupaevaks.
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Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tahiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise
sarnasuse osas peab dravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tGendosuse igakiilgne hindamine
rajanema Uldmuljele, vottes eelkdige arvesse kaubamarkide eristavaid ja domineerivaid elemente.
Euroopa Kohtu praktika kohaselt segiajamise tdendosuse igakiilgsel hindamisel on otsustav roll sellel,
kuidas asjaomaste kaupade voi teenuste keskmine tarbija kaubamarke tajub. Keskmine tarbija tajub
kaubamarki tervikuna ega uuri selle eri detaile. Tarbijal Gldjuhul puudub vdimalus marke Gheaegselt
vaadelda ning nad peavad usaldama oma malus talletatud pilti varasemast margist.

Vorreldavate kaubamarkide reproduktsioonid on jargmised:

Vaidlustaja kaubamargid Taotleja kaubamark

VIKING V'K’NG % Lo‘n'o
LovikiInG

Tulenevalt td6stusomandi diguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TOAS) & 51 Ig-st 4 ja § 54 Ig-st 5 ei
ole see, et taotleja ei ole esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, vaidlustusavalduse
menetlemist ja otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Vaidlustaja on toendanud, et tema llalviidatud kaubamargid on KaMS § 11 Ig 1 p 4 ja 6 tdhenduses
varasemad registreeritud kaubamargid. Vaidlustaja ei ole andnud kaubamargitaotlejale luba kaubamargi
,VIKING LOTTO" registreerimiseks Eestis klassi 25 kaupade osas (KaMS § 10 Ig 2). Apellatsioonikomisjon
ndustub vaidlustusavalduses esitatud vastandatud kaubamarkide &ravahetamiseni sarnasuse
pohjendustega. Apellatsioonikomisjon margib kokkuvotvalt, et vaidlustaja kaubamargid sisalduvad
tdielikult taotleja kaubamargi algusosas, mis on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnased ning
jaavad tarbijatele hasti silma. Tahiste erinevused ei neutraliseeri markide meeldejaavaid sarnasusi. Seega
vorreldavad kaubamargid on sarnased. Kdige lldisemalt on vorreldavate kaubamarkide kaupadeks
esemed, mida kasutatakse keha katmiseks. Vaidlustaja kaubamarkidega on hélmatud klass 25 kaubad
»jalatsid, saapad, valisjalatsid" ja klass 9 kaubad ,kaitsejalandud ja -saapad, sh kiirgus- ja tulekindlad".
Taotleja registreerimiseks esitatud tahisega on hdolmatud muuhulgas klass 25 kaubad ,rdivad, jalatsid,
peakatted". Taotleja registreerimiseks esitatud tdhisega hélmatud kaubad ,jalatsid" on identsed
vaidlustaja varasemate kaubamarkidega hdlmatud klass 9 ja 25 kaupadega; taotleja registreerimiseks
esitatud tahisega hélmatud klass 25 kaubad ,,réivad; peakatted" on samaliigilised vaidlustaja klass 9 ja 25
kaupadega.

Lahtudes eeltoodust, kuna vorreldavad kaubamargid on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnased,
tahiste domineerivad algusosad on identsed, markidega kaitstavad kaubad on osaliselt identsed ja
samaliigilised, siis eksisteerib kaubamarkide dravahetamise, sh assotsieerumise oht KaMS §101g 1 p 2
alusel. Samuti ndustub apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduses kaalutlustega KaMS & 10 Ig 1 p 3
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kohaldamise ning varasemate kaubamarkide maine drakasutamise analiilisiga ning ei pea vajalikuks neid
tdiendavalt korrata.

Apellatsioonikomisjon vdtab otsuse tegemisel arvesse, et kaubamargi VIKING LOTTO + kuju taotleja ei ole
teatanud soovist osaleda vaidlustusavalduse labivaatamisel ning ei ole esitanud menetluse kaigus
seisukohti vaidlustusavalduse ning kaubamargi registreerimise kohta, mis apellatsioonikomisjoni
hinnangul naitab kaubamargiomaniku huvi puudumist tahise registreerimise suhtes. Kuivord taotleja ei
ole vaidlustusavalduse menetluse kestel menetluses osalemise digust kasutanud ega vastuvaiteid
vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, siis jareldab apellatsioonikomisjon sellest, et taotleja on
vaidlustusavaldusega ndustunud ega soovi sellele vastu vaielda vdi on kaotanud huvi vaidlustatud
kaubamarki kaitsta. Apellatsioonikomisjon leiab, et kdesoleval juhul saab eeldada, et taotleja on omaks
votnud vaidlustaja vaited, et kaubamargi,, VIKING LOTTO + kuju“ klassis 25 taotleja nimele registreerimise
osas esinevad KaMS § 10 Ig 1 punktides 2 ja 3 satestatud Giguskaitset valistavad asjaolud (vt analoogia
korras ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 Ig 4).

Lahtudes eeltoodust ja juhindudes toostusomandi diguskorralduse aluste seaduse § 61 1g 1, KaMS § 10 Ig
1 punktidest 2 ja 3 ning § 41 Ig-st 3 apellatsioonikomisjon

otsustas:

vaidlustusavaldus rahuldada, tuvastada kaubamargi ,,VIKING LOTTO + kuju“ (taotlus nr M201200487)
Oiguskaitset vdlistava asjaolu olemasolu klassi 25 kaupade osas, tiihistada nimetatud kaubamargi
registreerimise kohta tehtud Patendiameti otsus ning kohustada Patendiametit jitkama menetlust
komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust
menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, vdib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamargi
Oiguskaitset valistava asjaolu vdi selle puudumise kindlakstegemiseks 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:

P. Lello R. Laaneots M. Tahepdld



