MAJANDUS—- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 804-0

Tallinnas, 25. veebruaril 2008.a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisu Beilo (eesistuja), Evelyn Hallika

ja Kirli Ausmees, vaatas kirjalikus menetluses Bbsti aritihingu OU Pdltsamaa Meierei
Juustutdostus (registrikood 10585935, Kaarlijaridak Rannu vald, 61101 Tartumaa),
keda esindab juhatuse lige Ago Teder, kaebusenBiatmeti 14. juuni 2004 otsuse nr
7/M200201015 tuhistamiseks kaubamaérgi ,Rakvere tJuegistreerimisest keeldumise
peale klassis 29 nimetatud kaupade suhtes.

| Asjaolud ja menetluse kéik
Patendiameti otsus

1. 14. juunil 2004 véttis Patendiamet KaMS 8 9 Ip 2 ja p 3 alusel vastu otsuse nr
7/M200201015 soOnalise kaubamargi ,Rakvere Juustisdit 29 registreerimisest
keeldumise kohta. Patendiameti otsuse jargi regisiniseks esitatud tahis ,Rakvere
Juust” tervikuna ei oma klassis 29 eristusvéimelidwnaitab Gksnes kauba péritolu ja
liiki.

Kaebuse esitaja pdhiseisukohad

2. 13. augustil 2004 esitas Eesti ariihing Toostusali apellatsioonikomisjonile
(edaspidi apellatsioonikomisjon) vaidlustusavaldugaubamérgi ,Rakvere Juust”
registreerimisest keeldumise otsuse tuhistamiskkebus on registreeritud numbri all
804.

3. Kaebuses leitakse, et kuigi ,Rakvere” osundalyéagraafilisele piirkonnale ning séna
Juust” on kauba liiki nditav tahis, on nendest adast moodustunud tervik kaubamargina
funktsioneeriv. Kaubaméark on tervikuna funktsiomeekui kasutada sona ,eraldi”
mittekaitstava osa formuleeringus.

4. Vaar on Patendiameti arvamus, nagu votaks kasifganmegistreerimine Rakvere
ettevotjalt diguse kauba paritolu ja liigi nditapks. Kaebajal puudub seadusest tulenev
Oigus keelata isikul osundada kauba paritolule ijgild, kaebaja ei pretendeeri
seesugusele seadusevdlisele digusele. Rakverétgig\kaitseb ja kaubamargiomaniku
ainudiguseid piirab KaMS § 16. Seega vastavate silgu aluste olemasolul ei teki
vOimalust, et kaubamargiomanik saaks digustatudilisgieelata sdnapaari kasutust isegi
siis, kui sdnapaar oleks registreeritud kaubamkogsseisus kaitstava osana (antud juhul
klassis 29). Kaubamargi registreerimine ei votdekid voimalust markeerida oma toodet
vastavalt kehtivale regulatsioonile (Pakendisea@iagjuseadus).

5. Varasemas ei ole alati seostatud kohanimegadsgaid kaubamérke vastuoludega
KaMS 8 9 Ig 1 punktiga 3 ja neid on registreerifnditeks Tarvastu juust, Vene juust,
Saare juust). Puuduvad andmed, mis kinnitaks rgiidédnemaa ettevotjate raskustest
oma toodangu turustamisega Eestis seoses registdeéaubamargiga. Patendiameti
arvamus, et kaubamark oleks registreeritav vaiduljukui ,kahe kirjeldava téahise
litmisel tekib uudse tahendusega mdiste” ei tugieadusel. Seega Patendiameti otsus
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kaubamargi ,Rakvere Juust” mitteregistreerimiselbdaklassis 29 on pohjendamatu kuna
selleks puudusid otsuses viidatud KaMS § 9 Ig 1 @ D 3 tulenevad alused. Neil
kaalutlustel palub kaebaja To6stusomandi apellatskomisjonil tihistada Patendiameti
14. juuni 2004 otsus kaubamaérgi ,Rakvere Juusttaregistreerimise kohta klassis 29 ja
saata taotlus antud osas taiendavaks menetlemiseks.

6. 8. veebruaril 2005 esitas kaebaja vastuvaitettndemeti 17. novembri 2004
vastusele. Kaebaja leiab, et KaMS § 9 1g 1 p 3 &ahlaldada koos sama satte I6ikega 3,
registreerides kaubamargi ja maarates kaubamattgkaitstava osa nii, et kaubamark ei
anna ainudigust sonade ,Rakvere” ja ,Juust” erliiutamiseks. Sellise ettepaneku on
kaebaja teinud. Maarates sonad ,Rakvere” ja ,Junsttekaitstavaks eraldi, taidetakse
Patendiameti osundatud eesmark, mille kohasekl#ayad tahised peavad jaama vabalt
kasutatavateks. Patendiamet ei ole pdhjendanuéaetkaMS 8 9 1g 1 p 3 jalg 3
jargimisel eelosundatud viisil jadks eesmark, mildhaselt kirjeldatavad tahised peaks
jddma vabalt kasutatavateks, tditmata, ning kui giis milles see voiks valjenduda.
Patendiameti tblgendus, mille kohaselt ei saa K&vblg 1 p 3 ja Ig 3 koos kohaldada
lahtuvalt KaMS moéttest ja eesmargist, kaubamart@modigusi ahendav ja kaubamargi
registreeritavuse aluseid pdéhjendamatult kitsendagga ka vastuolus P&hiseaduse § 32
sisu ja mottega, kuivord tegemist on seaduseviiisendusega.

Patendiameti pdhiseisukohad

7. Vastuses esitatud kaebusele leiab Patendiarmhekgestreerimiseks esitatud téahis
RAKVERE JUUST tervikuna ei oma klassis 29 eristuswg, vaid naitab tksnes

kaupade paritolu ja liiki. Patendiamet on seisukolkea s6nade kombinatsioon, mille

sbnad eraldi on mittekaitstavad, on kaubamargimgstreeritav vaid juhul, kui kahe

kirjeldavad tahise liitmisel tekib uudse tahendwaseagdiste. S6nade kombinatsioon
,RAKVERE JUUST” ei moodusta uue tdhendusega mdistaid jaab Uksnes kauba
paritolu ja liiki nditavaks tahiseks, mis peab j@&wabaks kasutamiseks kdigile antud
valdkonnas tegutsevatele vOi tulevikus juustutoeget tegelevatele ettevotjatele.
Eelnevat kinnitab Euroopa Kohtu otsus C-191/01 £1(@.2003), kus kohus on leidnud,
et maaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti c easgiks on avalikkuse huvi kaitsmine,

nimelt et kdigil oleks digus vabalt kasutada kaypteenuseid kirjeldavaid téhiseid. See
sate hoiab &ara selliste tahiste reserveerimiseltaiihele ettevottele seeldbi, et see
registreeritakse kaubamargina.

8. Patendiameti otsuses on p6hjendatud, et taAlAKYERE JUUST” ei oma tervikuna
klassis 29 eristusvdoimet (KaMS 8 9 Ig 1 p 2), sesitab Uksnes kaupade liiki ja
geograalfilist paritolu (KaMS 8§ 9 Ig 1 p 3). KaMS sisaldu otsest alust, milliste
konkreetsete tingimuste esinemise korral tuleb &tddr mittekaitstav = osa
sOnakombinatsioonina, kuid antud pdhimdte on kolesk@aMS uldise motte ja
eesmargiga, milleks on, et kirjeldavad tdhised pda&idma vabalt kasutatavaks.

9. Patendiamet leiab, et kui sBnakombinatsioonsokakibamargi koosseisus kaitstav osa,
siis oleks tBepoolest tulenevalt KaMS 8§ 16 kolmaeldasikutel digus eraldivBetult
sBnapaari osi kasutada. Kuid sénakombinatsioonidimalik kaitsta Uksnes, kui ei esine
vastuolu muuhulgas naiteks KaMS § 9 Ig 1 p 3. Arjudll registreerimiseks esitatud
tdhis RAKVERE JUUST on KaMS 8§ 9 Ig 1 p 3 mottesisaparitolu ja liiki naitav téhis
ja ei ole registreeritav.

10. Patendiameti hinnangul sellise tahise registrésel kaob dra kaubamargi mote
eristada Uhe isiku kaupu voi teenust teise isiknadégilisest kaubast voi teenusest. Kui
kaubamargil pole Uhtki eristavat osa, siis ei sabija infot kauba péritolu kohta ja ei
suuda eristada eri ettevotjate samaliigilisi tamtei



11. Patendiamet leiab, et viide nende varasemalktipale ei ole asjakohane, sest iga
kaubamarki peab kéasitlema individuaalselt, arvetaslukorraga kaasnevaid asjaolusid.
Vaadeldav kaubaméark RAKVERE JUUST ja varem regisited kaubamaérgid ei ole
sarnaseid. Patendiamet on oma 14. juuni 2004 atsastevalt ka valjendanud, et
Patendiamet ei ole seotud varasemate otsusteghaKeiuki ei saa registreerida voi selle
registreerimisest keelduda po6hjusel, et varem ogistreeritud voi keeldutud
registreerimast teisi kaubamarke. Patendiamet pattidbkaebuse rahuldamata.

Kaebaja 16plikud seisukohad

12. 17. augustil 2007 apellatsioonikomisjonile asitl [Gplikes seisukohtades jai kaebaja
varasemate seisukohtade juurde. Lisaks eeltoodudekisn kaebaja, et arvestades
vBimaliku vajadusega analliisida 13. augusti 20@bkse argumente seoses varasemate
kaubamarkide ,Tarvastu juust”, ,Vene juust” ja ,$aquust” registreeringutega osundab
kaebaja Riigikohtu lahenditele 3-3-1-49-02, 3-32&R ja 3-3-1-68-02. Osundatud
lahenditest nahtub pdhimd&te, et isikud tuleb er@elvajamomentidel, kui pole muutunud
Oiguslikud ja faktilised asjaolud vdi kui pole ilmnud seniteadmata asjaolusid, kohelda
Uhtemoodi. Kuigi vOib véita, et osundatud Riigikehtahendid ei ole tehtud
kaubamargivaidlustes, leiab kaebaja, et siinesitgidhimdtte jargimine peaks olema
kohaldatav ka Patendiametile kaalutlusbiguse teustl. Seega saab minimaalselt vaita
seda, et Patendiamet ei taitnud registreerimisestidkmise otsuse motiveerimise
kohustust kuivord ei ole esitanud (htegi mdistlikemgumenti KaMS p&himotete
erinevast tdlgendamisest voi kohaldamisest erimdegamomentidel.

Patendiameti I6plikud seisukohad

13. Patendiamet jai samuti varasemalt esitatudulseigade juurde ja leidis, et
Patendiameti 14. juuni 2004 kaubamargi RAKVERE JUUs3alise registreerimise ja
osalise registreerimisest keeldumise otsuse os#iegai keelduti andmast tahisele
Oiguskaitset klassi 29, on seaduslik ja p6hjendatud

14. Patendiamet leiab, et registreerimisest esitdtihisele ei ole vdimalik anda
diguskaitset kaebuse esitaja poolt soovitud kupégrates soénad ,Rakvere” ja ,juust”
eraldi mittekaitstavaks. Sonade kombinatsioon ,Ra&vjuust” ei moodusta uue
tdhendusega madistet, vaid jaab Uksnes kauba péjatdiki naitavaks tahiseks, mis peab
jddma vabaks kasutamiseks kdigile.

15. Seoses kaebaja viidetega Riigikohtu lahenditedegib Patendiamet, et need tuleb
jatta tahelepanuta, kuna Patendiamet ei ole se@takemate otsustega. Kaubamarki ei
saa registreerida voi selle registreerimisest ketldpdhjusel, et varem on registreeritud
vOi keeldutud registreerimast teisi kaubamarke.bd€awérgi registreerimisel tuleb lahtuda
KaMS-ist arvestades iga kaubamargiga kaasnevaittir&etseid asjaolusid, tunnuseid,
erinevusi.

Il Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

16. Apellatsioonikomisjon, anallUsides kaebuseajsifa Patendiameti seisukohti,
tutvudes taotluse nr M200201015 ja sellega seoriduvaterjalidega ning hinnates teisi
apellatsioonikomisjonile esitatud dokumente kogurjas vastastikuses seoses, leiab
jargmist:

17. Kéesolevas asjas vaidlevad pooled peaasjaBkilé lle, kas sdnade kombinatsiooni
-RAKVERE JUUST” registreerimist keeldumisel klass28 nimetatud piimatoodete sh
juustu suhtes on Patendiamet digesti kohaldanud3¥&M Ig 1 punkte 2 ja 3. Kaebuse
esitaja hinnangul on tahis ,RAKVERE JUUST” vdimalkaubamargina registreerida
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selliselt, et sbnad ,Rakvere” ja ,juust” méaratalgaldi mittekaitstavaks. Lisaks leiab
kaebaja, et Patendiameti vaidlustatud otsus gpidavalt pohjendatud (motiveeritud).

18. KaMS 8 9 Ig 1 p 2 kohaselt diguskaitset ei &das, millel puudub eristusvfime,
kaasa arvatud Uks stiliseerimata taht, Uksik sglisnata arv voi Uksik varv.

19. KaMS 8 9 Ig 1 p 3 sétestab, et diguskaitsetaitéhis, mis koosneb Uksnes kaupade
vOi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvetaartust, geograafilist paritolu, kaupade
tootmise vOi teenuste osutamise aega voi kaupadeeduste teisi omadusi naitavatest
vOi muul viisil kaupa vdi teenust kirjeldavateshittest véi andmetest v6i eelnimetatud
tahistest voi andmetest, mida ei ole oluliselt matud.

20. Euroopa Kohus on erinevates lahendites kaulmadinguse sisustamisel selgitanud, et
KaMS 8§ 9 Ig 1 punktile 3 vastava Euroopa Liidu Négk maaruse nr 40/94 Uhenduse
kaubamargidiguse kohta artikli 7 I6ike 1 punkt ed&® Uldise huvi eesmarki, mille

kohaselt peavad sellised tdhised vdi margid, migb&aduses tahistavad kauba voi
teenuse, mille jaoks registreerimist on taotletoohadusi, olema kdikide jaoks vabalt
kasutatavad. See sate hoiab &ra selliste tahisegveerimise ainult Uhele ettevottele
seelabi, et see registreeritakse kaubamargina-§a/@L, C-104/01) .

21. Apellatsioonikomisjon ndustub Patendiameti kethtud otsuses toodud
seisukohaga, et registreerimiseks esitatud tahBKYRFERE JUUST” koosneb lksnes
kaupade liiki ja geograafilist paritolu naitavatgstistest. Sona ,Rakvere” on kohanimi ja
tahistab Eesti konkreetset geograafilist piirkondana ,juust” on kauba ,juust” liiki
naitav tahis KaMS § 9 Ig 1 p 3 mottes. Patendiaomrekaebaja taotluse menetlemise
kaigus ja vaidlustatud otsuses seda asjaolu selgitaKuivord tldmdiste ,piimatooted”
sisaldab samuti juustu, siis on juust neidki kauggeldav. Ka kaebaja ise on
apellatsioonikomisjonile esitatud kaebuses markimidRakvere osundab geograafilisele
piirkonnale ning séna ,juust” on kauba liiki naitedhis (vt kaebuse 3. 16ik).

22. Kull leiab kaebaja, et nendest sdnadest moodudt tervik on kaubamaérgina
funktsioneeriv, kui kasutada sona ,eraldi” mitteékeava osa formuleeringus.

23. Apellatsioonikomisjon kaebaja seisukohaga eiish@i Patendiameti otsuses on
kooskdlas seaduse ja Euroopa Kohtu praktikagatagldi et s6nade kombinatsioon,
mille sénad eraldi on mittekaitstavad, on kaubamn@rgegistreeritav vaid juhul, kui kahe
kirjeldavad tahise liitmisel tekib uudse tahendasegndiste (nt T-369/02).
Apellatsioonikomisjon margib, et kaubamark peabkfsioneerima selliselt, et sellega
oleks vbimalik eristada Uhe isiku kaupu vdi teertagde isiku samaliigilisest kaubast voi
teenusest (KaMS § 3). Kahest kirjeldavast sGnagRakvere” ja ,juust” — sGnalise tahise
moodustamisel ei ole kdesoleval juhul tekkinud temneerivat kaubamarki, mis
vOimaldaks taita kaubandusliku péaritolu tahistamigesannet. Sénade kombinatsioon
.Rakvere juust” ei moodusta uue tdhendusega npistst sdnade kooskasutamisel
kaebaja soovitud viisil ja ilma sdnade muutmise téendavate stiliseeritud (nt kujutis-)
elementideta viitab tarbija jaoks sbna ,Rakvergky&alt geograafilisele paritolule ja
sOna ,juust” kauba liigile. Neile omadustele viidatvoib keskmine tarbija taotletavat
kaubamarki tajuda Rakvere paritolu kaupade (juostigte) téhisena. Seega tarbijale
oleks tahis ,RAKVERE JUUST” tervikuna kaitstavaksigémisel sellest tekkiva
tervikmulje pohjal jatkuvalt kirjeldav KaMS 8 9 Ity p 3 mdistes. Seda isegi siis, kui
kaubamargis lugeda sbOnad ,Rakvere” ja ,juust” rkiiestavaks eraldi, sest selle
tulemusena ei kBrvaldata olukorda, kus sénakomsimar ,Rakvere juust” tervikuna on
kirjeldav. Sellest tulenevalt ei ole vb8imalik kauhé@rki registreerida lugedes sdnad
.Rakvere” ja ,juust” eraldi mittekaitstavaks KaMS0gg 3 alusel.



24. Tahisel, mis koosneb ainult kirjeldatavatestredntidest, puudub lisaks eristusvdime
KaMS § 91g 1 p 2 jargi (nt T-28/06).

25. Apellatsioonikomisjon margib, et kaubamargi isegerimise aluseks olevate ja
kaebuses esitatud asjaolude ning vaidete tdend&wiaestus lasub kaubamargitaotlejal.
Kui taotleja vaidab, et vaatamata kaubamargis kasdtkirjeldavatele tahistele on sdnade
kooskasutamisel kaubamark siiski eristusvdimejantunktsioneeriv, siis tuleb kaebajal

neid asjaolusid pdhjendada ning tdendada. Kaubangotuse menetlemise kaigus ja
apellatsioonikomisjonile esitatud kaebuses ei céeblaja selgitanud ega tdendanud,
kuidas on tagatud péritolu ja kauba liiki kirjelda® sdonade eraldi mittekaitstavaks
lugemisel kaubamérgi kui terviku eristusvdimelistimktsioneerimine ja erilisus ning

milles see konkreetselt vOiks seisneda. Kaebajaleitdendanud, et tarbija tajuks
kaubamarki ,RAKVERE JUUST" teisiti kui lintsalt vdealdavate sbnade summa, no
teistsugusel voi uudsel kujul. Sellest tulenevalalb apellatsioonikomisjon, et kaebaja
vaited tahise ,RAKVERE JUUST” funktsioneerimisesgristusvdimelisusest ja

kaubandusliku paritolu tagamisest on tdendamata.

26. Oige on kaebaja vaide, et Patendiameti otspeadad olema pdhjendatud. Samas ei
saa apellatsioonikomisjon siiski ndustuda seisugahaet Patendiameti otsus on
motiveerimata. Patendiameti otsuses on viidatutdus® rahuldamata jatmise oiguslikele
alustele ning selgitatud tdhise ,RAKVERE JUUST” kamargina registreerimisest
keeldumise aluseid. Nii nagu eelnevalt viidatud,Ratendiameti otsuses pdhjendatud, et
registreerimiseks esitatud téhis ,RAKVERE JUUSTrvikuna ei oma klassis 29
eristusvbimet, vaid naitab Uksnes kauba paritoldiika Otsuses on pd&hjendatud, et
sOnade kombinatsioon, mille sdnad eraldi on miitstewvad, on kaubamargina
registreeritav vaid juhul, kui kahe kirjeldava #hiliitmisel tekib uudse tdhendusega
mdiste. Patendiameti sellekohane seisukoht on KdaskEuroopa Kohtu praktikaga (vt
C-265/00). S6nade kombinatsioon ,RAKVERE JUUST nebodusta uue tahendusega
mdistet, vaid jadb Uksnes kauba paritolu ja ligkitavaks tahiseks, mis peab jddma vabaks
kasutamiseks kdigile antud valdkonnas tegutsevatélie tulevikus juustutootmisega
tegelevatele Rakvere ettevotjatele. Lisaks margiti, AS Rakvere Piim Annikvere
juustutootmise jaoskonnas toodetakse juustu 19%tast alates. Seetdttu leiab
apellatsioonikomisjon, et Patendiameti otsuses ©6hjgmdatud, miks ei ole tahist
,RAKVERE JUUST” v@imalik registreerida maarates adn,Rakvere” ja ,juust”
mittekaitstavaks eraldi.

27. Patendiameti otsuses on kaebajale selgitatddgsemis kaalutlustel ei ole otsuse
tegemisel vBimalik arvestada varasema praktikagaetd&kaubamarkide registreerimise
taotluste menetlemisel. Vaidlusaluses otsusestatdlgse, et kaubamargi registreerimisel
tuleb lahtuda kaubamargiseadusest arvestades udpakeirgiga kaasnevaid konkreetseid
isedrasusi, tunnuseid, erinevusi. Uhtlasi juhituses tahelepanu, et aastate jooksul on
kaubamarkide ekspertiisi praktika ménevdrra muutuning praegu maaratakse kaupu ja
teenuseid kirjeldavad tahised tervikuna kaubanartekaitstavaks osaks.

28. Apellatsioonikomisjon peab vajalikuks taiendaaavesse votta sedagi, et kaebuse
esitaja on jatnud selgitamata, miks Patendiamesiusgs toodud taotluse rahuldamata
jatmise diguslikud alused ja selgitused ei oleguiégl otsuse pdhjendamiseks. Asjaolu, et
kaebaja Patendiameti seisukohtadega ei ndust@henda, et otsus on motiveerimata.
Haldusakti pdhjendamine on vajalik muuhulgas ssllek isikul oleks vBimalik teostada
Pbhiseaduse §-s 15 satestatud kaebedigust. Kaedsitsga on Patendiameti otsuse
vaidlustanud lahtudes sisulistest aspektidest H4epoeaidlevad apellatsioonikomisjonis
selle Ule, kas tahis ,Rakvere Juust” on KaMS 8§ 4 lgunktis 3 satestatud asjaolusid
kirjeldav. Seega on kaebaja moistnud, miks temtus®n jaetud rahuldamata ning tal



on olnud vdimalus oma vastuvdidete esitamiseks @eb&biguse teostamiseks.
Patendiameti otsus sisaldab taotluse rahuldamataisg Oiguslikke aluseid koos
pohjendustega ning Patendiamet ei ole rikkunud usalkiti motiveerimise nduet ega
Pohiseaduse §-s 12 satestatud vordsuspdhidigust.

Lahtudes eeltoodust ja juhindudes Té6stusomandi Gigkorralduse aluste seaduse 8§
591g 4, 861Ig1jaKaMS § 3 ja 9, apellatsioonsknisjon,

otsustas:
jatta OU Pdltsamaa Meierei Juustutdostus kaebusdaimata.

Kaebaja vOib esitada kaebuse komisjoni otsuse pdalpu Maakohtusse kolme kuu
jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kolaatab kaebuse labi hagita
menetluses. Kui nimetatud kaebust ei ole esitgfugstub komisjoni otsus kolme kuu
moddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele

Allkirjad:

P. Lello
E. Hallika

K. Ausmees



