PATENDIAMET
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 2008-0

Tallinn, 30.05.2022

Kaebus nr 2008 — kaubamargi
»ProSwim + kuju“ (taotlus nr
M201901308) registreerimisest osalise
keeldumise vaidlustamine

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja
Margus Tahepdld, vaatas kirjalikus menetluses labi Westberg Kaubandus OU kaebuse Patendiameti
otsuse peale kaubamargi ,ProSwim + kuju® (taotlus nr M201901308) registreerimisest osalise
keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse kaik

09.04.2021 esitas Westberg Kaubandus OU (edaspidi ka kaebaja; esindaja patendivolinik Riina P&rn)
toostusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaebuse Patendiameti 09.02.2021
otsuse nr 7/M201901308 peale, millega Patendiamet kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 Ig 1

punktide 2 ja 3 alusel osaliselt keeldus kaubamargi ,ProSwim + kuju* (PI‘OSWIm)
registreerimisest, nimelt jargmiste kaupade ja teenuste osas:

Klass 9 — optika-, mddte-, signaal-, pdéste- ja Oppevahendid ning -seadmed; salvestatud ja
allalaaditav meedia,; sukeldumisdilikonnad, sukeldumismaskid, sukeldujate kérvatropid, sukeldujate ja
ujujate ninaklambrid, sukeldujate kindad, allveeujumise hingamisaparaadid; prillid, sh spordiprillid,
pdikeseprillid; prilliketid, -klaasid, -paelad, -raamid, -toosid; ujumismaskid; snorklid, ujumismaskide
hingamistorud; peakaitsmed spordivahenditena; spordiviled; elektroonilised véljaanded,

Klass 18 — kandekotid; péikese- ja vihmavarjud; kotid, sh spordikotid, seljakotid, matkakotid; rahakotid,
rahataskud; vétmetaskud,

Klass 21 — jooginéud, sh joogipudelid ja sportimisel kasutatavad joogipudelid;

Klass 24 — tekstiilid ja tekstiilide asendusmaterjalid, sh riidest kéterétid, vannilinad,

Klass 25 — réivad, jalatsid, peakatted, sh sportimiseks;

Klass 28 — méngud ja ménguasjad; sporditarbed ja véimlemisriistad,

Klass 35 — jae- ja hulgimiiiigiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti vé6i muu andmevérgu
kaudu, seoses jérgnevate toodetega: rbivad, jalatsid, peakatted, spordikaubad, treeningvahendid,
ujumis- ja sukeldumistarbed, vbéimlemisriistad, méngud, ménguasjad, optika-, mbodte-, signaal-,
paéste- ja 6ppevahendid ning -seadmed, tekstiilikaubad, andmekandjad, triikised, elektroonilised
véljaanded,; kaubandus- ja reklaamnéituste korraldamine; messide korraldamine ari voi reklaami
eesmdérgil; kaubandusvahendusteenused;, kaupade demonstreerimine; kaupade ja teenuste
mlidigiedendus sporditirituste sponsorluse kaudu; sportlaste dritegevuse juhtimine;

Klass 41 — haridus; véljabpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; spordi- ja kultuurialaste drituste,
sh konverentside, néituste korraldamine ja Ilabiviimine; juhendamis-, koolitusteenused; treenimine;
spordilaagriteenused; sportimisvéimaluste pakkumine; spordivéistluste korraldamine; spordivarustuse
tdrimine, laenutus, v.a séidukid; sukelseadmete, -seadiste, sukeldusvahendite Utirimine, laenutus;
elektronvéljaannete pakkumine arvutivérgus, v.a allalaaditavad; eelsalvestatud audio-, visuaal- ja
audiovisuaalsete teoste (v.a allalaaditavate) pakkumine juhtmeta vérkude kaudu; teabe, uudiste,
artiklite, dlevaadete, kommentaaride ja personaalsete soovituste pakkumine arvutivérkude ja
tlemaailmsete sidevérkude kaudu spordi, ajaviitetegevuste, puhketegevuste ja meelelahutuse
valdkonnas, sh seoses spordijuhenduse, sporditarvete, Urituste, véistluste ja mdngudega; infolehtede
avaldamine ja blogide kirjutamise teenused spordi, ajaviitetegevuste, puhketegevuste ja
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meelelahutuse valdkonnas, sh seoses spordijuhenduse, sporditarvete, (rituste, Vvdistluste ja
méngudega; eelnimetatuga seonduvad info-, konsultatsiooni- ja néustamisteenused, sh interneti voi
muu andmevaérgu kaudu.

Komisjon vottis kaebuse menetlusse 15.04.2021.

Kaebaja vaidlustab Patendiameti otsuse keeldutud kaupade ja teenuste osas, markides, et kaebaja ei
ndustu kaevatava otsusega kaubamargi registreerimisest keeldumisega, sellega seotud Patendiameti
seisukohtadega ning KaMS § 9 Ig 1 punktide 2 ja 3 kohaldamisega keeldutud kaupade/teenuste
suhtes.

Kaebaja margib, et kaubamargi ,ProSwim + kuju“ kirjeldavust (KaMS § 9 Ig 1 p 3) pdhjendab
Patendiamet jargmiste asjaoludega:

- kaubamark kujutab vahesel maaral stiliseeritud ingliskeelset tahist ,ProSwim“, mis koosneb sénadest
.Pro“ (tdhenduseks professionaalne, professionaal) ja ,Swim“ (tdhenduseks ujumine, ujuma) ning
naitab tervikuna keeldutud kaupade ja teenuste omadusi — sihtrihma, liiki, kvaliteeti ja sisu;

- kaubamark annab tarbijatele infot, et keeldutud kaupade ja teenuste osas on tegemist profiujujatele
suunatud kaupade ja teenustega vdi professionaalsete (kvaliteetsete) ujumiskaupade ja -teenustega.

Nimetatud seisukohti kdnealuste kaupade ja teenuste omaduste naitamisel on Patendiamet toetanud
internetivaljavbtetega (Patendiameti ekspertiisimenetluse 05.08.2020 teate lisa 1 ning 30.10.2020
teate lisa 1), millest vaidetavalt nahtub, et sénu ,Pro* ja ,Swim*“ kasutatakse nii eraldi kui koos
taotluses nimetatud kaupade ja teenuste kirjeldamisel naitamaks, et tegu on professionaalsete voi
professionaalidele suunatud ujumiskaupade vdi -teenustega. Lisaks margib Patendiamet, et
kaubamargi peamine kujundelement, s.o ujuja siluett m-tahe kohal, osutub samuti Uksnes kdnealuseid
teenuseid ja kaupu kirjeldavaks, kuna annab otsest ja vahetut infot, et kaubad ja teenused on
ujumisega seotud, ning et Ulestostetud kdega ujuja kujutis on ujumisega seoses sagedasti kasutatav
simbol, lisades selle kohta vastavad internetivdljavbtted (Patendiameti ekspertiisimenetluse
05.08.2020 teate lisa 2 ning 30.10.2020 teate lisa 2).

Kaebaja margib, et kaubamargi ,ProSwim + kuju“ eristusvdime puudumist (KaMS § 9 Ig 1 p 2)
pdhjendab Patendiamet asjaoluga, et kuigi tahise kujunduselemendid (sinakas-rohelised kursiivis
tdhed ning ujuja siluett m-tdhe peal) annavad teatud stiliseerituse, on need oma olemuselt siiski
eristusvbimetud ega lisa kaubamargile tervikuna eristatavust, s.o kujutiselementidel puuduvad
omadused, mis vdimaldaks tahisel taita kaubamargifunktsiooni kdnealustel kaupadel ja teenustel.
Need ei ole piisavad, et juhtida tarbija tdhelepanu koérvale tahise kirjeldavalt tdhenduselt, vaid Uksnes
rohutavad ja toetavad seda. Ulestdstetud kdega ujuja siluett on ujumisega seoses olemuslikult
kirjeldav ning sagedasti kasutatav simbol ning tarbija jaoks ei mdju see keeldutud kaupade ja
teenuste osas ja sdnalise tdhisega kombinatsioonis eristusvdimelisena. M-tahe siluetiga haakumine
on liiga vaike detail, mis jaab tarbijal hdlpsalt markamata.

Seoses KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaldamisega esitab kaebaja jargmised vastuvaited. Vastavalt KaMS § 9
Ig 1 punktile 3 ei saa diguskaitset tahis, mis koosneb Uksnes kaupade vbéi teenuste liiki, kvaliteeti,
hulka, otstarvet, vaartust, geograafilist paritolu, kaupade tootmise vdi teenuste osutamise aega voi
kaupade vdi teenuste teisi omadusi naitavatest tahistest. Kaebaja margib, et kohtupraktika kohaselt on
kirjeldavad margid need, mida vbib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavaparaselt kasutada kauba
vOi teenuse tahistamiseks otseselt vdi Uht selle olulist omadust mainides (Euroopa Kohtu otsus
C-383/99, p 39), st et tdhisel on kdnealuste kaupade vdi teenustega piisavalt otsene ja konkreetne
seos, mis vdimaldab asjaomasel tarbijal otsekohe ja ilma jarele mdtlemata tajuda, et tegemist on
kdnealuste kaupade véi teenuste liigi véi mdne nende omaduse kirjeldusega. Seda alust ei kohaldata
aga moistete suhtes, mis on kaupade ja/voi teenuste teatavate omaduste osas Uksnes vihjavad.
Kaebaja osutab, et ménikord viidatakse sellele ka kui ebamaarastele vdi kaudsetele viidetele
kaupadele ja/véi teenustele (Euroopa Uldkohtu otsus T-135/99, p 29). Seejuures tuleb kohtupraktika
kohaselt kaubamargile diguskaitse andmise hindamisel lahtuda piisavalt informeeritud, méistlikult
tahelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavast ootusest (Euroopa Kohtu otsused C-342/97, p
26; C-210/96, p 31; C-37/03 P, p 28).

Kaebaja margib, et kdesoleval juhul tuleb kaubamargi ekspertiisil arvestada Eesti keskmise tarbija taju
ja arusaamisega tahisest (komisjoni 28.11.2012 otsus 1385-0), samuti peab hindamisel arvesse vtma
kaubamarki kui tervikut (Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-90/11 ja C-91/11, p 23). Ka
tulenevalt KaMS § 12 Ig 1 punktist 2 on kaubamargi 6iguskaitse ulatuse maaramise aluseks selle
reproduktsioon. Seega tuleb esmalt hinnata, kuidas Eesti keskmine tarbija vaatlusalust tahist tajub
ning sellest aru saab ning seejarel vaadelda tahist tervikuna nende kaupade ja teenuste kontekstis.



Kaebaja leiab, et tervikuna naeb ja tajub tarbija kaesoleval juhul kaubamargis mitmevarvilist
lahendust, milles sisaldub sdnaline element ,ProSwim“ ja ujuja Ulestéstetud kaega kujutis. Tahist
.,ProSwim“ on Patendiamet kasitlenud sénadena ,Pro“ ja ,Swim®, omistades neile tahendused
.professionaalne, professionaal® ning ,ujumine, ujuma“. Patendiameti kasitluses oleks elemendi
tahenduseks ,professionaalne ujumine“. Kaebaja kahtleb, kas Eesti keskmine tarbija siiski omistab
koheselt, ilma jarele métlemata ning kaubamargile lihtsalt peale vaadates kdnealusele elemendile
nimetatud tdhenduse. Kaebaja osutab, et nagu ka komisjon on oma varasemas otsuses on selgitanud,
on sénaosal ,pro“ Eesti tarbija jaoks tdhendus eel, eest, poolt, asemel, jaoks ning professionaalse
Iihendina on eesti keeles kasutusel tahis prof vdi profi (komisjoni 28.11.2012 otsus 1385-0). Kaebaja
leiab, et kuigi komisjoni viidatud otsus on aastast 2012, ei ole Eesti tarbijate seas selle sdna tdhendus
ega kasutus ajas muutunud. Ka Eesti Oigekeelsussdnaraamatu OS 2018 kohaselt on séna ,pro*
tahendus ,eest, asemel; poolt“. Seetdttu ei ole sdnalise elemendi ,ProSwim*“ puhul kaebaja hinnangul
tegemist otseselt kirjeldava sbnaga, kuivdord see vajab Eesti tarbija jaoks siiski lahtim&testamist.
Samuti tuleb siin vaadelda konteksti, kuidas séna ,Pro-“ kaubamargis kasutatakse — kuivérd Eesti
tarbijale on sdnal siinses kontekstis eelkdige tahendus ,ujumise eest’, ,ujumise asemel” voi ,ujumise
poolt”, siis tdepoolest tekitab see sdnakombinatsioon tarbijas mingi métestatud tegevuse, tunnetusliku
protsessi, seejuures pole tegemist sbnakombinatsiooniga, mida Eestis kirjeldavalt vb6i kaupadele ja
teenustele viidates kasutatakse. Tegemist ei ole ka Eestis vdi eesti keeles kasutatava
sbnakombinatsiooniga. Isegi kui sdna ,Pro-“ kasutatakse koos ingliskeelse sdénaga ,Swim“, ei jaga
kaebaja Patendiameti seisukohta, et tavatarbija seostaks eessbna ,Pro-“ just selle ingliskeelse
kontekstiga ,professionaalne®. Seda ka pohjusel, et naiteks kdik keeldutud kaubad ja teenused ei ole
seotud professionaalsete voi professionaalidele suunatud kaupade ja teenustega, seda tarbija ka ei
seosta ega eelda, ning sbnakombinatsiooni tuleb vaadelda, kuidas see on lihntsamalt ja esmapilgul
arusaadav kohalikule tarbijale.

Kaebaja leiab seega, et tdhendustest ,ujumise eest, ,ujumise asemel” voi ,ujumise poolt® ei naita
neist Ukski kaupade ja teenuste omadusi. Tegemist voib olla kill vihjava elemendiga, kuid see ei
takista vastavalt kehtivatele kaubamargipdhimotetele registreerimist. Kaebaja ei pea asjakohaseks
Patendiameti osutatud komisjoni 19.02.2009 lahendit nr 1081-o, milles komisjon on viidanud
tahendusele ,professionaalne®, kuivord see lahend puudutab kaubamarki ,Super Pro“ seoses klassi 3
kaupadega ,washing and bleaching substances and other products for maintaining textiles (included in
this class); fabric softeners; cleaning and polishing substances” — sellise kaubamargi Ulesehitust ning
vaadeldavaid kaupu arvestades voib tarbija tdepoolest margist aru saada ja seda seostada
professionaalidele mdeldud kaupadega, kuid kaesoleval juhul on kaubamargi Ulesehitus kaebaja
hinnangul samane komisjoni lahendis nr 1385-0 kasitletud kaubamargi Ulesehituse ja kohalikule
tarbijale seonduva tdhendusega. Pealegi on komisoni lahend nr 1385-0 hilisemast ajast kui lahend nr
1081-o.

Seoses kaebaja tahise kirjeldavuse kohta ekspertiisimenetluses esitatud Patendiameti tdenditega
(Patendiameti 05.08.2020 lisa 1; 30.10.2020 lisa 1), mis vaidetavalt naitavad sénade ,Pro“ ja ,Swim*
kasutamist kirjeldavas téahenduses ning seda seoses professionaalsete vobi professionaalidele
suunatud ujumiskaupade vdi -teenustega, margib kaebaja, et need seonduvad kdik valismaiste ja
voorkeelsete Ulemaailmselt internetist Ules otsitud ja leitud materjalidega (seejuures 05.08.2020
lisades puuduvad viited allikatele). Kaebaja leiab, et Ukski neist valjavotetest ei nadita ega seostu
kuidagi Eestiga ega Eesti keskmise tarbijaga, naiteks on materjale ka Singapurist ja Austraaliast, mis
jaavad Eestile vaga kaugeks. Lisaks ei sisalda ukski materjal sdnakombinatsiooni ,ProSwim®, enamik
materjale ei seondu Uldse ka sénakombinatsiooniga ,Pro Swim* (nditeks sisaldub ,Professional Swim
Goggles and Gear“ jne), kusjuures iga dokument, milles sisaldub ,Pro Swim® on esitatud koos
taiendiga, naiteks ,pro swim gear“ (Austraalias ja Malaisias), ,pro swimming lessons” (tdendid seotud
iimselt USA-ga), ,pro swim series (USA-s). Seega on kaebaja hinnangul need téendid Eesti tarbija
arusaamistest ja tajust lahtudes asjakohatud ning jddvad ka vaga kaugeks, olenemata asjaolust, et
tegemist on internetis olemasoleva materjaliga. Seetéttu ei pea kaebaja neid piisavateks tdenditeks
kohalikul tasandil ning seega ei ole Patendiamet tegelikkuses anallilsinud ega téendanud Eesti
keskmise tarbija taju ja arusaamist vaatlusalusest tahisest, eelkdige selles tdhenduses, millele
Patendiamet oma hinnangutes on tuginenud. Kaebaja margib, et Patendiameti ekspertiis peab olema
pdhjalik ning l&htuma kohaliku tarbija arusaamadest. Kaebaja viitab seejuures ka komisjoni
09.02.2021 otsuses nr 1858-0 esitatud seisukohale, et mitte iga internetist kattesaadav teave tahise
kasutamise kohta ei ole relevantne Eesti tarbija tajude hindamise seisukohast.

Ka seoses Patendiameti ekspertiisimenetluses esitatud tbenditega vaidetavast Ulestdstetud kaega
ujuja kujutise sagedasest kasutamisest seoses ujumisega (Patendiameti 05.08.2020 lisa 2;
30.10.2020 lisa 2) ei ole kaebajale siiski selge, et selline vaidetav sagedane kasutamine leiaks aset
Eestis. Nimelt puuduvad Patendiameti 05.08.2020 teate lisas 2 igasugused viited allikatele, lisaks on
tegemist kaubamarkides kasutatavate elementidega. Kaebaja margib, et Patendiameti 30.10.2020
teate lisas 2 esitatud tdenditest enamik ei seondu Eestiga, vaid on leitud internetist seoses mujal
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kasutatavate kaubamarkidega. Vaid 30.10.2020 teate lisa 2 lehekiilgedel 14-17 seonduvad Eestiga
jargmised kaubamargid/tahised:
! '/ HDDHED uJumis-

= TF\ H&eD KURSUSED

Seega leiab Ulestdstetud kdega ujuja kujundi kasutamine téendamist Eestis vaid neljal juhul, millega ei
saa kaebaja hinnangul tegelikkuses tuvastada kdnealuse elemendi vaidetavalt sagedast kasutamist
seoses ujumisega, lisaks leiab selline kasutamine aset kaubamarkide koosseisus, s.0 omaparases
kujunduses.

Kaebaja margib, et kdesoleval juhul on ka tema kaubamark esitatud kombineeritud kujul, milles on
varviline sinakas-rohelises kirjas sona ,ProSwim“ koos kujundelemendiga. Selline kombinatsioon ja
kujundus on kaebaja hinnangul omaparane ning sellist elementi tavapéaraselt ei kasutata kdnealuste
kaupade ja teenuste kirjeldamisel. Seetdttu puudub ka avalik huvi, millest tulenevalt peaks sellisele
tahisele Giguskaitse andmise valistama, sh pidades silmas KaMS § 9 Ig 1 p 3 seatud eesmarki
kbnealuse satte kohaldamisalasse kuuluvate tahiste vabaks kasutamiseks jatmiseks avalikkuse
huvides. Kaebaja leiab, et seega vbib kaubamargis sisalduval sénalisel elemendil ,ProSwim“ olla
pelgalt vihjav tdhendus, kuid see ei Uksikuna ega ka kaubamark tervikuna ei viita konkreetselt ja otse
ilma jarelemdtlemata nende kaupade/teenuste mingitele omadustele, vaid sel vdib olla vihjav
tahendus, mis kohtupraktika kohaselt jaab KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaldamisalast vélja. Isegi kui sdnalist
elementi ,ProSwim“ peaks siiski kasitletama keeldutud kaupade-teenuste kontekstis kirjeldavana, ei
ole eeltoodud pohjustel seda tahis tervikuna.

Seoses KaMS § 9 Ig 1 p 2 kohaldamisega esitab kaebaja jargmised vastuvaited. Vastavalt KaMS § 9
lg 1 punktile 2 ei saa diguskaitset tahis, millel puudub eristusvdime. Kaebaja margib, et eristusvdime
on tahise omadus naidata kaubamargiregistreeringus hdlmatud kaupade voi teenuste paritolu voi
kuuluvust kindlale ettevotjale ja seelabi eristada neid kaupu/teenuseid teiste ettevotjate omadest.
Eristusvéime hindamisel tuleb vaadelda kaubamarki tervikuna (Tallinna Ringkonnakohtu 22.02.2019
otsus tsiviilasjas nr 2-17-179, p 10.3). Vastavalt varasemale kaubamargi- ja kohtupraktikale on
eristusvoimetud eelkdige tdhised, mis ei vbimalda asjaomasel (ldsusel ’korrata ostu kogemust, kui see
osutub positiivseks, véi véltida seda, kui see osutub negatiivseks asjaomaste kaupade voi teenuste
hilisema omandamise korral’ (27.02.2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). See kehtib muu hulgas
téhiste kohta, mida tavaliselt kasutatakse asjaomaste kaupade véi teenuste turustamisel (15/09/2005,
T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) (Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO)
vaidlustusosakonna 28.01.2020 otsus nr 34 752 C (wecook!), Ik 6).

Kaebaja margib, et nagu tahise kirjeldavuse hindamisel, tuleb ka tahise eristusvéimet hinnata nende
kaupade ja teenustega seoses, millele diguskaitset soovitakse ning seda asjassepuutuva tarbija tajust
ja seisukohtadest lahtuvalt (nt Euroopa Kohtu otsus C-299/99, p 59). Seejuures on minimaalne
eristusvéime kdillaldane, et nérka marki registreerida, kui puuduvad muud diguskaitset valistavad
asjaolud (komisjoni 28.11.2012 otsus 1385-0). Kuivord kaesoleval juhul on tegemist kujutismargiga
koos sdnalise elemendiga, muudab kaebaja hinnangul kdnealuse tahise eristusvbimeliseks eelkdige
selle graafiline kujundus (vt ka eelviidatud ringkonnakohtu 22.02.2019 otsus tsiviilasjas nr 2-17-179,
p 10.3).

Kaebaja osutab ka, et kombineeritud kaubamargi puhul ei tohi eristusvéime hindamine piirduda iga
eraldiseisva sbna vbi osa hindamisega, vaid kokkuvottes peab lahtuma sellest, kuidas asjaomane
avalikkus asjaomast kaubamarki kui tervikut tajub, mitte aga oletusest, et osad, millel eraldi vottes
eristusvdime puudub, ei v6i omavahel kombineerituna eristusvbimet omada. Asjaolu, et kdikidel
osadel eraldi vdetuna puudub eristusvdime, ei valista véimalust, et nende kombinatsioon vdib olla
eristusvéimeline (Euroopa Kohtu otsus C-304/06 P, p 41 ning selles viidatud kohtupraktika). Sellega
seoses margib kaebaja, et soovib diguskaitset saavutada sdnalise osaga kujutismargile, milles on
rohekassinises kirjas kujundatud tdhtedes esitatud sénaline element ,ProSwim“ ning selle kohal hallis
varvis kujundelement, mis on paigutatud omapéaraselt tdhe 'm’ kohale. Isegi kui pidada sdénalist
elementi nende kaupade ja teenuste osas kirjeldavaks — kuigi kaebaja on vastupidisel seisukohal —, ei
ole seda tahis tervikuna selle kombinatsioonis. Olgugi, et need kujundelemendid véivad olla lihtsad,
omavad need kaebaja hinnangul siiski kaubamargis kaalu, mistéttu terviklahenduses on tahis
omaparane, originaalne, pilkuptutdev ja meeldejadv. Kaebaja leiab, et kaubamargi kujunduse
suhteline lihtsus ja minimalistlik joon, kuid samal ajal kujunduse pilkuputdvus, véimaldab tarbijail
kaubamarki pigem kergesti meelde jatta. Nahes kaebaja tahist, kaivitub kohalikus tarbijas tunnetuslik
protsess selle sénalise elemendi ,ProSwim“ tahenduse Ule, samuti m-tdhe kohal oleva kujundi
olemuse Ule, jattes tervikuna meelde omapérase terviklahenduse ja kujundi. Tarbija ei hakka
analiusima ega juurdlema selle Ule, kas margis sisaldub muid eristusvbimelisi meeldejaavaid
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elemente vdi mitte, vaid naeb tahist tervikuna ning on vdimeline sellist tervikut tajuma kaubamargina.
Seega on tahis tervikuna igati eristusvdimeline.

Kaebaja leiab, et see lahenemine vastab ka kirjeldavaid/eristusvdoimetuid sonu sisaldavate
kujutiskaubamarkide praktikat kasitleva Euroopa Liidu (EL) likmesriikide Uhisteatisele CP3. Kaebaja
osutab, et Uhtse praktika dokumendis CP3 juhindutakse pealegi asjaolust, et kaubamargis sisalduv
s6naline element on taielikult kirjeldav/eristusvéimetu (CP3, Ik 2, p 1) — kéesoleval juhul ei ole aga
tegemist taielikult kirjeldava/eristusvdimetu sbnalise elemendiga, vaid pelgalt vihjava tdhisega. Seda
toetavad kaebaja hinnangul ka Patendiameti enda poolt esitatud naited 05.08.2020 teate lisas 2. Isegi
kui Ulestostetud kdega ujuja kujutist kasutatakse laialdaselt erinevates kaubamarkides (kui neil peaks
olema mingitki puutumust Eestiga), siis elemendi laialdane kasutus ei muuda veel tahist tervikuna
eristusvdimetuks. Kaubamargipraktikas on tavapdrane ja teada, et sarnaseid kujundelemente
kasutavad erinevad isikud ning need on registreeritud erinevate isikute nimele identsete/samade
kaupade/teenuste kategooriates — oluline on see, et need kaubamargid tervikuna on Uksteisest
eristuvad. Seda kinnitab kaebaja hinnangul ka Patendiameti 05.08.2020 teate lisas 2 esitatud tdend.
Kaebaja peab seejuures asjakohatuiks Patendiameti viiteid kujundelementide haakumisele
(Uhendamise Vviisile), kuivdérd Patendiameti viidatud Euroopa Kohtu lahend C-37/03 Kkasitleb

kaubamarki ,BiolD + kuju®, milles kaubamark oli esitatud kujul: BROID Kaebaja leiab, et see méark
tdepoolest ei sisalda kujundelemente, mis pllaksid tarbijate tdhelepanu, nende kujundelementide
Uhendamine ei loo omaparast tervikut, mis lisaksid tahisele kaalu ning véimaldaksid tarbijatel tahist
paremini meelde jatta ning tajuda tahist omaparase kujundusena. Seega pole viidatud lahendi
asjaolud kaesolevale juhtumile Ule kantavad. Tarbija ei hakka juurdlema selle Ule, kas ja kuidas selline
kujundus on Uhendatud sbnalise elemendiga, vaid kaubamarki tajutakse ja nahakse tervikuna koigi
selles sisalduvate elementidega.

Kaebaja viitab ka komisjoni 10.06.2020 lahendis nr 1847-0 esitatud seisukohtadele, milles hinnati

kaubamargiga mobile.de seotud asjaolusid. Kaebaja toob muu hulgas esile, et osutatud lahendis

leidis komisjon, et Patendiamet pdhjendamatult alatdhtsustas kaubamargi ,mobile.de + kuju”
kujunduslikke elemente ning et margi elementide kontseptuaalne tervik — kuigi olemuselt pigem
minimalistlik — oli pilkuptidev ja omanaoline, millega tarbijad saavad kaebaja kaubamarki holpsalt
eristada voimalikest teistsuguse kujundusega sbna ,mobile” sisaldavatest tahistest. Samuti leidis
komisjon, et kaubamargi kujunduse suhteline lihtsus ja minimalistlik joon, kuid samal ajal kujunduse
pilkuptldvus voimaldab tarbijail kaubamargi pigem kergesti meelde jatta. Kaebaja leiab, et ka
kaesoleval juhul on tervikuna tegemist tahisega, millega on vdimalik eristada (ihe ettevétja kaupu ja
teenuseid teiste ettevotjate omadest. Ka keskmine tarbija on vdimeline ndgema, tajuma ja hoomama
kaubamargis sisalduvat omapérast varvilahendust, elementide paigutust ning erilist kujundlikkust.
Sellest tulenevalt peab kaebaja kaubamarki ,ProSwim + kuju“ tervikuna igati eristusvbimeliseks,
minimaalse eristusvdime ndue on taidetud ning kaubamark on vastavalt kohtupraktikale registreeritav
KaMS § 91g 1 p 2 tdhenduses.

Muude markustena toob kaebaja esile jargmist. Kaebaja palub arvestada komisjoni varasema
praktikaga sdna(osa) ,pro“ kasitlemisel, nimelt eespool viidatud lahendiga nr 1385-0 (,PRODERMAY),
milles komisjon tuvastas, et tdhis ,PRODERMA® pole vastuolus KaMS § 9 Ig 1 punktidega 2 ja 3,
millest tulenevalt on kdnealune kaubamark registreeritud (reg nr 50636) kaupadele klassis 3 ,4lid,
kreemid ja I6hnaveed nahale; [...]'. Veel osutab kaebaja, et registreeritud on ka sellised sarnaste
tunnustega kaubamargid nagu ,PROSUN" (reg nr 1353992) klassis 9 (sh ,péikesepriilid*), ,Profexpo*
(reg nr 55617) klassides 35, 37, 39, 41, 42, 43 (sh teenused ,messide ja kaubandus- ja
reklaamnéituste korraldamine (sh on-line) &ri voi reklaami eesmérgil; kaupade demonstreerimine;
poeakende (vaateakende) dekoreerimine, vaateakende kujundamine; reklaamtahvlite rentimine, [...];
kaubandusvahendusteenused; jae- ja hulgimiiiigiteenused kolmandatele isikutele; [...J%).

Kaebaja leiab ka, et EL liikmesriikide Uhtne praktika CP3 ei ole tdhise kirjeldavuse hindamisel KaMS §
9 1g 1 p 3 alusel asjakohane, kuna seondub vaid tahise eristusvdime kasitlusega, seega puudutab
CP3 vaid ekspertiisipraktikat § 9 Ig 1 p 2 kohaldamisel. Nahtuvalt Patendiameti ekspertiisipraktika
muutumisest KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaldamisel, on CP3 mdojutanud Patendiameti ekspertiisipraktikat ka
selle satte suhtes. Kaebaja on seisukohal, et CP3 kohaldamine on oigusvastane, kuna CP3
kohaldamist vdib lugeda d&iguste piiramiseks ning proportsionaalsuspéhimétte rikkumiseks -—
igasuguseid oigusi  voib piirata  vaid kooskdlas pbhiseadusega ning vastavalt
proportsionaalsuspdhimdttele peavad piirangud olema vajalikud (pShiseaduse § 11). Seega ei ole
CP3-ga vastu vdetud seisukohad kaebaja hinnangul siseriiklikul tasandil Ulimuslikud ega
kohaldatavad, kuna ei pruugi olla kooskblas KaMS §-s 3 sisalduva regulatsiooni ja mdttega, mis
kehtestab kaubamargi definitsiooni. CP3-st tulenevad piirangud on aga kaebaja seisukohalt vastuolus
pdhiseadusest tuleneva viidatud regulatsiooniga. CP3 on kaebaja hinnangul soovituslik juhend, mis on
vastu vbetud EL organi poolt. Seega on uhisteatiste puhul tegemist soovitustega ja need ei ole EL
teiseseks diguseks — tegemist on dokumendiga, mida pole avaldatud ka ametlikes teadaannetes, et
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luua isikutele diguseid voi kohustusi. Eesti Vabariigi pohiseaduse kommenteeritud valjaande kohaselt
ei ole EL institutsioonide soovitused ja arvamused siduvad (Eesti vabariigi pdhiseaduse tdiendamise
seaduse § 2 kommentaarid).

Kaebaja leiab ka, et kuivérd vastavalt TOAS § 35 Ig 1 punktile 1 tuleb Patendiametil oma iilesandeid
taita td6stusomandi seaduste voi rahvusvaheliste kokkulepete alusel, ei saaks Patendiamet tugineda
CP3-s sisalduvale kasitlusele, kuna Uhisteatis soovituste, juhiste kujul seda nduet ei taida.

Kaebaja saab kull aru ning aktsepteerib vajadust Uhtse ekpertiisipraktika jarele EL-is, kuid ei leia, et
taoline Uhine praktika peaks jargima rangemat kaalutluséigust, kui selleks vajalik ning otstarbekohane,
vOi et taoline praktika peaks eirama EL 0oiguse uldpohimdtteid, milleks on naiteks
proportsionaalsuspdhimdte. Kuigi CP3 koostamisel on lahtutud Euroopa Kohtu lahenditest,
puudutavad need lahendid konkreetseid juhtumeid, samas pole kaebaja hinnangul selge, kas antud
lahendites on Euroopa Kohus jarginud EL alusp&himétteid.

Seega on kaebaja seisukohalt tegemist ebaproportsionaalsete meetmetega, mille rangema kasitluse
ning piirangute vajalikkus ning eesmargiparasus jaab kaebajale arusaamatuks. Kaebaja hinnangul
peab igasugune meede Oigusriigis olema vajalik, sobiv ja proportsionaalne, seejuures
intellektuaalomandi puhul on tegemist p&hidigusega, mida pdhiseadusest lahtuvalt kaitstakse ka
Uldise omandikaitse (pohiseaduse § 32) raames.

Kaebaja margib, et kdesoleval juhul on tegemist kujunduselementi sisaldava tahisega. Kaubamargi
registreerimise ning ainudiguste omandamise eesmargiks on monopoolsete diguste omandamine
tahisele konkreetses kujunduses ning seoses kaubamargiga kaetud kaupade/teenustega. Ka
kirjeldavaid sdnalisi elemente sisaldavate kaubamarkide alusel, kui need on registreeritud, on vdimalik
joustada oma kaubamargidigusi. Sel juhul saab maaravaks kaubamark oma terviklikkuses, s.0 oma
terviklikus kujunduses. Tahiste omavahelisel vordlemisel on maaravaks nende identsus voi
aravahetamiseni sarnasus (KaMS § 10 Ig 1, § 14 Ig 1), kusjuures vorreldakse tahiseid tervikuna
(Euroopa Kohtu otsus C-251/95, p 23). Seega ka kirjeldavaid elemente sisaldavad kaubamargid
saavad olla aluseks kaubamargidiguste joustamisel ning puudub alus ja vajadus rangema
ekpertiisipraktika jarele, nagu kaesoleval juhul Patendiamet on kohaldanud, mistéttu on kaebaja
seisukohalt Uletanud Patendiamet kaalutlusdigust ning seelabi rikkunud proportsionaalsuspdhimétet.

Kaebaja osutab, et KaMS § 9 Ig 1 punktid 2 ja 3 on sdnastatud abstraktsetena, mille sisustamise ja
rakendamise kaalutlusdigus on jaetud Patendiametile. Sisustamisel ja rakendamisel aga tuleb
arvestada ja jargida sh diguse Uldpohimdtteid. Igasuguste piirangute ning pohibiguste riivete korral
tuleb arvestada, kui kaalukas on see eesmark, mida abinbuga soovitakse saavutada ning kas see
abindu on iseenesest vajalik, sobiv ja proportsionaalne. Kaebaja margib, et ka Euroopa Kohus on
selgitanud, et nii EL biguse kui ka EL digusaktidele tugineva riigisisese diguse rakendamisel tuleb
arvestada EL oOiguse uldpdhimdtetega, sh proportsionaalsuse péhimdttega (Riigikohtu 03.11.2016
otsus haldusasjas nr 3-3-1-37-16, p 18 ning selles viidatud kohtupraktika), kusjuures
proportsionaalsuse péhimbottest tulenevalt peab meede olema sobiv, vajalik ja méddukas (Riigikohtu
11.02.2009 otsus haldusasjas nr 3-3-1-80-08, p 15). Kui saab valida mitme sobiva meetme vahel,
tuleb rakendada kéige vahem piiravat meedet, ning tekitatud piirangud peavad olema vastavuses
seatud eesmarkidega (Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades nr C-37/06 ja C-58/06).

Kéesolevas asjas vaidlustatud otsuses on keeldumise aluseks KaMS § 9 Ig 1 punktid 2 ja 3, mille
eesmargiks on jatta kirjeldavad ja eristusvdimetud tahised vabalt kasutatavaks avalikkuse hivanguks.
Kaebajale jadb arusaamatuks, millist eesmarki taidab k&esoleval juhul kaebaja poolt kujundatud
tahise teiste hiivanguks vabalt kasutamiseks jatmine. Kdnealusel juhul on kaebaja hinnangul tegemist
eelkdige kaubamargiga, milles visuaalne aspekt mangib tarbijale olulist rolli, kéidab tarbija tdhelepanu,
millest Iahtuvalt tarbija kaubamargi meelde jatab, olenemata sellest, kas tahises sisalduvad kirjeldavad
vOi mittekirjeldavad elemendid. Kaebaja leiab, et tarbija naeb kaubamarki tervikuna, mis tervikuna
tekitab tarbijates teatud kognitiivsed protsessid, tahist tervikuna ei kasutata kaupade-teenuste
kirjeldamisel ning tervikuna on see selliselt ka eristusvéimeline, taites kaubamargifunktsiooni KaMS
§ 3 tahenduses.

Kaebaja hinnangul tekib kisimus, et kas siis mingi muu elemendi lisamisega, naiteks ujumisega
mitteseonduva lille lisamisega jargmisel kujul:

>
ProSwim
%

moodustuks kujund, mis ei ole kirjeldav ning vaid selle elemendi kaudu jataks tarbija kaubamargi
meelde. Kaebaja leiab, et pelgalt lille kujundi lisamine ei muudaks kaubamargi Gldmuljet, mille alusel
saaks kaebaja oma ainudigusi KaMS § 14 Ig 1 p 2 ja § 57 alusel kaitsta, kuid mis praeguse
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keeldumise tottu jadks vastavast diguskaitsealast valja. Kaebaja hinnangul ei ole tekitatud piirang
vastavuses KaMS § 9 Ig 1 punktides 2 ja 3 seatud eesmarkidega, mistdttu ei ole vaidlustatud otsus
digusparane, piirang ei ole vastavuses seatud eesmarkidega, ning seelabi on Patendiamet lletanud
oma volituspiire.

Kodigest eelbeldust tulenevalt ei ndustu kaebaja Patendiameti keeldumise alustega ning ei leia, et
kaebaja kaubamargi ndol on tegemist kirjeldava ja eristusvdimetu tadhisega KaMS § 9 Ig 1 punktide 2
ja 3 tdhenduses keeldutud kaupade/teenuste suhtes.

Kaebaja palub komisjonil kaebus rahuldada, tlhistada kaubamargi ,ProSwim + kuju“ (taotlus nr
M201901308) kohta tehtud Patendiameti 09.02.2021 otsus nr 7/M201901308 seoses kaubamargi
osalise registreerimisest keeldumisega ja kohustada Patendiametit jatkama menetlust komisjoni
otsuses toodud asjaolusid arvestades. Samuti palub kaebaja maksta talle tagasi kaebuse esitamisel
tasutud riigildiv.

Kaebusele on lisaks riigildivu tasumise maksekorraldusele lisatud kaevatav Patendiameti 09.02.2021
otsus nr 7/M201901308, kaubamargitaotluse nr M201901308 valjavote Patendiameti kaubamarkide
andmebaasist, Patendiameti 05.08.2020 teade nr 7/M201901308 koos lisadega, Patendiameti
30.10.2020 teade nr 7/M201901308 koos lisadega, séna ,pro“ tdhenduse véljavdte Eesti Keele
Instituudi online valjaandest ,Eesti digekeelsussdnaraamat OS 2018

Komisjon véttis kaebuse menetlusse 15.04.2021 ning voimaldas Patendiametil esitada kaebuse kohta
oma seisukoht hiljemalt 17.05.2021.

17.05.2021 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb
kaebusele vastu ja leiab, et ameti otsus, millega KaMS § 39 Idigete 2 ja 3 alusel keelduti kaebaja
kaubamargi registreerimisest taotluses nimetatud klasside 9, 18, 21, 24, 25, 28, 35 ja 41 loetletud
kaupade ja teenuste osas, on seaduslik ja péhjendatud.

Seoses KaMS § 9 Ig 1 punktiga 3 margib Patendiamet, et sellest sattest tulenevalt ei saa registreerida
kaubamarke, mis koosnevad Uksnes tahistest, mida on vdimalik kasutada nende kaupade vdi teenuste
kirjeldamiseks, mille suhtes margi registreerimist soovitakse. Kaebaja on kaubamargina
registreerimiseks esitanud vahesel maaral stiliseeritud ingliskeelse tahise ,ProSwim“. Tahis koosneb
sonadest ,Pro®, mille tdhenduseks on ,professionaalne; professionaal” (Silveti inglise-eesti sdnastik) ja
~owim“, mille tdhenduseks on ,ujumine, ujuma“ (Silveti inglise-eesti sdnastik). Patendiamet leiab, et
tahis tervikuna naitab taotluses nimetatud kaupade/teenuste (v.a kl 9 kaupade ,tiihjad digitaalsed véi
analoogsed salvestus- ja talletusvahendid®, kI 18 kaupade ,nahk ja tehisnahk; kohvrid®; kl 21 kaupade
Jlauanéud, toiduvalmistusnéud, majapidamis- vbi kébégimahutid, joogiklaasid“ ning kl 41 teenuste
.elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivbrgus; eelnimetatuga seonduvad info-,
konsultatsiooni- ja néustamisteenused, sh interneti v6i muu andmevérgu kaudu“) omadusi —
sihtrihma, liiki, kvaliteeti ja sisu. Tahis annab registreerimisest keeldutud klassi 9, 18, 21, 24 ja 25
kaupade osas tarbijale infot, et tegu on profiujujatele suunatud kaupadega vdi professionaalsete
ujumiskaupadega, nt sukeldumisilikonnad, sukeldumismaskid; spordikotid, seljakotid; sportimisel
kasutatavad joogipudelid; riidest kateratid, vannilinad; réivad, jalatsid, peakatted, sh sportimiseks;
sporditarbed ja voimlemisriistad jm. Klassi 9 elektrooniliste valjaannete puhul naitab see lisaks ka
valjaannete sisu, nimelt et tegu on profiujumist puudutavate valjaannetega. Klassi 35 mudgiga seotud
teenuste osas naitab tahis Patendiameti hinnangul, et mulakse ja reklaamitakse profiujujatele
suunatud kaupu vdi professionaalseid ujumiskaupu; arijuhtimisteenuste osas aga, et teenused on
suunatud profiujujatele (sportlaste aritegevuse juhtimine). Klassi 41 teenuste osas naitab tahis, et
need on suunatud profiujujatele voi et pakutakse professionaalseid ujumisega seotud teenuseid,
naiteks professionaalset ujumisalast Opet, korraldatakse profiujujatele suunatud sporditritusi;
elektrooniliste valjaannete jm sisu (infolehed, blogid, artiklid jne) pakkumise osas naitab tahis
sihtrihma ning seda, et pakutakse profiujumist puudutavat teavet.

Patendiamet leiab, et tema seisukohti toetavad ka valjavétted internetist, mis naitavad, et sénu ,Pro® ja
~owim“ kasutatakse nii eraldi kui koos eespool nimetatud kdnealuste kaupade/teenuste kirjeldamisel
Patendiameti poolt toodud tdhenduses (Patendiameti 05.08.2020 kirja lisa 1 ja 30.10.2020 kirja lisa 1)
ning nimetatud naited tdendavad, et tegu on professionaalsete voi professionaalidele suunatud
ujumiskaupade vdi -teenustega. Seega tuginedes menetluse kdigus kaebajale esitatud tdenditele ja
I8bi viidud anallUsile jéudis Patendiamet jareldusele, et tahist ,ProSwim®“ on vdimalik kasutada
kdnealuste kaupade ja teenuste omaduste kirjeldamiseks.

Patendiamet leiab, et tdhise peamine kujundelement — ujuja siluett m-tdhe kohal — osutub samuti
Uksnes konealuseid kaupu/teenuseid kirjeldavaks, kuna annab otsest ja vahetut infot, et
kaubad/teenused on ujumisega seotud. Patendiamet osutab, et llestdstetud kdega ujuja kujutis on ka
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ujumisega seoses sagedasti kasutatav simbol — selle kohta esitas Patendiamet rohkesti naiteid mh
ujumistreeningute ja ujumiskaupade miulgiga seoses (Patendiameti 05.08.2020 kirja lisa 2,
30.10.2020 kirja lisa 2).

Patendiamet osutab, et Euroopa Uldkohus on otsuses T-64/16, p 26 leidnud, et kaubamargi
registreerimisest keeldumine on digustatud, kui margile lisatud kujutiselement Uksnes réhutab margi
kirjeldavat sénumit; analoogilisele seisukohale on kohus asunud otsustes T-559/10, punktid 25-27; T-
366/12, punktid 29-33. Patendiameti hinnangul on kaebaja tahises sisalduvad kujunduslikud
elemendid seejuures nii eraldiseisvalt kui ka kombinatsioonis oma olemuselt sellised, millele tarbija
turusituatsioonis, toodud teenuste kontekstis péaritolufunktsiooni ei omista ning mis ei juhi tdhelepanu
korvale margi kirjeldavalt tdhenduselt.

Patendiamet margib, et KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaldamisel tuleb hinnata, kas taotletaval tahisel on
kdnealuste kaupade voi teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis vdimaldab asjaomasel
avalikkusel kohe ja ilma jarele motlemata tajuda, et tegemist on kdnealuste kaupade voi teenuste voi
nende moéne omaduse kirjeldusega. Hindamisel tuleb analiitsida, millist thendust fraas kannab ja
kuidas Eesti keskmine tarbija tdhist mdistab. KaMS § 9 Ig 1 p 3 eesmargiks olev avalik huvi néuab, et
tahised, mida on vdimalik aritegevuses kasutada nende kaupade vdi teenuste kirjeldamiseks, mille
suhtes registreerimist soovitakse, peavad jddma vabalt kasutatavaks kdigile ettevotjatele selleks, et
neil oleks vdimalik neid tahiseid kasutada oma kaupade vodi teenuste samade iseloomulike tunnuste
kirjeldamiseks. Seetéttu ei ole margid, mis koosnevad Uksnes kirjeldavatest tahistest, kaubamargina
registreerimiseks sobivad.

Lisaks Patendiameti otsuses nr 7/M201901308 toodud pdhjalikele selgitustele soovib amet juhtida
kaebaja tahelepanu asjaolule, et piisav on see, kui tahist on vdimalik kasutada kirjeldavana ning
tahtsust ei ole asjaolul, kas tahist sellistel kirjeldavatel eesmarkidel ka tegelikult kasutatakse (Euroopa
Uldkohtu otsus T-405/05, p 63). Patendiamet margib, et sisuliselt sama on varasemalt leidnud ka
komisjon (komisjoni 30.07.2014 otsus nr 1467-0) ja Harju Maakohus (30.04.2014 otsus tsiviilasjas nr
2-13-45357, p 148). Sama kinnitab ka Euroopa Kohus 6eldes, et kaubamargi registreerimisest peab
keelduma, kui tahise vahemalt ks vdimalik tdhendus on kirjeldav (C-191/01 P) ning et kirjeldavad
terminid on kasutamiseks k&igile tootjatele séltumata sellest, kui suurt tdhtsust kirjeldatud omadused
majanduslikult omavad (C-363/99). Patendiamet toob naitena, et Euroopa Uldkohus ei pidanud
vbimalikuks registreerida kaubamargina tahist ,Bestpartner” kindlustusele, Internetile ja andmetd6tluse
teenustele, sest ,best” ja ,partner” on kohtu hinnangul geneerilised sdnad, mis naitasid teenuse
kvaliteeti (T-270/02).

Patendiamet leiab, et Ghe vdi teise tahise kirjeldavuse allikad vdivad olla erinevad, kuid see ainuiksi ei
muuda tahist vahem kirjeldavaks vai eristusvéimelisemaks — kaubamargidiguse peamisi eesmarke on
hoida ara selliste tahiste registreerimine, mis tarbijate jaoks kaupu vdi teenuseid kirjeldavad, mida
tarbija kaubamargina ei taju ning mis peavad jadma vabaks kasutamiseks kdigile ettevotjatele.
Patendiameti hinnangul on kaesoleval juhul tegu just niisuguse fraasiga. Patendiamet soovib lisaks
markida, et Harju Maakohus on leidnud, et asjaolu, et tahist on kasutatud ka tahise taotlejaga seoses,
ei valista selle sbnalihendi kirjeldavust ega tdenda eristusvbime tekkimist kaubamargina voi et
nimetatud tahis oli muutunud taotleja eristusvéimeliseks kaubamargiks (tsiviilasi nr 2-13-45357, p
159).

Eeltoodud pdhjustel ei pea Patendiamet kaebaja tadhist KaMS § 9 Ig 1 punktist 3 tulenevalt
kaubamargina registreeritavaks.

Seoses KaMS § 9 Ig 1 punktiga 2 margib Patendiamet, et kohtupraktikast tuleneb, et sdnamark, mis
on kaupade véi teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade voi teenuste suhtes eristusvoimetu
(Euroopa Kohtu otsused nr C-363/99, p 86; C-265/00, p 19). Eristusvéime hindamisel KaMS §91g 1 p
2 moéttes tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille tahistamiseks kaubamargi registreerimist
taotletakse, ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tahise tajumist asjassepuutuva
avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba voi teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud
ja maistlikult tahelepanelik ja arukas (C-363/99, p 34). Patendiameti hinnangul on kaesoleval juhul
vaadeldavate kaupade ja teenuste tarbijaskonnaks on kogu avalikkus, kuid lisaks ka sportlased
(profiujujad).

Patendiamet leiab, et kuigi kaebaja tahise kujunduselemendid — téhise esitamine sinakas-roheliste
kursiivis tdhtedega ning ujuja siluett m-tdhe peal — annavad tahisele teatud stiliseerituse, on need
olemuselt siiski eristusvGimetud ega lisa kaubamargile tervikuna eristatavust. Kujutiselementidel
puuduvad omadused, mille tbttu saaks kaubamark taita oma pdhifunktsiooni seoses eespool
nimetatud kaupade-teenustega. Need ei ole piisavad, et juhtida tarbija tdhelepanu kérvale tahise
kirjeldavalt tahenduselt, vaid Uksnes rohutavad ja toetavad selle kirjeldavat tdhendust. Nagu 6eldud,
on Ulestdstetud kdega ujuja siluett ujumisega seoses olemuslikult kirjeldav ning sagedasti kasutatav

8



simbol ning tarbija jaoks ei mdju see antud kaupade-teenuste osas ja sdnalise tahisega
kombinatsioonis eristusvéimelisena. M-tdhe siluetiga haakumine on liiga vaike detail, mis tarbijal
hélpsalt markamata jaab. Patendiamet osutab, et Euroopa Kohtu otsusest tuleneb, et kui elementidel
ja nende Uhendamise viisil puuduvad omadused, mille tottu saaks kaubamark taita oma
pohifunktsiooni seoses kaubamargi taotlusega hoélmatud kaupade ja teenustega, on tahis
eristusvdimetu (C-37/03, p 74). Patendiamet margib, et varasemalt on ka komisjon oma otsuses
nr 925-o0 ndustunud Patendiameti otsusega keelduda registreerimast tahist leides, et kujunduse
lisamine eristusvbimetule tahisele ei tdhenda alati ja igal juhul eristusvéime tekkimist.

Patendiamet leiab neil asjaoludel, et tahisel ,ProSwim+ kuju“ puuduvad tunnused, mille péhjal tarbija
suudaks kaebaja kaupu ja teenuseid eristada teise ettevotja samaliigilistest kaupadest ja teenustest
ning seda tuleb pidada eristusvdimetuks. Seetdttu ei ole tdhis KaMS § 9 Ig 1 punktist 2 tulenevalt
keeldutud kaupade ja teenuste osas kaubamargina registreeritav.

Kaebaja vastuvaidetele KaMS § 9 Ig 1 punktides 2 ja 3 satestatud keeldumisaluste kohaldamisele
esitab Patendiamet omakorda jargmised vastuvaited.

Patendiamet ei nbustu kaebaja seisukohaga, et kuivdrd sénaline element ,ProSwim“ vajab Eesti
tarbija jaoks lahtimdtestamist ja et Eesti tarbija jaoks on sénal ,Pro-“ siinses kontekstis eelkdige
tahendus ,ujumise eest®, ,ujumise asemel” vdi ,ujumise poolt*, siis ei ole sénalise elemendi ,ProSwim*
puhul tegemist otseselt kirjeldava sdnaga. Samuti ei ndustu Patendiamet kaebajaga, et tavatarbija ei
seosta eessodna ,Pro-“ just selle ingliskeelse kontekstiga ,professionaalne”. Patendiamet selgitab, et
kuna tahise osa ,Swim“ on ingliskeelne, tajub tarbija ka tahise esimest osa ,Pro“ esmasena
ingliskeelsena, eriti arvestades, et sbénal ,Pro“ on kaupade-teenustega seonduvalt kindel, nende
omadusi naitav tdhendus. Neil podhjustel pole Patendiameti hinnangul alust eeldada, et tarbija
tdlgendaks siin vastavat sona tdhenduses ,eel, eest, poolt, asemel“. Lisaks on ingliskeelne séna ,Pro*
lihtne, inglise keele pdhisdnavarasse kuuluv séna, mis on olemas ka inglise-eesti sénastikes ning mis
Eesti keskmisele tarbijale on hdlpsasti ja koheselt vastavas kontekstis arusaadav. Patendiamet juhib
tdhelepanu, et komisjon on oma otsuses nr 1081-0 ,Super Pro* leidnud, et séna ,pro“ tdhenduses
.professionaalne“ naitab, et tegemist on professionaalidele kasutamiseks sobivate toodetega.
Kaesoleval juhul on taotletavate kaupade/teenuste ndol tegu eelkdige spordivaldkonna
kaupade/teenustega, mille puhul ,Pro“ naitab nende kaupade/teenuste olulist omadust ehk mida
kasutades saab ettevdtja eristada proffidele ja harrastajatele moeldud, professionaalseid
kaupu/teenuseid (mida ka tehakse). Seda konteksti arvestades ei ole Patendiameti hinnangul pdhjust
vaita, et tarbija tajuks sona ,Pro“ siin ladina keelel pdhinevas tdhenduses ,eel, ees, eest’, sest sellist
télgendust ei toeta kasutusmaterjalid ning see on ebaeluline. Patendiamet leiab, et sellist ldAhenemist
ei toeta ka keeleloogika — tarbijal ei ole pdhjust tdlgendada tht séna inglis- ja teist ladinakeelsena, kui
mdlemal sdnal on selge ja Uhene tdhendus inglise keeles, mida kinnitab ka tegelik kasutus. Lisaks
voib Patendiameti hinnangul eeldada, et suure tdendosusega saab Eesti tarbija ladina keelest oluliselt
kehvemini aru kui inglise keelest. Lisaks margib amet, et kaebaja poolt viidatud komisjoni lahendis
1385-0 on tegu tahisega, mis on kirjutatud Iabivalt suurte tdhtedega (,PRODERMA"). Seega ei ndustu
Patendiamet, et tegu oleks samase Ullesehitusega kaubamargiga, kuna kaesoleval juhul on tahises
»ProSwim + kuju“ mélemad fraasid ,Pro* ja ,Swim* kirjutatud esisuurtahega.

Patendiamet rdhutab ka, et isegi kui tdhisele on vbéimalik teoreetiliselt omistada mitu tahendust, tuleb
margi registreerimisest keelduda, kui vahemalt Uks neist tdhendustest osutub kirjeldavaks. Ka
Euroopa Kohus on selgitanud, et margi registreerimisest tuleb keelduda, kui vdhemalt Uks selle
voimalikest tdhendustest tahistab asjaomaste kaupade vodi teenuste omadust (C-191/01 P, p 32).
Lisaks on Euroopa Kohus markinud, et Gldjuhul ainutiksi osade Ghend, millest iga osa kirjeldab kauba
vOi teenuse omadust, mille jaoks registreerimist taotletakse, on neid omadusi kirjeldav. Seega selliste
lihntsate osade Uhendamine lisamata mingeid ebatavalisi muudatusi naiteks suintaksis v6i tdhenduses,
ei anna tulemuseks muud, kui kaubamargi, mis koosneb Uksnes tahistest, mis vbivad kaubanduses
naidata asjaomaste kaupade vdi teenuste omadusi. Selline kombinatsioon ei pruugi aga olla kirjeldav,
juhul kui see loob mulje, mis on piisavalt erinev sellest, kui on lihtsalt seda moodustavate osade
kombinatsioon (C-363/99, punktid 98-99).

Patendiamet ei ndustu kaebajaga, et ameti esitatud tdendid tahise kirjeldavuse kohta (Patendiameti
05.08.2020 lisa 1; 30.10.2020 lisa 1) ei naita ega seostu kuidagi Eestiga ega Eesti keskmise tarbijaga
ning jaavad Eestist vaga kaugeks. Patendiamet leiab, et kuigi tegemist on ingliskeelse tdhisega, ei ole
Eesti majandusruum isoleeritud, vaid osa jarjest globaliseeruvast majandusruumist. Teada on tdsiasi,
et Eesti tarbija ei otsi ega saa infot ainult Eesti (veebi)lehtedelt ega ostle ainult Eesti (veebi)poodides,
vaid koéikjal Ule maailma. Seetdttu peab Patendiamet darmiselt tdendoliseks, et Eesti tarbija, otsides
infot naiteks erinevate ujumistarvikute kohta, puutub kokku ka vastavasisulise ingliskeelse infoga.
Lisaks leiab Patendiamet, et kuivdrd sihtriihmaks on praegusel juhul mh ka professionaalsed ujujad,
kes igapaevaselt kdnealuste kaupade ja teenustega kokku puutuvad, on asjaomase tarbija teadlikkus
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nimetatud kaupade ja teenuste osas kdrge, ta on kursis nendega seotud Uksikasjadega ja ta paneb
neid tahele.

Seoses kaebaja vaitega, et Patendiameti tdéendid Ulestdstetud kdega ujuja kujutise sagedasest
kasutamisest seoses ujumisega (Patendiameti 05.08.2020 lisa 2; 30.10.2020 lisa 2) ei ole seotud
Eestiga, margib Patendiamet jargmist. Amet réhutab esmalt, et ujuja siluett naitab kdnealuste
kaupade/teenuste omadusi juba olemuslikult — andes otsest infot, et kaubad ja teenused on
ujumisega seotud ning moéeldud ujujatele. Patendiameti esitatud materjalid kinnitavad, et ettevétjad
kasutavad sageli sellist kujundit ujumisega seotud kaupade/teenuste reklaamimisel ning et tarbija on
ka harjunud selliste kaupade/teenustega seoses seda nagema. Tuginedes nendele argumentidele
saab Patendiameti hinnangul 6elda, et tarbija saab antud kujutist tdlgendada Uksnes kirjeldaval moel
ega taju sellist kujutiselementi kaubamargina, vaid elemendina, mis annab talle {ksnes
kaupade/teenuste omadusi naitavat infot. Nagu Patendiamet eespool mainis, ei ole Eesti
majandusruum isoleeritud ning Eesti tarbija saab veebis infot lisaks Eestile k&ikjalt Gle maailma.

Seoses kaebaja esile tooduga, et ta soovib diguskaitset saavutada sénalise osaga kujutismargile,
milles on rohekassinises kirjas kujundatud tahtedes esitatud sénaline element ,ProSwim* ning selle
kohal hallis varvis kujundelement, mis on paigutatud omaparaselt tdhe 'm’ kohale, méargib Patendiamet
jargmist. Euroopa Uldkohus on sedastanud, et véljakujunenud kohtupraktika kohaselt sdltub téhise kui
terviku anallls ja kirjeldavuse hindamine sellest, kas avalikkuse jaoks muudab kujutiselement téhise
kirjeldavat tdhendust seoses asjaomaste kaupade vdi teenustega (T-205/17, p 31). Samuti on
Uldkohus sedastanud, et téhis on tervikuna kirjeldav eeldusel, et kujutiselement ei juhi tarbija
tahelepanu korvale kirjeldavalt sonaliselt elemendilt (T-594/15, p 33). Patendiamet margib, et seda
printsiipi on kohus jarjepidevalt jarginud ja rakendanud (mh otsustes T-91/18, punktid 23-29; T-473/18,
punktid 36-37; T-10/19, punktid 19-22; T-57/18, p 71; T-69/19, punktid 41-42). Patendiamet leiab, et
kohtu suunised ei puuduta Uksnes Uhte konkreetset marki, vaid tegemist on Uldise juhisega, mille
eiramine ekspertiisis oleks diguskindluse pohimdtetega vastuolus. Osutatud kohtu seisukohad on
kirjas ka EL liikmesriikidele suunatud Uhtse praktika dokumendis CP3. Kaesoleval juhul on kaebaja
kaubamargis kujunduselemendina kasutatud ihte varvitooni ning m-tdhe kohal olevat ujuja siluetti, mis
Patendiameti hinnangul jaab lahtuvalt oma proportsioonidest ja tavaparasusest ujumisega seotud
kaupade/teenuste osas tarbijal erilise tahelepanuta vb6i koosmdjus tekstiga ,ProSwim“ vdimendab
tahise kirjeldavat seost ujumisega. Standardses kirjas (nt kaldkirjas) varviline tekst on
kaubandustegevuses ameti hinnangul tavaline ega muuda kirjeldavat tahist eristusvbimeliseks. Seega
leiab Patendiamet, et kaesoleval juhul ei lisa kaebaja kaubamargi kujundus tervikuna kirjeldavale
tahisele eristusvoimet.

Patendiamet ei ndustu kaebaja vaidetega selle kohta, et Uhisteatise CP3 kohaldamine on
oigusvastane, sellest tulenevad piirangud on vastuolus pdhiseadusega ning et CP3 alusel rangema
ekspertiisipraktika kohaldamisega on Patendiamet Uletanud kaalutlusbigust ja seelabi rikkunud
proportsionaalsuspdhimdtet. Patendiamet selgitab, et Ghisteatis CP3 on EL liikmesriikide ja Beneluxi
tddstusomandiametite ning EUIPO vaheline kokkulepe, millega ametid vdtavad vabatahtlikult
kasutusele uhised standardid, et toetada kaubamargidirektiivi Uhtlustavaid eesmarke ja luua uhtne
oiguskeskkond. Sellest tulenevalt teevad ametid koosttdd, et tagada EL kaubamargimaaruse ja
kaubamargidirektiivi uute satete Uhtlustatud ja jarjepidev rakendamine kogu Euroopa
intellektuaalomandivérgustikus. Dokument CP3 pakub Iabipaistvalt liigendatud teavet
kaubamargiliikide, nende maaratluste ja kujutamisviiside kohta igas ametis. See on aidanud uut
kaubamargidirektiivi Gle votta véimalikult Ghtlustatud viisil, et parandada 6iguskindlust, prognoositavust
ja juurdepdasetavust kasutajate jaoks. Seega on Patendiamet ndustunud Uhisteatises olevatest
pdhimdtetest ja praktikatest I18htuma, mistéttu CP3 kohaldamine vdi sellele viitamine Patendiameti
ekspertiisipraktikas kindlasti digusvastane ei ole. Lisaks margib Patendiamet, et Euroopa Kohtu
seisukohad on jargimiseks kohustuslikud ning CP3 ja muud uhised praktikad suures osas Iahtuvadki
just Euroopa Kohtu seisukohtadest. Seda, nagu oleks CP3 Ulimuslikum seadusest, ei ole Patendiamet
kunagi vaitnud ega ainuliksi sellest ekspertiisi tegemisel [ahtunud. Seetbttu peab Patendiamet kaebaja
kasitlust pbdhiseaduslike Giguste piiramisest ja proportsioonipéhimotte rikkumisest meelevaldseks ja
asjakohatuks. Patendiamet lisab, et amet lahtub menetlemisel seadustest ja rahvusvahelistest
kokkulepetest ning ka CP3 on rahvusvaheline kokkulepe, mille péhimbtteid on Patendiamet vétnud
kohustuse jargida ning ekspertiisi tegemisel arvestada.

Patendiamet soovib juhtida kaebaja tédhelepanu asjaolule, et iga taotletav kaubamark I&bib enne
registreerimisotsuse tegemist vdi sellest keeldumist pdhjaliku ekspertiisi, mille kdigus anallUsitakse
taotluse kdiki detaile vastavate kaupade ja teenustega seoses, ning hinnatakse tdendeid kogumis.
Uhtegi otsust ei tee amet iildistatult, digusi ei piira, mingit rangemat praktikat ei rakenda ning taotlusi
automaatselt tagasi ei likka. Seetbttu ei ole Patendiameti hinnangul péhjendatud kaebaja ebadiged
markused ameti tegevuse kohta kaubamarkide ekspertiisi tegemisel vbi kaubamarkide
registreerimisel.
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Patendiamet rohutab veel, et vaatleb ekspertiisi tegemisel iga tahist eraldi selles kontekstis ning nende
materjalide ja tdendite valguses, mis sellel konkreetsel hetkel vastava tahisega seoses esile tulevad.
Patendiamet osutab seejuures komisjoni lahendile nr 855, milles komisjon on oelnud, et iga
kaubamarki tuleb kasitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ning et iga
kaubamargi puhul on tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis vdivad olla maaravad.
Komisjon kordab koénealuses lahendis, et Patendiameti varasemad otsused Ukshaaval vbetuna ei
moodusta pretsedente, millest tuleneks Uhelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid
(pimedalt) jargida voi millega teiselt poolt vdiks ilma uldistamata argumenteerida vordset kohtlemist
ndudes. Vordne kohtlemine kaubamargi registreerimise menetluses seisneb komisjoni sénul eeskatt
iga taotluse asjaolude igakilgses kaalumises Patendiameti poolt, kusjuures Patendiametil on
kohustus pohjendada, millistel diguslikel alustel ja milliseid faktilisi asjaolusid arvestades ei ole (hte
vOi teist tahist taotleja poolt soovitud ulatuses registreeritud. Patendiamet leiab, et seda on ta
kaesoleval juhul ka teinud.

Patendiamet jaab kdigi kaevatavas otsuses toodud seisukohtade juurde ning lahtudes eeltoodust ja
tulenevalt KaMS § 9 Ig 1 punktidest 3 ja 2 palub komisjonil jatta kaebus rahuldamata.

04.06.2021 esitas kaebaja komisjonile taiendavad seisukohad. Kaebaja kinnitab, et ta ei ndustu
Patendiameti seisukohtadega ning et kaebaja jadb oma kaebuses esitatud seisukohtade,
argumentide, tdendite ning ndude juurde. Kaebaja soovib eraldi réhutada jargmist.

Kaebaja seisukohalt ei ole tema kaubamark ,ProSwim + kuju® vastuolus KaMS § 9 Ig 1 punktidega 2
ja 3, seda sealjuures ka Uhtse praktika CP3 valguses, isegi kui seda peaks kohaldatama. Siiski jaab
kaebaja endiselt seisukohale, et CP3 puhul ei ole tegemist kohustusliku dokumendiga, vaid pelgalt
soovituslikuga, milles sisalduvad pdhimétted ei ole ei otse kohalduvad ega EL liikmesriigile siduvad
ning Patendiametil puuduvad volitused koénealuse dokumendi kohaldamiseks (tegemist ei ole
tédstusomandi seaduse v&i rahvusvahelise kokkuleppega TOAS § 35 Ig 1 p 1 tdhenduses).

Kaebaja ei ndustu Patendiameti kasitlusega, et CP3 puhul on tegemist rahvusvahelise kokkuleppega.
Viidates rahvusvaheliste lepingute diguse Viini konventsiooni artiklis 2(1)(a) satestatud rahvusvahelise
lepingu definitsioonile ning sama konventsiooni Il osas kasitletavale rahvusvaheliste lepingute
s6lmimise ja joustumise (nt ratifitseerimisega) regulatsioonile margib kaebaja, et rahvusvaheline
kokkulepe eeldab vastavate rahvusvahelise diguse subjektide (tavaliselt riikide, rahvusvaheliste
organisatsioonide) vahelist kirjalikku kokkulepet ning selle vastavat jdustamist siseriiklikul tasandil.
Kaebaja leiab, et CP3 ei tdida kuidagi ,rahvusvahelise kokkuleppe® mdistet ega selle vastuvdtmist
vastavalt rahvusvahelise biguse pdhimoétetele. Seda téendab ka CP3 punktis 1 sisalduv viide, et
tegemist on EL liikmesriikide intellektuaalomandiametite poolt kokku lepitud Uhise praktikaga. Sellisel
kujul vastu voetud dokument ei ole siseriiklikul tasandil otse kohalduv ega siduv, sh EL &iguse
valguses.

Lahtudes pdhiseaduse §-s 11 satestatud proportsionaalsuspohiméttest, on kaebaja endiselt
seisukohal, et tema kaubamargile diguskaitse andmisest keeldumisega Uletatakse neid piire, mida
nende keeldumise alustega, s.0 KaMS § 9 Ig 1 punktidega 2 ja 3 on seatud. Tegemist on satetega,
mille eesmargiks on jatta vabalt kasutatavaks téhised, mis on kirjeldavad ja eristusvdimetud, kuid
kdesoleval juhul ei ole tegemist pelgalt ei sdna- ega kujutismargiga, vaid sdnalise osaga
kujutismargiga (n-6 kombineeritud kaubamargiga). Kaebaja hinnangul ei ole tegemist tervikuna ei
kirjeldava ega eristusvbimetu tahisega, mille peaks jatma vabaks kasutuseks. K&esoleval juhul
Uletatakse ja rikutakse kaubamargi registreerimisest keeldumisega kaubamargiseadusest ja
pdhiseadusest tulenevaid piire ja digusnorme, mistottu tuleb Patendiameti otsus kaebaja kaubamargi
osalise registreerimisest keeldumise kohta lugeda &igustihiseks ning véimaldada kaubamargi
registreerimine kdikide kaupade ja teenuste suhtes.

07.07.2021 esitas Patendiamet komisjonile tdiendavad seisukohad.

Selgitades Uhisteatise CP3 vastuvotmiseni viinud EL Idhenemisprogrammi tausta, margib
Patendiamet, et [3henemisprogrammi eesmark on tugevdada intellektuaalomandi kaitset Euroopas ja
teha koostdédd praktika Uhtlustamiseks, mis toob markimisvaarset kasu nii kasutajatele kui ka
intellektuaalomandiametitele. CP3 Uhise praktika aluseks olevate pohimdtete selget ja terviklikku
selgitust sisaldav dokument on avalik ja kergesti kattesaadav, selle pohimétteid rakendatakse dldiselt
ja need hdlmavad enamikku juhtumeid. Dokumendis on satestatud, et eristusvéimet tuleb hinnata iga
juhtumi puhul eraldi, kuid Uhised pdhimdtted on suunised, mis tagavad, et eri ametid jbuavad samade
keeldumispdhjuste korral sarnasele prognoositavale tulemusele. Patendiameti praktika peab olema
Uhtne, loogiline, pdhjendatud ja etteennustatav, ning kénealune dokument on koostatud kaasates
ameteid ja kasutajate organisatsioone. Kuna dokumendi koostamise protsess ning dokument ise on

11



olnud avalik, leiab Patendiamet, et tal on kahtlemata kohustus kokkulepitud p&himétteid jargida, seda
enam, et dokumendi pdhimdtete kujundamise aluseks on mh EL kohtupraktika. Kuna Patendiamet on
nimetatud kokkuleppega ndéustunud Uhise praktika rakendamise osas, leiab amet, et tal on nii
kohustus, volitus kui ka 6igus nimetatud dokumendis sisalduvate pohimétete kohaldamiseks
ekspertiisipraktikas.

Patendiamet ei ndustu kaebajaga, et Uhisteatis CP3 ei ole rahvusvaheline kokkulepe Viini
konventsiooni tdhenduses. Muu hulgas ei néustu Patendiamet kaebaja kasitlusega rahvusvahelise
kokkuleppe definitsioonist. Patendiamet margib, et kaebaja tsiteerib lepingu definitsiooni, kuid kui
leping on definitsiooni ja konteksti kohaselt rahvusvaheline kokkulepe, siis kokkulepe ei pea olema
iimtingimata leping — kokkulepe vo0idakse kirja panna ka muus versioonis. Patendiamet leiab, et
kaesoleval juhul seda ongi tehtud, mistdttu kordab amet veel kord, et Uhisteatis CP3 on liikmesriikide
ja Beneluxi toostusomandiametite ning EUIPO vaheline kokkulepe, millega ametid voétavad
vabatahtlikult kasutusele Uhised standardid, et toetada kaubamargidirektiivi Ghtlustavaid eesmarke ja
luua Uhtne diguskeskkond. Seda, et tegu on EL liikmesriikide intellektuaalomandiametite poolt kokku
lepitud Uhise praktikaga méénab ameti hinnangul ka kaebaja ise, kuna viitab CP3 punktile 1.

Lisaks mainib Patendiamet, et nimetatud kokkuleppe n&ol on tegu pigem nn pehme vai leebe
normistikuga (ingl k ,soft law®), mille eesmargiks on kaasa tuua praktilised tagajarjed. Seda voiks
defineerida kui rahvusvahelise diguse subjektide poolt loodud kirjalike juhiste kogumit, mis on
konkreetselt kull mittesiduv, kuid kutsub siiski esile teatud piiratud diguslikke tagajargi. Seega, isegi kui
nimetatud dokumendil puudub otsene diguslik siduvus, toob see Patendiameti hinnangul siiski kaasa
riikidele teatud digused ja kohustused.

Patendiamet ei ndustu jatkuvalt ka kaebaja seisukohaga, et kaebaja kaubamark tervikuna ei ole
kirjeldav ega eristusvdimetu. Patendiamet refereerib seejuures oma varasemalt esitatud seisukohti,
milles kokkuvdtlikult leiab, et kaebaja esitas kaubamargina registreerimiseks vahesel maaral
stiliseeritud ingliskeelse tahise ,ProSwim“ ning see tahis tervikuna naitab Patendiameti otsusega
keeldutud kaupade/teenuste omadusi — sihtrihma, liiki, kvaliteeti ja sisu. Tahise peamine
kujundelement — ujuja siluett m-tdhe kohal — osutub samuti liksnes vaadeldavaid teenuseid ja kaupu
kirjeldavaks, kuna annab otsest ja vahetut infot, et kaubad/teenused on ujumisega seotud.

04.08.2021 esitas kaebaja komisjonile taiendavad seisukohad.

Kaebaja rohutab, et Uhtse praktika CP3 puhul on siiski tegemist diguslikult mittesiduva dokumendiga
ning kaebaja jaab endiselt seisukohale, et kdnealune dokument ei vasta ,rahvusvahelise kokkuleppe®
moistele TOAS § 35 Ig 1 p 1 kontekstis. Kaebaja margib, et Patendiameti poolt viidatud asjaolu, et
CP3 puhul on tegemist EL liikmesriikide ja Beneluxi td6stusomandiametite ning EUIPO vahelise
kokkuleppega (kaebaja osutab siinkohal, et CP3 tervikpealkiri on: ,Uhisteatis eristusvéimet kasitleva
Uhise praktika kohta — kirjeldavaid/eristusvdimetuid sdnu sisaldavad kujutiskaubamargid®), ei tdhenda
veel seda, et see vastaks Uldisele ,rahvusvahelise kokkuleppe® maaratlusele. Viidates Eesti Vabariigi
pbdhiseadusele (sh pbhiseaduse kommenteeritud valjaande §-de 3 ja 121 kommentaaridele) leiab
kaebaja, et CP3 puhul ei ole tegemist ei rahvusvahelise tavadiguse ega rahvusvahelise diguse
uldprintsiibiga, samuti mitte valislepinguga.

Kaebaja ei pea asjakohaseks ka Patendiameti poolset CP3 seostamist n-0 pehme vobi leebe
normistikuga (,soft law®), leides muu hulgas, et Patendiamet on sellekohases kasitluses viidanud
magistritddle, kuid magistritdds esitatud hinnangud ja jareldused ei pruugi digusteooriaga, diguse
pdhimdtetega kooskdlas olla.

Kaebaja jaab seisukohale, et CP3 puhul ei ole tegemist rahvusvahelise kokkuleppega TOAS § 35 Ig 1
p 1 kontekstis, mis annaks Patendiametile aluse ja diguse tugineda oma ekspertiisipraktikas CP3-le.
Isegi kui peaks leitama, et CP3 vastab ,rahvusvahelise kokkuleppe* moistele TOAS § 351g 1 p 1
tdhenduses, on siiski tegemist diguslikult mittesiduva dokumendiga. Pealegi, nagu ka Patendiamet
korduvalt on réhutanud, tuleb iga kaubamarki vaadelda iksikuna ning kaebaja leiab, et kui ka CP3-st
I&htuda, ei ole kdesoleval juhul CP3-s sisalduvad pdhimdtted ja juhised rakendatavad kdnealusele
kaubamargile.

Kaebaja kordab, et isegi kui kasitleda CP3 siduvana (mida kaebaja siiski ei leia), on kaebaja hinnangul
kaheldav, kas selle kohaldamine, rikkudes o6iguse uldpdhimdtteid, on kohane ja aktsepteeritav.
Sealjuures on kaheldav, kas selles sisalduvad juhised I&dhtuvad &iguse uldpdhimdtetest ja jargivad
KaMS § 9 Ig 1 punktidega 2 ja 3 satestatud normi eesmarke, ning isegi kui on jargivad, siis kaesoleval
juhul on kaebaja seisukohal, et tema kaubamargi registreerimisest keeldumisega kdnealustel
kaupadel/teenustel Uletatakse KaMS § 9 Ig 1 punktidega 2 ja 3 seatud eesmarke, mistottu tuleb
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Patendiameti otsust kaubamargi registreerimisest keeldumise osas pidada kaesoleval juhul
digusvastaseks.

06.09.2021 esitas Patendiamet komisjonile tdiendavad seisukohad.

Patendiamet kordab oma varasemaid seisukohti Uhisteatise CP3 kasitluse osas, markides muu
hulgas, et Patendiamet ei ndustu kaebaja rdhumisega Uldisele ,rahvusvahelise kokkuleppe®
maaratlusele ega selle sidumisega ,rahvusvahelise lepingu” moistega siinses kontekstis. Patendiamet
leiab, et tal on nii digus, kohustus kui ka padevus CP3 dokumendis kirja pandud pdhimdtete
jargimiseks ja rakendamiseks oma ekspertiisipraktikas, mis aga ei tdhenda, et amet lahtuks ekspertiisi
tegemisel ainult sellest dokumendist. Patendiamet teeb ekspertiisi vastavalt kehtivatele digusaktidele,
arvestades ja jargides muu hulgas CP3 dokumendis satestatud pohimotteid.

Patendiamet jaab oma varasema seisukoha juurde, et CP3 kokkulepet vbiks pigem liigitada pehmeks
vOi leebeks normistikuks. Viidates OGiguskirjandusele (M. Kiviorg, K. Land, K. Miil, H. Vallikivi,
Rahvusvaheline 6igus, Juura 2004, Ik 58) margib Patendiamet, et leebeks regulatsiooniks (soft law)
on nimetatud Uhiskondlikke norme. Neil puudub kull otsene 6iguslik toime, kuid need mdjutavad siiski
juriidilisi  otsustusi. Taolised normid vbivad valjenduda rahvusvaheliste organisatsioonide
mittesiduvates otsustes, soovitustes ja aruannetes, jdbustumata lepingute tekstides, mittesiduvates
lepingutes voi nt lepingu mittesiduvates osades jne.

Patendiamet jaab seisukohale, et kaebaja kaubamark ei ole tulenevalt KaMS § 9 Ig 1 punktidest 2 ja 3
keeldutud kaupade/teenuste osas registreeritav ka CP3 kontekstis ning refereerib oma varasemaid
seisukohti, miks amet menetluse kaigus leidis, et kaebaja tahis tervikuna naitab keeldutud
kaupade/teenuste omadusi.

01.10.2021 esitas kaebaja komisjonile tdiendavad seisukohad. Kaebaja kinnitab, et ta jatkuvalt ei
ndustu Patendiameti seisukohtadega ning jaab oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide,
téendite ning ndude juurde.

Kaebaja peab vajalikuks eraldi esile tuua, et Patendiameti viidatud kohtupraktikas — T-405/05, p 63
(MANPOWER), komisjoni otsus nr 1467-0 (Autoekspert), Harju Maakohtu 30.04.2014 otsus tsiviilasjas
nr 2-1345357, p 148 (TORUABI), C-191/01P (Doublemint), C-363/99 (Postkantoor), T-270/02
(bestpartner) — kasitletud kaubamargid seonduvad kdik sdnamarkidega ning ,Autoekspert® margi
puhul minimaalselt stiliseeritud (s.o sinises kaldkirjas) sbhamargiga. Seega ei ole kaebaja hinnangul
nende lahendite tehiolud ning neis tehtud jareldused k&esolevale vaidlusele ning kaebaja
kaubamargile automaatselt Ule kantavad. Tuues naiteks mdned komisjoni varasemad (EL
likmesriikide praktika Uhisteatise CP3 kehtivuse ajal) tehtud lahendid — komisjoni otsused nr 1847-0
(,mobile.de + kuju“) ja 1790-0 (,1Apteek + kuju“) —, margib kaebaja, et komisjon on jéudnud
vastupidisele arusaamisele Patendiameti seisukohtadest samadel KaMS § 9 Ig 1 punktide 2 ja 3
keeldumise alustel ning tuvastanud sénalisi elemente sisaldavate kujutismarkide puhul liialt laiendava
CP3 tdlgenduse Patendiameti poolt.

Muus osas kordab kaebaja oma varasemate sisukohtade pdhivaiteid ning leiab, et kdesoleval juhul on
kaubamargi  osalisest registreerimisest keeldumisega Uletatud ja  rikutud  TOAS-ist,
kaubamargiseadusest ja pdhiseadusest tulenevaid piire ja digusnorme ning diguse Uldp&himdotteid,
mistéttu tuleb Patendiameti otsus kaebaja kaubamargi osalise registreerimisest keeldumise kohta
lugeda oigustiihiseks ning véimaldada kaubamargi ,ProSwim + kuju“ registreerimine kdikide kaupade
ja teenuste suhtes.

05.11.2021 esitas Patendiamet komisjonile tdiendavad seisukohad.

Patendiamet margib, et on kaebaja seisukohtadele oma selgitused varasemalt andnud ning ei pea
vajalikuks neid siinkohal jarjekordselt uuesti korrata. Seoses kaebaja uue argumendiga, et
Patendiameti viidatud kohtupraktika ei ole asjakohane ega kaesolevale vaidlusele automaatselt lle
kantav ja et komisjon on mdnes varasemas lahendis tuvastanud sénalisi elemente sisaldavate
kujutismarkide puhul liialt laiendava CP3 tdlgenduse Patendiameti poolt, margib Patendiamet jargmist.
Patendiamet ei olegi vaithud, et midagi oleks ,automaatselt Ule kantav, kuid varasema
kohtupraktikaga tuleb kahtlemata arvestada, kui sellistes lahendites on jéutud jareldusele, milliste
asjaolude ilmnemise korral tuleb kaubamargi registreerimisest keelduda. Seega on Patendiameti
viidatud kohtupraktika oluline ja asjakohane. Patendiamet selgitab veel kord Ule, miks amet jdudis
ekspertiisi kaigus jareldusele, et kaebaja kaubamark tervikuna on kirjeldav ja eristusvdimetu, seda
muu hulgas varasemat kohtupraktikat arvestades.
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Mis puudutab kaebaja viidatud varasemaid komisjoni otsuseid, margib Patendiamet, et komisjon on
Patendiameti praktika osas varasemalt leidnud, et iga lahend ja registreering sdltub konkreetse
kaubamargiga seotud individuaalsetest asjaoludest ning pelgalt mdne varasema kaubamargi
registreerimise fakt ei tekita isikule subjektiivseid digusi mone teise kaubamargi registreerimiseks
(komisjoni otsused nr 800-0, nr 1557-0, nr 1349-0).

02.12.2021 komisjonile esitatud seisukohas markis kaebaja, et on varasemalt piisavalt pdhjalikult
valjendanud oma seisukohti kdesolevas asjas ning pelgalt sedastas, et kaebaja ei ndustu
Patendiameti seisukohtadega ning et ta jadb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide,
tdendite ning ndude juurde.

03.12.2021 tegi komisjon kaebajale ettepaneku esitada I6plikud seisukohad hiljemalt 04.01.2022.

28.12.2021 esitatud I6plikes seisukohtades markis kaebaja, et on varasemalt piisavalt pdhjalikult
selgitanud ning tdendanud kaebuse aluseks olevaid asjaolusid. Sellest tulenevalt on kaebaja
seisukohal, et tal puudub vajadus siinkohal korrata varasemalt esitatut ning uuesti valja tuua teatud
asjaolusid, kuna kbik kaesolevas asjas tahtsust omavad asjaolud, seisukohad, tdendid ning ndue on
juba varasemalt esitatud. Seega palub kaebaja teha otsuse varasemalt esitatud dokumentide péhjal.

29.12.2021 tegi komisjon Patendiametile ettepaneku esitada I6plikud seisukohad hiljemalt 31.01.2022.

31.01.2022 esitatud I6plikes seisukohtades teatas Patendiamet, et jadb samuti kdigi oma varasemate
seisukohtade juurde ning ei pea vajalikuks neid siinkohal uuesti korrata.

09.03.2022 alustas komisjon kaebuse I6ppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tdendeid kogumis, leiab
jargmist.

Kaebaja on esitanud kaebuse Patendiameti 09.02.2021 otsuse nr 7/M201901308 peale, millega
Patendiamet osaliselt keeldus kombineeritud kaubamargi ,ProSwim + kuju“ (taotlus nr M201901308;
taotluse esitamise kuupaev 13.12.2019) registreerimisest tuginedes KaMS § 9 Ig 1 punktides 2 ja 3
satestatud diguskaitset valistavatele asjaoludele. KaMS § 9 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset tahis,
millel puudub eristusvéime. KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa diguskaitset tahis, mis koosneb Uksnes
kaupade voi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vaartust, geograafilist paritolu, kaupade tootmise
vOi teenuste osutamise aega vdi kaupade voi teenuste teisi omadusi nditavatest tahistest.

Vaatluse all oleva kaebaja kaubamargi reproduktsioon koos kaupade ja teenustega, mille osas
Patendiamet kaubamargi registreerimisest keeldus, on jargmine:

)
ProSwim

Klass 9: optika-, médte-, signaal-, pdéste- ja 6ppevahendid ning -seadmed; salvestatud ja allalaaditav meedia;
Sukeldumisiilikonnad, sukeldumismaskid, sukeldujate kérvatropid, sukeldujate ja ujujate ninaklambrid,
sukeldujate kindad, allveeujumise hingamisaparaadid; prillid, sh spordiprillid, pdikeseprillid; prilliketid, -klaasid, -
paelad, -raamid, -toosid; ujumismaskid; snorklid, ujumismaskide hingamistorud; peakaitsmed spordivahenditena;
spordiviled; elektroonilised véljaanded,

Klass 18: kandekotid; pdikese- ja vihmavarjud; kotid, sh spordikotid, seljakotid, matkakotid; rahakotid,
rahataskud; vétmetaskud,

Klass 21: joogindud, sh joogipudelid ja sportimisel kasutatavad joogipudelid;

Klass 24: tekstiilid ja tekstiilide asendusmaterjalid, sh riidest katerétid, vannilinad,

Klass 25: réivad, jalatsid, peakatted, sh sportimiseks;

Klass 28: mdngud ja médnguasjad; sporditarbed ja véimlemisriistad,

Klass 35: jae- ja hulgimiiiigiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti vbi muu andmevérgu kaudu, seoses
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jérgnevate toodetega: réivad, jalatsid, peakatted, spordikaubad, treeningvahendid, ujumis- ja sukeldumistarbed,
vbimlemisriistad, mdngud, ménguasjad, optika-, médte-, signaal-, pddste- ja éppevahendid ning -seadmed,
tekstiilikaubad, andmekandjad, triikised, elektroonilised véljaanded; kaubandus- ja reklaamnéituste
korraldamine; messide korraldamine é&ri vbi reklaami eesmdérgil; kaubandusvahendusteenused; kaupade
demonstreerimine; kaupade ja teenuste miiligiedendus spordilirituste sponsorluse kaudu, sportlaste dritegevuse
juhtimine;

Klass 41: haridus; véljabpe;, meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; spordi- ja kultuurialaste drituste, sh
konverentside, ndituste  korraldamine ja ladbiviimine;  juhendamis-, koolitusteenused; treenimine;
spordilaagriteenused; sportimisvbimaluste pakkumine; spordivdistluste korraldamine; spordivarustuse Ulirimine,
laenutus, v.a soéidukid; sukelseadmete, -seadiste, sukeldusvahendite ddrimine, laenutus; elektronvéljaannete
pakkumine arvutivérgus, v.a allalaaditavad; eelsalvestatud audio-, visuaal- ja audiovisuaalsete teoste (v.a
allalaaditavate) pakkumine juhtmeta vorkude kaudu, teabe, uudiste, artiklite, llevaadete, kommentaaride ja
personaalsete  soovituste pakkumine arvutivérkude ja (lemaailmsete sidevérkude kaudu spordi,
ajaviitetegevuste, puhketegevuste ja meelelahutuse valdkonnas, sh seoses spordijuhenduse, sporditarvete,
rituste, voistluste ja méngudega; infolehtede avaldamine ja blogide kirjutamise teenused spordi,
ajaviitetegevuste, puhketegevuste ja meelelahutuse valdkonnas, sh seoses spordijuhenduse, sporditarvete,
tirituste, véistluste ja médngudega; eelnimetatuga seonduvad info-, konsultatsiooni- ja néustamisteenused, sh
interneti vbi muu andmevérgu kaudu.

Patendiamet on kaebaja kaubamargi registreerimisest eelnimetatud kaupade ja teenuste osas
keeldunud po&hjendustel, et kaubamark ,ProSwim + kuju“ on nende kaupade ja teenustega seoses
kirjeldav (KaMS § 9 Ig 1 p 3) ja eristusvdimetu (KaMS § 9 Ig 1 p 2). Kaebaja ei ndustu Patendiameti
seisukohtadega ega KaMS § 9 Ig 1 punktide 2 ja 3 kohaldamisega keeldutud kaupade/teenuste
suhtes. Muu hulgas leiab kaebaja, et Patendiameti poolt EL likmesriikide (ihisteatise CP3 (Uhisteatis
eristusvéimet kdasitleva (ihise praktika kohta — kirjeldavaid/eristusvéimetuid sénu sisaldavad
kujutiskaubamérgid) kohaldamine on o6igusvastane, kuna CP3 kohaldamist vdib lugeda &iguste
piiramiseks ning proportsionaalsuspdhimétte rikkumiseks, samas kui igasuguseid 6igusi voib piirata
vaid kooskdlas pdhiseadusega ning vastavalt proportsionaalsuspdhimdttele peavad piirangud olema
vajalikud.

Seoses Uhisteatisega CP3 leiab komisjon jargmist. Kuigi Uhisteatise CP3 naol ei ole tegemist
rahvusvahelise kokkuleppega (seda ka rahvusvaheliste lepingute d&iguse Viini konventsiooni
tdhenduses), ei tdhenda see, et Uhisteatisega arvestamine ja selle pdhimdtetest juhindumine
kaubamarkide ekspertiisimenetlustes oleks digusvastane. Nahtuvalt Ghisteatises CP3 endas 6eldust
(Ghisteatise lisa p 1, [k 12) on Uhisteatis valja todtatud osana 2011. aasta juunis algatatud
lahenemisprogrammist. Lahenemisprogramm omakorda kajastab riigisiseste ametite, Beneluxi
intellektuaalomandiameti  (BOIP), OHIMi [kdesoleval ajal EUIPO] ja kasutajate [s.t
kaubamargitaotlejate ja -omanike, kelle huve valjendavad kutseliste esindajate organisatsioonid] Uhist
tahet viia EL intellektuaalomandiametid uude ajastusse, kujundades jark-jargult valja
koostalitlusvéimelise Euroopa koostddvorgustiku, mis aitab tugevdada intellektuaalomandi kaitset
Euroopas. Uhisteatises on leitud, et koost66 praktika thtlustamiseks toob markimisvaarset kasu nii
kasutajatele kui ka intellektuaalomandiametitele. Uhisteatise eesmark ei olegi seega olnud luua n-6
uut digust, vaid anda juhiseid ja suuniseid selle kohta, kuidas juba olemas oleva diguse raames on
praktikas moistlik digust rakendada, tagades seejuures praktika Uhetaolisuse. Konkreetselt
Uhisteatisega CP3 seoses: kuidas rakendada olemas olevaid kaubamarkide absoluutseid diguskaitset
valistavaid asjaolusid reguleerivaid norme olukordades, kus vaatluse all on kirjeldavaid ja/voi
eristusvdimetuid sénu sisaldavad kujutiskaubamargid. Seda p6éhimétet kinnitab ka Uhisteatis CP3 ise
(Uhisteatise p 1, Ik 2, samuti lisa p 2, Ik 13 ja p 3, Ik 14), mille kohaselt on Euroopa kaubamarkide ja
disainilahenduste vdrgustiku intellektuaalomandiametid Uhisteatisega kokku leppinud Uhise praktika
selles, millal 1abib Uksnes kirjeldavaid/eristusvdimetuid sénu sisaldav kujutiskaubamark edukalt
absoluutsete keeldumispdhjuste ekspertiisi pdhjusel, et kujutiselement annab margile piisava
eristusvdime. Eesti biguses tdhendab see, et Uhisteatis CP3 on juhendiks ja abimaterjaliks
kaubamarkide registreeritavuse hindamisel KaMS § 9 Ig 1 punktides 2 (eristusvdimetus) ja 3
(kirjeldavus) satestatud diguskaitset valistavate asjaolude kontekstis. Uhisteatis samas ei asenda
KaMS § 9 Ig 1 punktide 2 ja 3 normikoosseise ega ole nimetatud normikoosseisude suhtes
alternatiivseks diguse allikaks. Uhisteatise eesmark — (htlustada kaubamargidiguse kohaldamise
praktikat ja muuta praktika prognoositavaks — on digusparane.

Komisjoni hinnangul Patendiamet ka ei ole kaevatavas otsuses eeléeldu vastu eksinud. Patendiameti
otsusest nahtub Uheselt, et Patendiamet on kaebaja kaubamargi registreerimisest (osaliselt)
keeldunud KaMS § 9 Ig 1 punktidele 2 ja 3 tuginedes ja mitte tuginedes Uhisteatise CP3 punktidele.
Asjaolu, et Patendiamet on KaMS § 9 Ig 1 punktide 2 ja 3 kohaldamist péhjendanud muu hulgas
viidetega Uhisteatisele CP3, ei muuda iseenesest Patendiameti otsust digusvastaseks. Komisjon leiab,
et kui Patendiameti hinnangul olid kaebaja kaubamargiga seotud asjaolud analoogsed mdéne
Uhisteatises kirjeldatud asjaoluga, oli sellise paralleeli valjatoomine mitte Uksnes lubatav, vaid
tegelikult ka vajalik, kuna see lisab Patendiameti seisukohale kaalu — tegemist on jarelikult olnud
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pdhimdtte voi tddemusega, mis ei ole ainult Patendiameti hinnang, vaid mida on laiemas plaanis
peetud maistlikuks vdi aktsepteeritavaks praktikaks.

Komisjon lisab, et arvestades seda, et Uhisteatises CP3 on suures osas juhindutud Euroopa Liidu
Kohtu praktikast, on Uhisteatise péhimdtted nii vdi teisiti asjakohased. Isegi kui Uhisteatist ennast ei
eksisteeriks, eksisteeriks siiski vastav kohtupraktika. Seda, et kaubamarkide diguskaitset valistavate
asjaolude hindamisel on pdhjendatud arvestada ka asjakohase kohtupraktikaga, ei ole eitanud ka
kaebaja.

Mis puudutab Patendiameti seisukohta, et kaebaja kaubamargi ,ProSwim + kuju“ osas esinevad
keeldutud kaupade/teenuste suhtes KaMS § 9 Ig 1 punktides 2 ja 3 satestatud diguskaitset valistavad
asjaolud, leiab komisjon jargmist.

Komisjon ndustub kaevatavas otsuses ja komisjonile esitatud Patendiameti seisukohtadega, et
kaubamark ,ProSwim + kuju“ tervikuna on kirjeldav ja sellest tulenevalt eristusvdimetu seoses
ujumiskaupade ja -teenustega, andes potentsiaalselt tarbijatele infot, et vastavad kaubad ja teenused
on professionaalidele suunatud vo6i mdéeldud professionaalseks kasutamiseks. Komisjon ei pea
vajalikuks kaesolevas otsuses koiki Patendiameti sellekohaseid seisukohti Ule korrata, kuid soovib
esile tuua ja rdhutada jargmist.

Komisjoni hinnangul on Patendiamet pdhjendatult leidnud, et kaebaja kaubamargi sdnaline osa
.ProSwim“ osutub ujumisega seotud kaupu ja teenuseid kirjeldavaks tahiseks KaMS § 9 1g 1 p 3
tdhenduses. Ingliskeelne tahis ,ProSwim“ on moodustatud sdnadest ,Pro“, mille (iheks tajutavaks ja
antud kontekstis asjakohaseks) tdhenduseks on ,professionaalne; professionaal, ja ,Swim*®, mille
tdhenduseks on ,ujumine, ujuma®“. Kokku annab sdnade Uhend ,ProSwim“ tahisele tahenduseks
.professionaalne ujumine“. Euroopa Kohtu praktikas on leitud, et kaubamargi eristusvéime hindamisel
tuleb arvestada kaubamargitaotluses sisalduvaid kaupu ja teenuseid ning hinnata taotletava tahise
tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on keskmine tarbija, kes on piisavalt teadlik,
mdistlikult tahelepanelik ja arukas (C-363/99, p 34; liidetud kohtuasjad C-456/01 P ja C-457/01, p 35).
Komisjon leiab, et kadesoleval juhul on tegemist suhteliselt lihtsate ingliskeelsete sénadega, mistottu
tahise ,ProSwim“ komponentide ja sénaihendi kui terviku eelviidatud tdhendused ei jaa piisavalt
teadlikule, madistlikult tahelepanelikule ja arukale Eesti tarbijale moistetamatuks. Euroopa Kohtu
praktikast tulenevalt on sénade kombinatsioon, mille mdélemad sénad eraldi on mittekaitstavad,
kaubamargina registreeritav ainult juhul, kui kahe tahise liitmisel tekib uudse tdhendusega mdiste,
seejuures isegi kui kaubamargi kirjeldavatest elementidest moodustatu on uudissona, saab seda
mittekirjeldavana kasitleda Uksnes siis, kui kombinatsiooni ebatavalise olemuse t6ttu jaab sdnast
mulje, mis on piisavalt erinev elementide tdhenduste lihtsast kombinatsioonist (C-408/08, punktid 61-
62; C-265/00, punktid 39, 43). Kéesoleval juhul ei ole sénathendiga ,ProSwim“ komisjoni hinnangul
moodustatud sellist terminit, mis oleks tajutav selle komponentide (,Pro“ ja ,Swim“) peamiselt
tajutavatest tahendustest tuleneva tdhendusega vdrreldes uuel vdi alternatiivsel viisil ning tegemist on
lihtsa, sBnade algset tdhendust mittemuutva kombinatsiooniga.

Komisjon ndustub Patendiametiga, et tahis ,ProSwim*“ on ujumisega seotud kaupade ja teenuste osas
kirjeldav, andes tarbijale infot selle kohta, et tegemist on professionaalsete véi professionaalidele
(profiujujatele) suunatud ujumiskaupade véi -teenustega. Lisaks kaupade véi teenuste olemuse, liigi
naitamisele uldiselt annab tahises ,ProSwim“ sisalduv element ,Pro-“ infot ka kaupade ja teenuste
kvaliteedi kohta, kuivord professionaalidele suunatud kaubad ja teenused on eelduslikult kdrgema
kvaliteediga tavatarbijaile (asjaarmastajatele) suunatud kaupade ja teenustega voérreldes. Komisjon ei
ndustu kaebajaga, et tema kaubamargi sdnalisel elemendil ,ProSwim“ on pelgalt vihjav tdhendus.

Komisjoni hinnangul on nimetatud sénathendi tdhendus otsene ja selge.

Komisjon ei ndustu kaebajaga, et kuivord sdna ,pro® tdhendus on ka ,eest, asemel; poolt*, siis omistab
Eesti tarbija tahisele ,ProSwim“ eelkdige tahenduse ,ujumise eest”, ,ujumise asemel* vdi ,ujumise
poolt‘. Komisjon leiab, et thiseid moodustavatele sdnadele tahendusi omistades on oluline arvestada
konteksti, milles vastavaid sénu kasutatakse. Kaesoleval juhul on hinnatavaks kiisimuseks, kuidas
tajutakse tahist ,ProSwim“ ujumisega seotud kaupade ja teenuste kontekstis. On Uldiselt teada, et
ujumisega on vdimalik tegeleda nii professionaalsel tasemel (voistlustel osalemine jms) kui ka
asjaarmastaja tasemel. Seda silmas pidades peab komisjon vahetdendoliseks, et ujumiskaupade ja
-teenustega seoses tajub tarbija sdna(osa) ,pro“ eelkdige tdhenduses ,eest, asemel; poolt?, vaid
pigem just nimelt tdhenduses ,professionaalne“. Seda tédemust ei muuda asjaolu, et komisjon on
mdnes varasemas lahendis muude kaubamarkide ning muude kaupade ja teenustega seoses (nt
komisjoni 28.11.2012 otsus nr 1385-0, kaubamark ,PRODERMA®) pidanud téendoliseks sbna ,pro“
tajumist muus tdhenduses. Uhtlasi leiab komisjon, et kaebaja poolne réhumine séna ,pro“ tdéhendusele
kui ,eest, asemel; poolt* ei ole tegelikult nii vbi teisiti maarava tadhtsusega. Komisjoni hinnangul ei
muudaks tahise ,ProSwim“ tajumine tahenduses ,ujumise eest‘ vms seda tahist ujumiskaupade ja
-teenustega seoses vahem kirjeldavaks, kuna sellisel juhul oleks sdna ,Pro“ tajutav eesliitena s6na
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~Swim“ suhtes, samas kui terviktahis annab jatkuvalt infot, et tegemist on ujumisega seotud kaupade
ja teenustega (kuigi mitte valtimatult professionaalsete kaupade ja teenustega). Sisuliselt oleks seega
tegemist Uhe kirjeldava tahenduse asendamine teise, samuti kirjeldava (ja mitte pelgalt vihjava) ning
iseenesest eristusvdimetu tdahendusega. Komisjon lisab, et isegi kui tahise ,ProSwim* tajumine nii
Patendiameti valja toodud tdhenduses kui ka kaebaja valja toodud tdhenduses oleks vordselt
tdéendoline ning seejuures kaebaja tdhendus ei oleks kirjeldav, ei saaks sellest ikkagi jareldada tahise
registreeritavust. Euroopa Kohus on leidnud, et margi registreerimisest tuleb keelduda muu hulgas
siis, kui tdhise vahemalt Uks voimalikest tdhendustest osutab kaupade vdi teenuste omadustele
(C-191/01 P, p 32; C-363/99, p 97).

Kuivord komisjon leiab, et kaebaja kaubamargi sénaline osa ,ProSwim“ on ujumisega seotud kaupade
ja teenuste osas kirjeldav, tuleb hinnata, kas kaebaja kaubamargi kujunduslikest elementidest
tulenevalt voib kaubamark ,ProSwim + kuju“ tervikuna olla siiski mittekirjeldav (eristusvéimeline) ja
seega vastavatele kaupadele ja teenustele registreeritav. Komisjon ndustub ka selles kisimuses
Patendiametiga ning leiab, et kaesoleval juhul ei ole kaubamargi kujundelemendid sellised, mis
vaatamata soénalise elemendi kirjeldavusele tagaksid tervikkaubamargi eristatavuse. Valjakujunenud
kohtupraktikas on leitud, et kui kaubamargi soénaline element on kirjeldav, siis on kirjeldav ka mark
tervikuna, valja arvatud, kui margi kujundelemendid juhivad tdhelepanu sdnalise elemendi kirjeldavalt
sénumilt piisavalt kérvale (vt nt Euroopa Uldkohtu otsused T-205/17, p 31; T-571/14, p 20; T-594/15,
p 33; T-776/15, p 34). Samuti on kohtupraktikas leitud, et kaubamargi registreerimisest keeldumine on
pdhjendatud, kui margile lisatud kujutiselement eristusvdimet ei suurenda, vaid pigem hoopis réhutab
margi kirjeldavat sénumit (Euroopa Uldkohtu otsus T-64/16, p 26).

Kaesolevas asjas on Patendiamet oigesti leidnud, et kuigi kaebaja tahise kujunduselemendid
(sinakas-rohelised kursiivis tahed, ujuja siluett m-tdhe kohal) annavad kaubamargile teatava
stiliseerituse, ei lisa need siiski kaubamargile tervikuna piisavat eristatavust ega juhi tarbija tahelepanu
korvale tdhise sonalise osa kirjeldavalt tdhenduselt. Komisjon leiab, et sdnalise elemendi ,ProSwim*
font ja varv ei domineeri sbna enda lle ning pigem on tegemist sdna lihtsa (geneerilise) ja
eristusvdimetu kujundusega. Ulestdstetud kdega ujuja siluett on aga ujumisega seoses olemuslikult
kirjeldav simbol ning seega hoopis rohutab kaebaja kaubamargi kirjeldavat sénumit. Kaebaja ei ole
ujuja siluetti stiliseerinud viisil, mis muudaks selle eriliselt silmatorkavaks ja kindla kaubandusliku
allikaga seostatavaks elemendiks. Komisjon ndustub Patendiametiga, et m-tdhe haakumine siluetiga
on liiga vaike detail, mis vdib tarbijal hdlpsalt jddda markamata. Komisjon leiab neil asjaoludel, et
ujumiskaupade ja -teenuste tahistamisel on kirjeldav mitte Uksnes kaebaja kaubamargi sdnaline
element, vaid kaubamark ,ProSwim + kuju® tervikuna.

Mis puudutab Patendiameti seisukohta, et kaebaja kaubamark ,ProSwim + kuju“ on ujumisega seotud
kaupade ja teenuste osas ka eristusvbimetu KaMS § 9 Ig 1 p 2 tdhenduses, siis sisuliselt on
Patendiamet [&htunud kaebaja kaubamargi eristusvdimetuna kasitlemisel samadest asjaoludest, mis
tingisid kaubamargi kasitlemise kirjeldavana. Patendiamet ei ole kaevatavas otsuses vaitnud, et
kaebaja kaubamargi osas eksisteeriksid iseseisvad margi eristusvbimetuna kasitlemise alused, vaid
on leidnud, et kaubamark on eristusvdimetu tulenevalt asjaolust, et kaebaja tahise kujunduselemendid
ei ole piisavad juhtimaks tarbija tahelepanu koérvale sdnalise osa kirjeldavalt tdhenduselt (pigem
Uksnes rohutavad ja toetavad selle kirjeldavat tahendust). Ka Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et kui
tahis on kaupu voi teenuseid kirjeldav, on ta hende kaupade voi teenuste suhtes ka eristusvdimetu (C-
363/99, p 86; C-265/00, p 19). Komisjon leiab, et kuigi viidatud Euroopa Kohtu lahendites on kasitletud
sbnamarke, kehtib pdhimdte, et kirjeldav mark on Uhtlasi ka eristusvbimetu mark, ka kombineeritud
kaubamarkide puhul. Seega ei vaja kaebaja kaubamark kdesoleval juhul eraldi analtdsi KaMS § 91g 1
p 2 kontekstis ning komisjon piirdub siin tddemusega, et tulenevalt eespool esitatud pdhjendustest
kaubamargi ,ProSwim + kuju“ kirjeldavuse kohta on see kaubaméark ujumiskaupade ja -teenustega
seoses ka eristusvbimetu.

Kaebaja on esitanud vastuvaited ekspertiisimenetluses Patendiameti poolt sénade ,Pro“ ja ,Swim*
kasutamise kohta esitatud tdendite asjakohasusele pohjusel, et tegemist on valismaiste ja
vOorkeelsete (lemaailmselt internetist otsitud materjalidega. Komisjon kaebaja vastuvaidetega ei
ndustu. Patendiamet on kaebaja kaubamargi osas kaesoleval juhul leidnud, et kaubamark on
olemuslikult kirjeldav KaMS § 9 Ig 1 p 3 tdhenduses (ja sellest tulenevalt eristusvéimetu KaMS § 9 Ig 1
p 2 tdhenduses). Kaubamargi olemuslik kirjeldavus — erinevalt naiteks kaubamargi muutumisest
tavaparaseks KaMS § 9 Ig 1 p 4 tdhenduses — ei sdltu sellest, kas ja kui palju, intensiivselt vms on
(Eesti) tarbija kirjeldava tahisega praktikas kokku puutunud. Kirjeldav tahis jaab kirjeldavaks
olenemata sellistest kokkupuudetest. Komisjon juhib tdhelepanu, et Uhe vdi teise tdhise kasitlemiseks
kaupu voi teenuseid kirjeldavana ei ole valtimatult vajalik tdendada, et tahist tegelikkuses kasutatakse
kirjeldavana, vaid vastavalt Euroopa Kohtu praktikale piisab ainutksi sellisel viisil kasutamise
vbimalikkusest (C-191/01 P, p 32; C-363/99, p 97; T-405/05, p 63). Nagu komisjon eespool juba leidis,
ei jaa tahise ,ProSwim“ komponentide ja soénailhendi kui terviku tdhendused Eesti tarbijale
mdistetamatuks. Seda olenemata sellest, kas ja mil maaral on neid sdnu kasutatud
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kaubandustegevuses Eestis. Kaesoleval juhul ei esine seega kaebaja kaubamargi osas diguskaitset
valistavad asjaolud mitte selleparast, et Eesti tarbija oleks sénade ,Pro* ja ,Swim“ vdi nende
kombinatsiooni laialdase kasutamise téttu harjunud neid nagema, vaid selleparast, et nimetatud sénad
on olemuslikult ujumiskaupu ja -teenuseid kirjeldavad. Sama kehtib ka ujuja silueti kirjeldavana
kasitlemise kohta. Komisjon leiab seetdttu, et kuigi Patendiamet on ekspertiisimenetluses oma
seisukohti péhistanud ja illustreerinud ka valismaiste internetist kattesaadavate materjalidega, ei
muuda see neid materjale iseenesest asjakohatuiks.

Mis puudutab kaebaja viiteid varasemale praktikale, mille kohaselt on kaebaja hinnangul kdesoleva
kaubamargi asjaoludega analoogsetel asjaoludel peetud kaubamarke registreeritavateks, siis jaab
komisjon oma varasemates otsustes valjendatud seisukoha juurde, et iga lahend ja registreering
sOltub konkreetse kaubamargiga seotud individuaalsetest asjaoludest ning isiku digus nduda tahise
registreerimist ei tulene mone teise kaubamargi registreerimise faktist (nt komisjoni otsused nr 800-0,
Ik 4; nr 1557-0, Ik 13). Ka Euroopa Kohus on kinnitanud p&himdtet, et kaubamarkide registreeritavus
oleneb konkreetse juhtumi konkreetsetest asjaoludest ning otsuste seaduslikkust ei saa hinnata
varasema otsustuspraktika pdhjal (C-218/01, p 62; C-37/03 P, p 47). Komisjon soovib siiski markida nii
palju, et erinevalt kaebaja esile toodust ei pea komisjon oma varasemates otsustes k&sitletud
kaubamarkidega ,mobile.de + kuju“ (otsus nr 1847-0) ja ,1Apteek + kuju“ (otsus nr 1790-0) seotud
asjaolusid analoogseiks kaebaja kaubamargiga seotud asjaoludega, arvestades muu hulgas
asjaomaste kaubamarkide kujunduslikest elementidest tulenevat erinevat méju kaubamarkide
uldmuljele.

Vaatamata koigele eeltoodule on komisjon seisukohal, et kaubamargi ,ProSwim + kuju®
registreerimisest keeldumine ei ole siiski pdhjendatud paris kdigi kaevatava Patendiameti otsusega
keeldutud kaupade ja teenuste suhtes. Komisjon leiab, et kui kaubamark on kirjeldav (ja sellest
tulenevalt eristusvdimetu) ujumisega seotud kaupade ja teenuste osas, siis Oigusparaseks
registreerimisest keeldumiseks peavad keeldutavad kaubad ja teenused olema kas otseselt voi
maistlikul viisil seostatavad ujumisega. Komisjoni hinnangul kéik Patendiameti otsusega keeldutud
kaubad ja teenused seda ei ole.

Komisjon leiab, et kaebaja kaubamark ei ole kirjeldav (ega eristusvbimetu) jargmiste kaupade ja
teenuste suhtes:

Klass 18 — kandekotid; padikese- ja vihmavarjud;

Klass 28 — méngud ja ménguasjad;

Klass 41 — meelelahutus.

Komisjon selgitab eeltooduga seoses jargmist:

- klassi 18 kaubad ,kandekotid; péikese- ja vihmavarjud;“ ei ole kaubad, mis oleksid otseselt
vajalikud ja asjassepuutuvad ujumisega seoses. Kandekottidel (erinevalt spordikottidest) ning
paikese- ja vihmavarjudel puudub otsene puutumus ujumise endaga, olenemata sellest, et ka
sportlased vdivad neid esemeid kasutada;

- klassi 28 kaupadel ,médngud ja médnguasjad“ puudub otsene puutumus ujumise endaga (isegi
kui need on ujumisteemalised);

- klassi 41 teenuse ,meelelahutus” seos ujumisega ja eriti profiujumisega on vaga kaudne ja ei
ole piisav pidamaks tahist ,ProSwim“ nimetatud teenust kirjeldavaks.

Komisjon leiab, et seoses Ulalmainitud kaupade ja teenustega kaubamargi ,ProSwim + kuju“ osas
KaMS § 9 Ig 1 punktides 2 ja 3 satestatud diguskaitset valistavaid asjaolusid ei esine. Kaebus kuulub
seetottu osaliselt rahuldamisele ning Patendiametil tuleb jatkata kaubamargi ,ProSwim + kuju®
menetlust kdesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Tulenevalt TOAS § 61 I6ikest 22 maarab kaebuse osalisel rahuldamisel komisjon kaebajale
tagastatava riigildivu suuruse. Arvestades, et kaupu ja teenuseid, mille osas peab komisjon
Patendiameti keeldumise otsust Gigusvastaseks, on vahem, kui kaupu ja teenuseid, mille osas
komisjon otsust digusvastaseks ei pea, on komisjoni hinnangul pdhjendatud tagastada kaebajale
riigildiv summas 40 eurot.

Komisjon lisab, et kaebaja kaupade ja teenuste loetelus on veel méned kaubad ja teenused, mille
suhtes oleks kaubamargil ,ProSwim + kuju“ potentsiaali olla mittekirjeldav, kuid kus kauba- ja
teenusegruppide praegusest soOnastusest tulenevalt ei saa Patendiameti keeldumist pidada
oigusvastaseks:

- klassi 18 kaupade ,kotid, sh spordikotid, seljakotid, matkakotid“ puhul ei oleks kaebaja
kaubamark komisjoni hinnangul kirjeldav matkakottide osas, kuivdrd matkakotid ei ole otseselt
vajalikud ja asjassepuutuvad (profi)ujumisega seoses. Kuna aga vastav kaubagrupp on
sdnastatud nii, et hdlmatud on kdikvéimalikud kotid — seejuures on sdnaselgelt esile toodud
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spordikotid ja seljakotid, mille osas ndustub komisjon Patendiametiga, et kaebaja kaubamark
on kirjeldav —, ei ole selle s6nastuse puhul Patendiameti poolne keeldumine digusvastane;

- klassi 35 jae- ja hulgimilgiteenuste puhul ei oleks kaebaja kaubamark komisjoni hinnangul
kirjeldav siis, kui jae- ja hulgimilgiteenuseid osutataks liksnes seoses toodetega ,méngud,
ménguasjad* (nii nagu komisjon ei leidnud kaebaja kaubamargi kirjeldava olevat seoses klassi
28 kaupadega ,méngud ja ménguasjad®). Kuna aga Ulejadnud toodete loetelu, millega on
kaebaja soovinud jae- ja hulgimiugiteenuseid hélmata, sisaldab tooteid, mille suhtes on
kaubamark kirjeldav, ei ole selle sbénastuse puhul Patendiameti poolne keeldumine
digusvastane;

- klassi 41 teenuste ,spordi- ja kultuuritegevus; spordi- ja kultuurialaste (drituste, sh
konverentside, néituste korraldamine ja Iabiviimine* puhul ei oleks kaebaja kaubamark
komisjoni hinnangul kirjeldav siis, kui vastavad teenusegrupid sisaldaksid (ksnes
kultuuritegevust ning Uksnes kultuurialaseid dritusi, kuivérd neil puudub otsene seos
(profi)Jujumisega. Kuna aga vastavad teenusegrupid hdélmavad ka sporditegevust ja
spordialaseid dritusi, ei ole selle sdnastuse puhul Patendiameti poolne keeldumine
digusvastane.

Komisjon margib seoses Ulaltooduga, et komisjon ei saa kaebaja eest teha parandusi kauba- ja
teenusegruppide sodnastustes, nii et need oleksid piiratud Uksnes selliste kaupade ja teenustega,
millele diguskaitset valistavad asjaolud ei laieneks. Komisjoni hinnangul ei ole aga takistusi sellele, kui
kaesoleva otsuse jargselt jatkatavas Patendiameti ekspertiisimenetluses kaebaja ise piirab kaupade ja
teenuste sénastusi soovitud ja vajalikul viisil (KaMS § 44 Ig 3).

Lahtudes eeltoodust ning juhindudes TOAS §-st 61 ning KaMS § 9 Ig 1 punktidest 2 ja 3 otsustas
komisjon:

1) kaebus rahuldada osaliselt, tuvastada kaubamargi ,,ProSwim + kuju“ (taotlus nr
M201901308) registreerimisest keeldumise oOigusvastasus seoses jargmiste kaupade ja
teenustega:

klass 18 — kandekotid; pdikese- ja vihmavarjud;

klass 28 — mdngud ja mdnguasjad,

klass 41 — meelelahutus;

2) tuhistada kaubamargi kohta tehtud Patendiameti 09.02.2021 otsus nr 7/M201901308 ning
kohustada Patendiametit jatkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;
3) maksta kaebajale tagasi kaebuse esitamisel tasutud riigildiv osaliselt, summas 40 eurot.

Riigildivu tagasi saamiseks tuleb kaebajal kdesoleva otsuse j6ustumise jargselt esitada vastav riigilGivu
tagastamise avaldus komisjonile.

Kaebaja voib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kahe kuu jooksul komisjoni otsuse
avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse |abi hagita menetluses, kaasates puudutatud isikuna Patendiameti.
Kaebaja teavitab viivitamata komisjoni kaebuse esitamisest.

Kui kaebust ei ole esitatud, jdustub komisjoni otsus kahe kuu moédédumisel otsuse avaldamisest ja kuulub
taitmisele.

Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei vota seda menetlusse, jatab kaebuse 1&bi vaatamata voi I6petab menetluse
otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse jdustumise hetkest, kui kohtumaarusest ei tulene
teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Sulev Sulsenberg Tanel Kalmet Margus Tahepold
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