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Kaebus nr 2117 — kaubamargile ,,anname metallile
uue elu + kuju“ (taotlus nr M202100763) diguskaitse
andmisest keeldumise vaidlustamine

Toéostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit
Lello, Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses labi Cronimet Nordic OU ja CRONIMET Holding
GmbH, DE (edaspidi kaebajad; esindaja patendivolinik Mikas Miniotas) 14.06.2022 kaebuse Patendi-
ameti otsuse peale, millega keelduti kaubamargile ,anname metallile uue elu + kuju“ (taotlus nr
M202100763, taotluse esitamise kuupaev 24.05.2021) diguskaitse andmisest klassi 6 kaupade metalli-
maagid; lihtmetallide sulamid; metallid; metallisulamid, klassi 40 teenuste metallide ringlussevott;
metallit6btlemine; jddtmete ja taaskasutatavate materjalide (utiili) sorteerimine (t66tlemine); materjalide
regenereerimine jaétmetest (materjalitéétius) ja klassi 42 teenuste tehnoloogilised teenused ja tééstus-
analiiiisid seoses metallmaakide, lihtmetallide sulamite, metallsulamite ja metallidega suhtes.

Vaidlusalune kaubamark:

anname metallile uue elu

Menetluse kaik

1) 14.06.2022 esitasid kaebajad komisjonile kaebuse Patendiameti 14.04.2022 otsuse nr
7/M202100763 (kaebuse lisa 1) peale, millega Patendiamet keeldus kaubaméargiseaduse (KaMS) § 9
Ig 1 p-de 2 ja 3 alusel vaidlusaluse kaubamargi registreerimisest klassides 6, 40 ja 42.

Patendiamet pdhjendas vaidlusaluse kaubamargi kirjeldavust asjaoludega, et kaubamark annab:

- klassi 6 kaupadega seoses tarbijale infot, et tegu on taaskasutatud vdi -kasutatava metalliga;

- klassi 40 teenustega seoses tarbijale infot, et pakutakse metalli taaskasutuse teenuseid,;

- klassi 42 teenustega seoses tarbijale infot, et pakutakse tehnoloogilisi teenuseid ja td6stusanaliiisi
metalli taaskasutuse valdkonnas.

Patendiamet tuvastas ekspertiisi kaigus, et valjend ,uut elu andma/saama*“ téhistab millegi, sh metalli
taaskasutust. Patendiamet joudis seega jareldusele, et tahist ,anname metallile uue elu® on vdimalik
kasutada taotleja kaupade ja teenuste kirjeldamiseks. Ka teistele ettevdtjatele peab jddma vabaks
kasutuseks valjend, mis teavitab tarbijat, et tegemist on taaskasutatavate kaupadega vdi teenustega,
mis voivaldavad materjali taaskasutada. Patendiamet pohjendas kaubamargi eristusvbime puudumist
asjaoluga, et tegemist on kirjeldava tdhisega ja kaupade ning teenuste tarbija tajub registreerimiseks
esitatud valjendit ,anname metallile uue elu® Uksnes laialt kaibel oleva teabena. Lisaks eeltoodule
kaubamargi kujundus ei ole piisav kirjeldava tahise eristusvéimeliseks muutmiseks.

Kaebajad esitasid 14.12.2021 Patendiametile vastuvaite diguskaitset valistavate asjaolude esinemise
kohta ning palusid 14.03.2022 Patendiametit teha oma otsus.

Kaebajad leidsid, et Patendiameti kaubamargi registreerimisest keeldumine on pdhjendamata ja vastu-
olus kaubamargiseaduse normidega ning Euroopa Kohtu seatud kriteeriumitega KaMS § 9 Ig 1 p-de 2
ja 3 kohase diguskaitset valistava asjaolu hindamiseks. Kaebajad leidsid, et Patendiameti otsusega on
rikutud nende &igusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaebajad viitasid, et komisjon on otsuses nr 1577-0 mobile.de asjas (Ilk 10) selgitanud: ,Otsuses nr
1531-0 selgitas apellatsioonikomisjon, et KaMS-st ei tulene, et kaubamérgi registreerimise absoluutsete
Oiguskaitset vélistavate asjaolude hindamiseks peab tbend ise pdrinema téhise registreerimistaotiuse
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esitamise ajast. Patendiamet voib ekspetrtiisi tegemisel arvestada tbenditega, mis on taotluse esitami-
sest hilisemad, kuid véimaldavad teha jéreldusi olukorra kohta nii, nagu see oli taotluse esitamise kuu-
péaeval (vt otsuse nr 1531-0, Ik 10 I6ige 2 ja seal viidatud kohtupraktika, Euroopa Kohtu otsus C-192/03,
p 41 ja selles viidatud kohtupraktika, Tallinna Ringkonnakohtu otsus tsiviilasjas 2-13-45357, p 43 ja 45).“
Komisjon selgitas Patendiametile, et otsuses on lahtutud tdenditest, mis ei tdenda kaubamargi
,mobile.de” eristusvbime puudumist KaMS § 91g 1 p 2 kohaselt kaubamargi registreerimistaotluse esita-
mise ajal ning et komisjonile esitatud ja toimikus oleva materjali p&hjal ei ole véimalik tuvastada asja-
olusid, mis tdendaksid, et kaubamargil mobile.de puudus eristusvdime registreerimise taotluse esitami-
se ajal.

Kaebajad leidsid, et ka kaevatavas 14.04.2022 otsuses on Patendiamet tuginenud téenditele, mis pari-
nevad taotluse esitamise kuupdevast 24.05.2021 hilisemast ajast ning ei vdimalda teha jareldusi olu-
korra kohta nii, nagu see oli taotluse esitamise kuupdeval. Osa téendeid on dateerimata ning ei ole
vdimalik aru saada, millal nad on avaldatud. Nimelt on Patendiamet 12.01.2022 kirjas esitanud 14-lehe-
klljelise lisa, mis Patendiameti seisukohast peaks tdendama, et valjend ,anname metallile uue elu® on
laialt kaibel olev véljend. Selles lisas on 14 eraldiseisvat tdendit, mis naitavad valjendi ,uus elu” kasuta-
mist erinevates valdkondades. 14 tdendist 8 tdendil on kas taotluse esitamisest hilisem kuupaev voi
seda ei ole voimalik tuvastada. Seega jaab alles vaid 6 téendit, mille alusel saab kindlalt jareldada taot-
luse esitamise kuupéaeval aset leidnud olukorda. Lihtsuse mdttes tdid kaebajad need kuus tdendit siin
vélja:

- JAnname nd0pidele uue elu® — 4-9 klassi Opilaste projekt nddpide uuskasutuseks, dateeritud
30.11.2020, Ik 2;

- ,Anname asjadele uue elu” — Tallinna Saksa Gimnaasiumi 8a Opilase ettepanek koguda manguasju
ja raamatuid suuperedele annetamiseks, dateeritud 19.11.2017, Ik 4;

- ,/Anname koolivormile uue elu!“ — Rocca Al Mare Kooli aktsioon kinkida oma vaikseks jdanud kooli-
vorm, dateeritud 12.06.2019, Ik 5;

- ,rdhk on loodushoiul ja metallile uue elu andmisel® — Kehtna valla vaatleja artikkel selle kohta, et tee-
kiiinalde metalliimbrised pole priigi, parineb kuupaevast 1.11.2019 (kaebajad juhtisid tdhelepanu, et
Patendiamet ei ole antud téendi juures kuupdeva valja toonud, kuigi kaebajad leidsid selle kerge vaeva-
ga ules), Ik 11;

- ,ja seal juba saab metall uue elu“ — Meie Maa artikkel ,Jaanika: vanametalli ari on t66 nagu iga teine®,
dateeritud 5.03.2021, Ik 12;

- ,Uue elu uues kohas vdivad saada nii trafod, elektrikilbid, jaotusseadmed kui ka puitmastid®, dateeritud
29.08.2019, Ik Ik 13.

Kaebajad markisid, et esimesed kolm tdendit ei ole Uldse seotud aritegevusega. Tegemist on kooli voi
koolilaste algatustega. Sellised tdendid ei saa tdendada asjaolusid, kuidas taotluses esitatud kaupade
ja teenuste tarbijad vaidlusalust kaubamarki tajuvad voi veelgi vahem seda, et see tahis on kaubamar-
giga taotletud kaupade véi teenuste osas laialt kaibes olev teave. Ulejaanud kolmest tdendist on vaid
kaks seotud metalliga ja vaid Uks neist on arivaldkonna kohta — Meie Maa artikkel lk 12. Eeltoodust
tulenevalt leidsid kaebajad, et Patendiamet on kill esitanud hulga téendeid, aga need ei tdenda asja-
olusid, mida Patendiamet soovib nendega tdendada. Nimelt ei tdenda need seda, et ,anname metallile
uue elu“ oleks klassi 6, 40 vdi 42 kaupade ja teenuste osas laialt kasutuses olev véljend. Vi seda, et
klassi 6, 40 vdi 42 kaupade ja teenuste osas oleks antud valjendit vaja jatta vabaks, et ka teised ette-
votted saaksid seda kasutada. Tuginedes Patendiameti esitatud tdenditele, ei ole vdimalik teha jareldusi
olukorra kohta nii, nagu see oli taotluse esitamise kuupaeval ja/vdi need téendid ei ole piisavad vasta-
vate jarelduste tegemiseeks ja seega on Patendiamet teinud digusliku vea KaMS § 9Ig 1 p2jap 3
kohaldamisel. Kaebajate hinnangul on tegemist asjaoluga, mille alusel tuleb Patendiameti otsus tuhis-
tada.

Kaebajad leidsid, et Patendiamet on KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaldanud ebadigesti. Kohtupraktika kohaselt
on kirjeldavad margid need, mida vbib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavaparaselt kasutada kauba
vOi teenuse tahistamiseks otseselt voi Uht selle olulist omadust mainides (C-383/99, p 39). Seetéttu
eeldab tahise kuulumine viidatud sattes sisalduva keelu kohaldamisalasse seda, et sellel on kdnealuste
kaupade vdi teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis véimaldab asjaomasel tarbijal otse-
kohe ja ilma jarele mdtlemata tajuda, et tegemist on kdnealuste kaupade voi teenuste liigi voi méne
nende omaduse kirjeldusega, mitte aga paritolu naitava tdhisega. Kohtupraktika kohaselt tuleb taotleta-
vale kaubamargile diguskaitse andmise hindamisel I1dhtuda vastava liikmesriigi piisavalt informeeritud,
moistlikult tahelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavast ootusest (EKo C-342/97, p 26 ja C-
210/96, p 31, C-37/03 P, p 28). Patendiamet on keeldutud kaupade ja teenuste sihtgrupiks maaratlenud



TOAK

kogu avalikkuse, st keskmise tarbija (kaevatava otsuse p 1). Keeldutud kaupade loetelu sisaldab aga
vaga erinevaid kaupu ja teenuseid. Ehkki kohtupraktika kohaselt séltub keskmine tarbija tdhelepanelik-
kus ostetavatest kaupadest vdi teenustest (C-342/97, p 26) — naiteks ilmutab keskmine tarbija kaupade
kdrge hinna ning markimisvaarse tehnoloogilisuse puhul kaupade ostmise hetkel eriti suurt tdhelepane-
likkust (C-361/04 P, p 39) —, ei ole Patendiamet oma otsuses anallisinud, kuidas keskmine tarbija ehk
keskmine Eesti elanik voiks tajuda kaubamarki seoses nende vaga erinevate kaupade ja teenustega.

Kaebajad leidsid, et keskmine tarbija ei tarbi klassi 6 loetletud kaupu v&i nt klassi 42 loetletud teenuseid;
neid kaupu ja teenuseid tarbivad palju kitsama ringkonna tarbijad, kes on teadlikumad ja kasutavad
taotletud kaupade ja teenuste omaduste kirjeldamiseks sektoris laialt levinud termineid nagu ,taaskasu-
tus®, ,taaskasutatav®, ,taastéoddeldud®, ,korduskasutus®, ,ringlus®, ,recycling” jne. Kaebajate hinnangul
ei ole Patendiamet suutnud esitada tdendeid selle kohta, et taotletavate kaupade ja teenuste tarbijad
kasutaksid terminit ,anname metallile uue elu” vdi et see oleks vajalik jatta vabaks kasutamiseks teistele
ettevbtetele. Tegemist on pigem vihjava tdhendusega ja teadaolevalt on Euroopa Kohtu otsuste koha-
selt vihjavad kaubamargid registreeritavad.

Kaebajad juhtisid tahelepanu Euroopa Kohtu lahendile, mis kasitles KaMS § 9 Ig 1 p 3 analoogset
EUTMR artikli 7 16ike 1 punkti c. Kohus leidis, et antud artiklit ei kohaldata nende terminite suhtes, mis
on Uksnes vihjavad vdi viitavad kaupade ja/voi teenuste teatud omadustele. Mnikord nimetatakse seda
ka ebamaarasteks voi kaudseteks viideteks kaupadele ja/voi teenustele (T-135/99, p 29). Kaebajad olid
arvamusel, et vaidlusalune kaubamark on taotletud kaupade ja teenuste osas just selline vihjav ja kaud-
se viitega tahis ning seega sellel puuduvad Patendiameti poolt toodud diguskaitset valistavad asjaolud.
Eeltoodust tulenevalt leidsid kaebajad, et Patendiamet teinud digusliku vea KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohalda-
misel ning kaebaja hinnangul on tegemist asjaoluga, mille alusel tuleb Patendiameti otsus tuhistada.

Kaebajad leidsid, et Patendiamet on KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaldanud ebadigesti. Patendiamet on eristus-
véime puudumist pdhjendanud samade argumentidega, millega kaubamargi kirjeldavust. Seega piirdub
Patendiameti hinnang eristusvdime puudumisele vaid KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaste kirjeldavuse argumen-
tidega ning iseseisvad eristusvdime puudumise asjaolud puuduvad. Tegemist ei ole iseseisva koossei-
suga, vaid eristusvdime puudumine kaasneb KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaldamisega. Kaebajad on eelpool
pbéhjendanud, miks Patendiameti seisukoht KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaldamisel on ebadige. Eelnevast
tulenevalt on ebadige ka KaMS § 9 1g 1 p 2 kohaldamine.

Kaubamargi eristusvoime KaMS § 9 Ig 1 p 2 méttes tdhendab seda, et kaubamark véimaldab identifit-
seerida kaupa voi teenust, mille jaoks kaubamargi registreerimist taotleti, kui teatud ettevdtjalt parinevat
ja seega eristada seda teiste ettevdtjate kaupadest. Selle kindlakstegemiseks tuleb hinnata, kas esitatud
mark vdimaldab kauba tarbijatel ostuotsust tehes eristada seda toodet nendest, millel on teine kauban-
duslik paritolu (komisjoni otsus 1409, p 102 ja otsus 1410, p 124). Uldkohus on selgitanud, et eristus-
vdimetud on kas sellised kaubamargid, mida asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutatakse
kaubanduses kdénealuste kaupade véi teenuste tahistamiseks voi sellised, mille puhul on vdhemalt
olemas konkreetsed asjaolud, mis viitavad sellele, et neid vdib selliselt kasutada. Tegemist on kauba-
markide eristusvdime hindamise uldpdhimdttega, mis kohaldub nii sénaliste kui ka kujundkaubamarkide
puhul (T-414/07, p 32). Hinnata tuleb taotletava kaubamargi kui terviku eristusvdimet. Kaubamark ei ole
uUldises kasutuses taotletavate kaupade ega teenuste tahistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole
harjunud seda neil kaupadel sellisena ndgema ning sellest ostuotsuse tegemiseks vajalikku teavet
saama. Samulti ei ole kaebajatele teada mingeid konkreetseid asjaolusid, mis viitaks sellele, et kauba-
marki vBiks selliselt kasutada. Patendiamet ei ole samuti selliseid asjaolusid vélja toonud. Kaubamark
on eristusvdimeline, kui ta nduab tdlgendamisel kasvdi minimaalset jdupingutust voi kaivitab asjaoma-
ses avalikkuses tunnetusliku protsessi (C-398/08 P). Ka komisjon on kinnitanud, et kaubamargi regist-
reerimiseks piisab vahemalt minimaalse eristusvdime olemasolust ja asjaolu, et kaubaméark kannab
endas mingit objektiivset sénumit, ei tdhenda, et selle t6ttu puudub kaubamargil eristusvdime (otsus
1410-0, p 118).

Kaebajad leidsid, et taotletud kaupadel ja teenustel pole elu, need ei ole elusad olendid ning seega
sellel kaubamargil on objektiivhe sdnum ja vdhemalt minimaalne eristusvéime. Eeltoodud kohtuprakti-
kast ja asjaoludest jareldub, et ka Eesti tarbijad tajuvad vaidlusalust tahist kui eristusvdimelist paritolu
naitavat kaubamarki, mitte kui kirjeldavat ja eristusvdimetut teksti. Patendiamet ei ole tdendanud ega
pdhistanud vastupidist. Eeltoodust tulenevalt leidsid kaebajad, et Patendiamet on teinud digusliku vea
KaMS § 9 1g 1 p 2 kohaldamisel ning seetéttu tuleb Patendiameti otsus tlhistada.
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Lahtudes Ulaltoodust ja juhindudes KaMS § 9 Ig 1 p-dest 2 ja 3 ning § 41 I6ikest 6 ning tédstusomandi
diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 61 Ig 2" p-st 1 palusid kaebajad tiihistada Patendiameti
otsuse vaidlusaluse kaubamargi (taotluse nr M202100763) registreerimisest keeldumise kohta ning
kohustada Patendiametit jatkama menetlust komisjoni otsuses nimetatud asjaolusid arvestades.

Kaebusele oli lisatud (1) Patendiameti vaidlustatud otsus ja (2) riigildivu maksekorralduse koopia.

Komisjon véttis kaebuse menetlusse 17.06.2022. Patendiametile anti vdimalus esitada oma seisukoht
hiljemalt 18.07.2022.

2) 18.07.2022 esitas Patendiamet oma seisukohad kaebuse kohta. Patendiamet vaidles kaebusele
vastu ja leidis, et vaidlustatud otsus, milles amet keeldus sdnalise osaga kujutismargi ,anname metallile
uue elu + kuju“ registreerimisest kaebajate nimele klassides 6, 40 ja 42 KaMS § 9 Ig 1 p-de 2 ja 3 ning
§ 39 Ig 2 alusel, on seaduslik ja pohjendatud. Patendiamet on teinud kaubamargi registreerimisest
keeldumise otsuse jargmistel pohjustel.

Vastavalt KaMS § 9 Ig 1 punktile 3 ei saa diguskaitset tdhis, mis koosneb liksnes kaupade voi teenuste
liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vaartust, geograafilist paritolu, kaupade tootmise vdi teenuste osutamise
aega voi kaupade voi teenuste teisi omadusi naitavatest tahistest. KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa
registreerida kaubamarke, mis koosnevad Uksnes tahistest, mida on véimalik kasutada nende kaupade
vOi teenuste omaduste naitamiseks, mille suhtes margi registreerimist soovitakse. Selle satte eesmar-
giks olev avalik huvi nduab, et kdik tédhised, mida on vdimalik aritegevuses kasutada nende kaupade vdi
teenuste omaduste naitamiseks, mille suhtes margi registreerimist soovitakse, peavad jddma vabalt
kasutatavaks koigile ettevdtjatele selleks, et neil oleks véimalik neid tahiseid kasutada oma kaupade voi
teenuste samade iseloomulike omaduste naitamiseks. Seetbttu ei ole margid, mis koosnevad Uksnes
kaupade-teenuste omadusi nditavatest tahistest, kaubamargina registreerimiseks sobivad (vt C-363/99,
p 102, C-108/97, C-109/97, p 25, C-53/01, p 73). Kaebajad on kaubamargina registreerimiseks esitanud
vahesel maaral stiliseeritud eestikeelse tahise ,anname metallile uue elu”. Kaitset taotletakse seejuures
klassis 6 metallile, klassis 40 metalli ringlussevétule ja materjalitddtiusele ning klassis 42 tehnoloogilis-
tele teenustele ja téostusanallisile seoses metallidega. Patendiamet leidis, et vaidlusalune tahis naitab
Uksnes nende kaupade ja teenuste omadusi, liiki ja otstarvet. Nimelt annab see klassi 6 kaupadega
seoses tarbijale infot, et tequ on taaskasutatud vdi -kasutatava metalliga, klassi 40 teenustega seoses,
et pakutakse metalli taaskasutuse teenuseid ning klassi 42 teenustega seoses, et pakutakse tehnoloo-
gilisi teenuseid ja tédstusanallisi metalli taaskasutuse valdkonnas.

Patendiamet tuvastas ekspertiisi kaigus, et valjend ,uut elu andma/saama” téhistab millegi, sh metalli
taaskasutust. Patendiamet saatis oma vaite kinnituseks taotlejale oma 12.01.2022 kirjas 14-lehekuljeli-
se lisa, millest nahtuvad mitmed internetivaljavotted kdnealuse fraasi kohta erinevates, ka metallitootlu-
se valdkonnas. Naiteid taotlejale saadetud lisast — Ik 3 ,S6meru ettevéte annab puidujaakidele uue elu”
(12.01.2022 véljavote lehelt  virumaateataja.postimees.ee/7384734/someru-ettevote-annab-
puidujaakidele-uue-elu); Ik 6 ,Anname kuusepuule uue elu”, kus radgitakse joulukuuskede taaskasuta-
misest (12.01.2022 véljavote lehelt rmk.ee/teemad/metsasoprade-klubi/metsasobra-uritused/anname-
kuusepuule-uue-elu); Ik 11 ,Ratsa rikkaks saamine pole eesmark, rohk on loodushoiul ja metallile uue
elu andmisel”, jutt on teekiiinlaaluste taaskasutamisest (12.01.2022 valjavdte lehelt dea.digar.ee); Ik
12 ,Meie ostame vanametalli kokku, mitme selle omakorda erinevatele koostédpartneritele kas naiteks
Paldiskis voi Tallinnas, kust see siis omakorda randab edasi naiteks Tirki véi Saksamaale. Ja seal saab
metall juba uue elu.” (12.01.2022 valjavéte lehelt meiemaa.ee/2021/03/05/jaanika-vanametalli-
a%c2%adri-on-ta%c2%b6a%c2%b6-nagu-iga-teine/). Patendiamet leidis, et Eesti keskmisel tarbijal on
piisavalt teadmisi ja kokkupuudet valjendiga “uut elu andma/saama*“ taaskasutuse, sh metalli taaskasu-
tuse kontekstis. Sellest saab iksnes loogiliselt jareldada, et tarbija mdistab téhist ,anname metallile uue
elu“ koheselt Patendiameti toodud tdhenduses, nimelt et taotleja pakub antud tahise alt metalli taas-
kasutusega/taaskasutatava metalliga seotud kaupu ja teenuseid.

Eespool toodust tulenevalt jdudis Patendiamet jareldusele, et tahist ,anname metallile uue elu® on
vdimalik kasutada eespool nimetatud kaupade ja teenuste kirjeldamiseks. Ka teistele ettevotjatele peab
jadma vabaks kasutuseks valjend, mis teavitab tarbijat, et tegemist on taaskasutatavate kaupadega voi
teenustega, mis voimaldavad materjali taaskasutada. Seetéttu ei ole tahis KaMS § 9 Ig 1 punktist 3
tulenevalt kaubamargina registreeritav.
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Vastavalt KaMS § 9 Ig 1 punktile 2 ei saa diguskaitset tahis, millel puudub eristusvéime. Vastavalt
Euroopa Kohtu otsusele C-136/02 P, p 29: ,Kaubamark omab eristusvdimet, kui tema kaudu on vdimalik
maaratleda nende kaupade vdi teenuste paritolu, millega seoses registreerimist taotletakse®. Vastavalt
otsusele C-37/03 P, p 60: ,/.../ maaruse nr 40/94 [kehtiv maarus nr 2017/1001] artikli 7 16ike 1 punkti b
aluseks olev uldise huvi mdiste on endastmdistetavalt vastavuses kaubamargi peallesandega, milleks
on tagada I6pptarbijale vi -kasutajale kaubamargiga tahistatud kaupade véi teenuste teatud paritolu,
mis lubaks ilma véimaliku segiajamiseta eristada kaupu voi teenuseid nendest, millel on teine péaritolu
[0

Eristusvdime hindamisel KaMS § 9 Ig 1 p 2 méttes 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 vdi teenuse keskmine tarbija,
kes on piisavalt informeeritud ja mdistlikult tahelepanelik ning arukas (C-363/99, p 34). Kénealuste kau-
pade ja teenuste asjaomaseks tarbijaskonnaks on osaliselt kogu avalikkus, osalt kitsam arisektor (nt
metallitddstus voi muud aritegevuses metalle kasutavad ettevétted). Seetdttu tuleb téhist vaadata Eesti
keskmise tarbija seisukohalt, kes on piisavalt informeeritud ning méistlikult thelepanelik ja arukas kui
ka kitsama arisektori seisukohalt, kes omab tavatarbijast suuremaid valdkonnateadmisi. Vaidlusaluse
tahise kujunduselemendid — teksti esitamine sinises kursiivkirjas — ei lisa kirjeldavale sdnalisele osale
piisavalt eristusvOimet. Kui standardse kirjatlilibiga kaasnevad graafilise disaini elemendid, peab neil
olema kaubamargile tervikuna piisav mdju, et mark oleks eristusvéimeline. Antud juhul ei juhi tahise
kujundus tarbija tahelepanu kérvale sdnalise osa kirjeldavalt tahenduselt, mistéttu puudub kaubamar-
gina registreerimiseks esitatud tahisel eristusvdime taotluses nimetatud kaupade ja teenuste osas.
Loetelus toodud kaupade ja teenuste tarbija tajub registreerimiseks esitatud valjendit ,anname metallile
uue elu” Uksnes laialt kdibel oleva teabena, mille eesmark on juhtida tdhelepanu kaupade ja teenuste
omadustele, nimelt, et neid saab taaskasutada vdi et pakutakse materjali taaskasutamise teenust.
Uksnes sellise, omadusi naitava teabe alusel ei ole tarbija vdimeline eristama (ihe ettevotja kaupu ja
teenuseid teise ettevdtja sarnastest kaupadest ja teenustest. Seega puudub vaidlusalusel tahisel
taotluses loetletud kaupade-teenuste osas eristusvdime ning see ei ole KaMS § 9 Ig 1 punktist 2
tulenevalt kaubamargina registreeritav.

Kaebajad ei ole oma 14.12.2021 vastuskirjas Patendiameti seisukohtadega ndustunud ning esitasid
jargmisi vastuvaiteid. Kaebajad osutasid seoses klassi 6 kaubaga ,metallimaagid”, et maak on mine-
raalne maavara, millest eraldatakse metalle. Kaebajad leidsid, et metallmaagid ei kuulu taaskasutuse
alla, mistéttu téhis ei saa kuidagi kirjeldada metallmaakide taaskasutamise omadust. Patendiamet ei
vaidagi antud juhul, et tegu on metallimaakide taaskasutusega. Kaupa tuleb vaadelda seoses konkreet-
se tdhisega. Metallimaak on metalli tooraine, selle Uks olekuid, seega saab tahis antud kauba peal
endiselt ndidata Uksnes, et tegu on taaskasutatava vdi taaskasutuseks mdeldud metalliga, olgu see mis
kujul tahes (kas veel maagis olevana vdi sellest juba eraldatuna).

Kaebajad leidsid, et metallide v6i nende sulamite omaduste kirjeldamiseks ei kasutata valjendit ,anname
metallile uue elu“. Metall ei ole kaebajate hinnangul elusolend ja sellele ei saagi otseses mdttes elu
anda. Taotleja sdnul on tegu pigem vihjava tdhendusega ning seetéttu on tahis kdikide kaupade ja
teenuste osas registreeritav. Patendiamet on naidanud eespool viidatud téenditega, et valjend ,uut elu
andma/saama” tahistab millegi taaskasutust ning nagu eespool viidatud lisast nahtub, ka metalli vald-
konnas. Patendiamet leidis, et Eesti keskmine tarbija omab piisavalt teadmisi ja kokkupuudet valjendiga
,=uut elu andma/saama“ taaskasutuse kontekstis, et mdista tahist ,anname metallile uue elu“ Patendi-
ameti toodud tédhenduses. Seetdttu leidis amet, et kdnealune tahis ei ole vihjav, vaid otseselt taotluses
nimetatud kaupade ja teenuste omadusi naitav Patendiameti poolt eespool toodud tdhenduses.

Lahtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 39 I6ikest 2, tegi Patendiamet kaubamargi registreerimisest
keeldumise otsuse.

Patendiamet pidas oluliseks juhtida tdhelepanu komisjoni otsusele nr 1847-0, milles komisjon toob valja,
et Riigikohtu lahendis ja Euroopa Kohtu praktikas on leitud, et kaubamargi registreerimise digusparasust
hinnates vdib tugineda ka andmetele, mis puudutavad taotluse esitamisest hilisemat aega ning et arves-
tada voib tdenditega, mis — olles kil taotluse esitamise kuupdevast hilisemad — vdimaldavad teha jarel-
dusi olukorra kohta nii, nagu see oli sellel kuupaeval (Riigikohtu otsus nr 2-16-6665, p 14.5; Euroopa
Kohtu otsused C-488/06 P, p-d 70- 71; C-192/03 P, p 41; liidetud kohtuasjad nr C-217/13 ja nr C-218/13,
p 60). Komisjon on oma hiljutises otsuses nr 1955-0 selgitanud, et kaubamargi kirjeldavana kasitlemi-
seks ei ole ndutav varasemate kasutusnaidete olemasolu, vaid piisavaks tuleb pidada ka seda, kui
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tahise kasutamine kirjeldavana on p&himétteliselt véimalik. Seda enam vdivad olla (kuigi mitte valtimatult
ja alati) just tahise kirjeldavuse hindamisel (erinevalt naiteks tahise tavaparaseks muutumise hindami-
sel) asjassepuutuvad ka sellised tdendid, mis parinevad kaubamargitaotluse esitamisele jargnevast
ajast.

Kokkuvdtvalt markis Patendiamet, et on kohustatud ekspertiisi raames vaélja selgitama, kas kaubamar-
gile on voimalik diguskaitset anda, st kas esinevad kaubaméargiseaduses satestatud diguskaitset valis-
tavad asjaolud. Nagu nahtub Euroopa Kohtu praktikast, ei tohi registreerimistaotluste kontroll olla pinna-
pealne, vaid see peab olema range, pdhjalik ja taielik, et valtida kaubamarkide alusetut registreerimist,
ning peab diguskindluse ja hea halduse eesmargil tagama, et ei registreeritaks kaubamarke, mille kasu-
tamise saaks kohtus edukalt vaidlustada (nt C-39/97, C-104/01, C-64/02, C- 29/05, C-265/09). Kaes-
oleval juhul tuvastas Patendiamet ekspertiisi kdigus, et tahist ,anname metallile uue elu“ on véimalik
kasutada taotluses nimetatud klasside 6, 40 ja 42 kaupade ja teenuste kirjeldamiseks ning tahisel
puuduvad kujunduselemendid, millega oleks vdimalik tarbija tdhelepanu kdrvale juhtida sdnaelemendi
kirjeldavalt ja eristusvbimetult tahenduselt. Seetdttu registreerimiseks esitatud tahis ei ole nimetatud
kaupade ja teenuste jaoks kaubamargina registreeritav. Patendiamet réhutas, et kuivord kaubamargi
registreerimine annab selle omanikule diguse keelata teistel isikutel kaubamargiga identsete voi
sarnaste tahiste kasutamist samas tegevusvaldkonnas kindlal territooriumil, siis peab kaubamargile
ainudiguse andmine olema dige ja diglane, andmata taotlejale avaliku huvi seisukohast ebavérdse voi
pdhjendamatu eelise. Kdnealusel juhul oleks tahise registreerimine vaar ja ebadiglane ning avalik huvi
saaks kahjustatud. Registreeritav kaubamark peab taitma oma paritolutadhise pdhitlesannet, andmata
seejuures ebaproportsionaalseid konkurentsieeliseid ning olema eristusvdimeline ning mitte kirjeldav.
Kirjeldavaid ja eristusvdimetuid tahiseid ei saa monopoliseerida ja registreerida Uhe isiku nimele.

Patendiamet méarkis, et seisukohas nimetatud toimikudokumendid on kaebajatele varem esitatud ning
suure mahukuse téttu ning menetlusdkonoomia huvides tehakse komisjonile ndhtavaks Patendiameti
menetlussisteemis. Lahtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 Ig 1 p-dest 2 ja 3 ning § 39 Ig-st 2 palus
Patendiamet jatta kaebus rahuldamata.

8.08.2022 vdimaldas komisjon kaebajatel esitada vastuseisukoha hiljemalt 9.09.2022.

3) 9.09.2022 esitasid kaebajad oma seisukoha. Kaebajad votsid Patendiameti seisukohad kokku
jargmiselt:

1. kaubamark on kirjeldav, kuna valjend ,uut elu andma/saama“ tahistab millegi, sh metalli taaskasutust;
2. kaubamargi minimaalne kujundus ei ole piisav, et luua eristusvdime ning seega kaubamargil puudub
eristusvdime;

3. kaubamargi registreerimise digusparasust hinnates vdib tugineda andmetele, mis on taotluse esitami-
se kuupdevast hilisemad, kui need vbéimaldavad teha jareldusi olukorra kohta nii, nagu see oli taotluse
kuupéeval.

Kaebajad ei pidanud vdimalikuks ndustuda Patendiameti toodud argumentidega ja vaidlesid nendele
vastu. Kaebajate vastuargumente saab lUhidalt votta kokku jargmiselt:

1. ,anname metallile uue elu” tahisel ei ole taotletud kaupade ja teenustega otsest ja konkreetset seost,
mis vdimaldaks asjaomasel sihtrihmal kohe ja ilma jarele métlemata tajuda, et tegemist on kénealuste
kaupade ja teenuste kategooria véi omaduse kirjeldusega. Patendiameti esitatud tdendid ei tdenda
vastupidist. KaMS § 9 Ig 1 p 3 ei kohaldata nendele terminitele, mis on ainult vihjavad kaupade ja/vdi
teenuste teatud omaduste kohta;

2. kaebajad ei vaida, et kaubamargi kujundus ainuiksi annaks kaubamargile eristusvoime. Seega
kaebajad ei vaidle Patendiameti seisukohtade vastu, et antud kujundus ise enesest ei ole piisav eristus-
vBime saamiseks. Kaebajad leidsid, et eristusvdime tuleb sénadest endast ja tahise tdhendusest ,anna-
me metallile uue elu” millele lisandub minimaalne kujundus;

3. Patendiamet kil viitab taotluse esitamise hetkest hilisemate tdendite esitamise véimalusele, kuid ei
ole suutnud tdendada, et need tdendid on voimelised tdendama asjaolusid nii, nagu need olid taotluse
esitamise hetkel. Lisaks sellele on neid tdendeid vaga vahe, et sellise jarelduseni jouda.

Kaebajad pdhjendasid oma seisukohti jargmiselt. Patendiamet viitas oma seisukohas Euroopa Kohtu
lahendile, millest tulenevalt ei saa KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaselt registreerida kaubamarke, mis koosnevad
Uksnes tahistest, mida on véimalik kasutada nende kaupade voi teenuste omaduste naitamiseks, mille
suhtes margi registreerimist soovitakse. Selle satte eesmargiks olev avalik huvi nduab, et kdik tahised,
mida on v@imalik aritegevuses kasutada nende kaupade voi teenuste omaduste naitamiseks, mille
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suhtes margi registreerimist soovitakse, peavad jadma vabalt kasutatavaks koigile ettevotjatele selleks,
et neil oleks voimalik neid tahiseid kasutada oma kaupade vdi teenuste samade iseloomulike omaduste
naitamiseks. Seetdttu ei ole margid, mis koosnevad iksnes kaupade-teenuste omadusi naitavatest
tahistest, kaubamargina registreerimiseks sobivad (vt C-363/99, p 102, C-108/97, C-109/97, p 25, C-
53/01, p 73). Kaebajad soovisid juhtida komisjoni tahelepanu sellele, et Euroopa Kohus on andnud
suunised, kuidas seaduselooja poolt loodud eesmarki saavutada, ning millised tingimused on vaja taita
selleks, et kaubamarki saaks pidada kirjeldavaks. Euroopa Kohus on leidnud, et tahist saab lugeda
kirjeldavaks, kui sellel on tdhendus, mida asjaomane avalikkus tajub vahetult taotletavate kaupade ja
teenuste kohta teavet andvana. See on siis, kui tédhis annab teavet muu hulgas kaupade véi teenuste
koguse, kvaliteedi, omaduste, eesmargi, liigi ja/vbi suuruse kohta. Termini seos kaupade ja teenustega
peab olema piisavalt otsene ja konkreetne (T-311/02, p 30; T-173/03, p 20), samuti arusaadav ilma
pikema motlemiseta (T-345/99, p 35). Euroopa Kohtu kohtujurist Mengozzi on kirjeldavuse kohtuprak-
tika kokkuvétvalt sénastanud: ,On ka tépsustatud, et eespool viidatud digusnormides peetakse silmas
marke ja tahiseid, mis vdivad sihtrihmaks oleva lGldsuse seisukohast tavakasutuse korral tdhistada kas
otse vdi monda pdhiomadust nimetades kaupa vdi teenust, mille registreerimist taotletakse, ning
seetottu eeldab tahise kuulumine viidatud satetes sisalduva keelu kohaldamisalasse seda, et sellel on
kénealuste kaupade voi teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis vdimaldab asjaomasel
sihtrihmal kohe ja ilma jarele métlemata tajuda, et tegemist on kdnealuste kaupade vdi teenuste
kategooria kirjelduse v&i he nende omadusega.” (EKo kohtujuristi arvamus C-20/14, p 23). Lisaks
eeltoodule on Euroopa Kohus selgitanud, et EUTMR artikli 7 16ike 1 punkti ¢ [analoogne KaMS § 9 Ig 1
p 3] ei kohaldata nende terminite suhtes, mis on Uksnes vihjavad vdi viitavad kaupade ja/vdi teenuste
teatud omadustele. Mdnikord nimetatakse seda ka ebamaarasteks vdi kaudseteks viideteks kaupadele
jalvoi teenustele (T-135/99, p 29).

Kaebajad leidsid, et ,anname metallile uue elu® tahise ja taotletud kaupade ja teenuste vahel puudub
selline otsene ja konkreetne seos. Tegemist on pigem vihjava tdhendusega voi kaudse viitega taotletud
kaupadele ja teenusetele, mis on eeltoodud Euroopa Kohtu lahendile viidates lubatud ja mille kohta
KaMS § 91g 1 p 3 ei kohaldata. Nt s6nal ,taaskasutatav“ oleks selline otsene ja konkreetne seos, mis
vBimaldaks taotletud kaupade ja teenuste osas asjaomasel sihtrihmal kohe ja ilma jarele métlemata
tajuda, et tegemist on kdnealuseid kaupu ja teenuseid kirjeldava tahisega. ,Anname metallile uue elu*
neid kriteeriume ei tdida. Tegemist on leidliku sbnade kooslusega, mis vdib olla sugestiivne ja Uhe
tdhendusena vihjata taotletud kaupade ja teenuste taaskasutusele vdi kaudselt sellele viidata, kuid ta
seda otseselt ei kirjelda. Kaebajad leidsid, et tdhis ,anname metallile uue elu” on liiga ebamaarane ja
reaalsusele mitte vastav, et anda sellele téhisele kirjeldav iseloom. Selliseid tahised on eristusvdimeli-
sed, registreerimiseks lubatud, nende osas puudub vajadus kaitsta kolmandata poolte huve neid kasu-
tamiseks vabaks hoida ja seega tahise ,anname metallile uue elu” osas ei esine KaMS § 9 Ig 1 p-st 3
tulenevaid Giguskaitset valistavaid asjaolusid.

Kaebajad ei vaidle vastu Patendiameti seisukohale, et taotletud kaubamargi kujundus iseenesest ei ole
piisav eristusvdime saavutamiseks. Eeltoodud ja kdesolevas vastuses esitatud argumentidele tuginedes
leidsid kaebajad, et taotletud kaubamargi eristusvdime tuleb téhisest endast. Tegemist on leidliku ja
omaparase sdnade kooslusega, milles metalli kasitletakse elusa organismina, millel on elu mida saab
parandada/uuendada. Kaebajad leidsid, et vaidlusalune téhis on innovaatiline, leidlik ja objektiivse sénu-
miga tahis, mis on eristusvéimeline ja tdidab vahemalt minimaalse eristusvdime kriteeriumid.

Patendiamet on oma vastuses viidanud komisjoni otsusele nr 1847-o, milles on toodud valja, et kauba-
margi registreerimise digusparasust hinnates véib Riigikohtu ja Euroopa Kohtu praktika kohaselt tugine-
da ka andmetele, mis puudutavad taotluse esitamisest hilisemat aega ning et arvestada vdib téenditega,
mis — olles kull taotluse esitamise kuupdevast hilisemad — vbimaldavad teha jareldusi olukorra kohta nii,
nagu see oli sellel kuupdeval. Kaebajad leidsid, et Patendiamet ei ole oma vastuses suutnud tdendada,
kuidas need vahesed naited, mis ei ole identsed taotletava kaubamargiga ja mis vaid kontseptuaalselt
on taotletava kaubamargiga mingil maaral sarnased, véimaldavad teha jareldust olukorra kohta nii, nagu
see oli taotluse esitamise kuupéeval. Patendiamet on oma vastuses vaitnud, et just nendele tdenditele
tuginedes joudis Patendiamet jareldusele, et tahist ,anname metallile uue elu“ on vdimalik kasutada
taotletud kaupade ja teenuste kirjeldamiseks. Ei ole valistatud, et mdni kolmas isik véib enne taotluse
esitamist ka oma olemuselt vihjavat tahist (mille registreerimine on lubatud) kasutada oma kaupade ja
teenuste kontekstis. Kuid see ei saa automaatselt muuta seda tahist kirjeldavaks. Ja see ei saa olla
iseenesest argument kirjeldavuse tdendamiseks. Kaebajate arvamusel tuleb tahist analtisida antud
kontekstis selle kontseptuaalsest tdhendusest tulenevalt ning hinnata, kas sellel on otsene ja konkreet-
ne seos, mis vdimaldab asjaomasel sihtrihmal kohe ja ilma jarele métlemata tajuda, et tegemist on
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kénealuste kaupade vbi teenuste kategooria kirjelduse vdi Uhe nende omadusega. Kaebajad leidsid, et
sellist otsest konkreetset seost ei ole ja Patendiamet ei ole suutnud vastupidist tdendada. Kui ,anname
metallile uue elu® oleks aripraktikas kasutuse téttu tavaparaseks muutunud, siis tuleks keelduda selle
registreerimisest KaMS § 91g 1 p 4 alusel, mis ei ole antud kaebuse valguses asjakohane, kuna Patendi-
amet ei ole kaubamargi registreerimisest keeldumisel sellele alusele tuginenud. Isegi kui Patendiamet
oleks sellele tuginenud, ei oleks selle diguskaitset valistava asjaolu tdendamiseks esitatud piisavalt
tdendeid, mis voiksid sellisele jareldusele viia.

Komisjon vdimaldas Patendiametil esitada vastuseisukoha hiljemalt 13.10.2022.

4) 13.10.2022 esitas Patendiamet vastuseisukoha. Patendiamet r6hutas, et ta jaab kdigi oma varem
esitatud seisukohtade juurde, vaidleb kaebusele vastu ning leiab, et 14.04.2022 kaubamargi registree-
rimisest keeldumise otsus on seaduslik ja pdhjendatud. Patendiamet rdhutas ka, et teeb igale kauba-
margitaotlusele ekspertiisi ning vaatleb marke tervikuna ning selles kontekstis, mis ekspertiis hetkel
esineb. Kdiki asjaolusid vaadeldakse ja hinnatakse alati kogumis, kindla juhtumi kontekstist [&htuvalt.
Patendiamet oli jatkuvalt seisukohal, et tahist ,anname metallile uue elu” on vdimalik kasutada taotluses
loetletud kaupade ja teenuste kirjeldamiseks (téhis naitab Uksnes kaupade ja teenuste omadusi, liiki ja
otstarvet). Nimelt annab see klassi 6 kaupadega seoses tarbijale infot, et tegu on taaskasutatud véi -
kasutatava metalliga, klassi 40 teenustega seoses, et pakutakse metalli taaskasutuse teenuseid ning
klassi 42 teenustega seoses, et pakutakse tehnoloogilisi teenuseid ja td6stusanaliiisi metalli taaskasu-
tuse valdkonnas. Patendiamet leidis, et Eesti keskmisel tarbijal on piisavalt teadmisi ja kokkupuudet
valjendiga “uut elu andma/saama*“ taaskasutuse, sh metalli taaskasutuse kontekstis. Sellest saab Uks-
nes loogiliselt jareldada, et tarbija mdistab tahist ,anname metallile uue elu“ koheselt Patendiameti
toodud tédhenduses, nimelt et taotleja pakub antud téhise alt metalli taaskasutusega/taaskasutatava
metalliga seotud kaupu ja teenuseid.

Patendiamet oli jatkuvalt seisukohal, et taotletaval téhisel olevad kujunduselemendid — teksti esitamine
sinises kursiivkirjas — ei lisa kirjeldavale sdnalisele osale piisavalt eristusvbimet. Kui standardse kirjattio-
biga kaasnevad graafilise disaini elemendid, peab neil olema kaubamargile tervikuna piisav mdju, et
mark oleks eristusvdimeline. Praegusel juhul ei juhi tdhise kujundus tarbija tdhelepanu kdrvale sdnalise
osa kirjeldavalt tdhenduselt, mistéttu puudub kaubamargina registreerimiseks esitatud tahisel eristus-
vdime taotluses nimetatud kaupade ja teenuste osas. Loetelus toodud kaupade ja teenuste tarbija tajub
registreerimiseks esitatud valjendit ,anname metallile uue elu” Gksnes laialt kaibel oleva teabena, mille
eesmark on juhtida tdhelepanu kaupade ja teenuste omadustele, nimelt, et neid saab taaskasutada voi
et pakutakse materjali taaskasutamise teenust. Uksnes sellise, omadusi naitava teabe alusel ei ole
tarbija voimeline eristama Uhe ettevdtja kaupu ja teenuseid teise ettevdtja sarnastest kaupadest ja
teenustest.

Patendiamet markis, et 14.04.2022 koostatud kaubamargi registreerimisest keeldumise otsuses (lk 3)
ning 18.07.2022 esitatud seisukohas kaebuse kohta (Ik 2) on selgitatud, et kdnealusel juhul Patendi-
ameti hinnangul ,kaupade ja teenuste asjaomaseks tarbijaskonnaks on osaliselt kogu avalikkus, osalt
kitsam &risektor (nt metallitddstus véi muud aritegevuses metalle kasutavad ettevétted), mistottu tuleb
tahist vaadata Eesti keskmise tarbija seisukohalt, kes on piisavalt informeeritud ning mdistlikult tahele-
panelik ja arukas kui ka kitsama arisektori seisukohalt, kes omab tavatarbijast suuremaid valdkonna-
teadmisi“. Seega ei vasta toele kaebajate vaide, et kaubamargi kirjeldavuse analiilis tehtud ekslikul
asjaomasel rihmal ning selle kohta pole mingeid argumente esitanud.

Patendiamet markis, et on kaebaja seisukohtadele korduvalt ja p&hjalikult vastanud, mistottu ei pea koiki
oma argumente, pdhistusi ja seisukohti uuesti kordama.

24.10.2022 tegi komisjon kaebajatele ettepaneku esitada 16plikud seisukohad hiljemalt 25.11.2022.

5) 25.11.2021 esitasid kaebajad I6plikud seisukohad. Kaebajad jaid kaebuses ja 9.09.2022 esitatud
seisukohtade juurde. Kaebajad soovisid rdhutada asjaolusid, mis on seotud antud vaidluse peamise
keeldumise alusega, nimelt Patendiameti vaitega, et taotletud kaubamark on kirjeldav, kuna valjend ,uut
elu andma/saama“ tahistab millegi, sh metalli taaskasutust. Kaebajad leidsid, et Patendiamet on
seadusevastaselt laiendanud KaMS § 9 Ig 1 p-st 3 tulenevat keeldumisalust, kohaldades seda alust ka
vihjavatele kaubamarkidele. Kuigi nii seadus kui ka Euroopa kohtupraktika on Uheselt andnud médista,
et see kohaldub vaid otseselt kirjeldavate tahiste puhul ja vihjavad téhised on registreeritavad. Antud
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juhul oleks tahised ,taaskasutus®, ,taaskasutatav®, ,taastéddeldud®, ,korduskasutus®, ,ringlus®, ,recycl-
ing“ iimselgelt kirjeldavad tahised KaMS § 9 Ig 1 p 3 mdistes. Nendel on piisavalt otsene ja konkreetne
seos kdnealuste kaupade ja teenustega ja need tahised véimaldavad asjaomasel sihtrihmal kohe ja
ilma jarele métlemata tajuda, et tegemist on kdnealuste kaupade ja teenuste kategooria kirjelduse voi
Uhe nende omadustega. Taotletud kaubamark aga selline ei ole. Isegi valjend ,uut elu andma/saama“
ei ole ilma jarele métlemata kasutatav taotletud teenuste voi kaupade omaduste kirjeldamiseks. Tarbija
peab tegema lisapingutuse, et seostada kontseptsiooni ,uut elu andma“ tdhendusega midagi ,taas-
kasutada“. See ongi vihje ks elementidest, et see otseselt ei Utle aga annab mdista vdi aimata.
»+Anname metallile uue elu“ ongi just selline tahis, mis vihjab taaskasutusele, kuid seda otseselt ei
kirjelda ja sellised téhised on registreerimiseks kdlblikud ja nende puhul ei esine KaMS § 91g 1 p 3
oiguskaitset valistavat asjaolu. Eeltoodule tuginedes leidsid kaebajad, et Patendiamet on liiga laialt
télgendanud KaMS § 9 Ig 1 p 3 ja seega joudnud ekslikule jareldusele. Muus osas jaid kaebajad varem
valjendatu juurde.

25.11.2022 tegi komisjon Patendiametile ettepaneku esitada I6plikud seisukohad hiljemalt 27.12.2022.

6) 27.12.2022 esitas Patendiamet I6plikud seisukohad. Patendiamet jai oma esialgses ja taiendavas
seisukohas toodu juurde ning palus jatta kaebus rahuldamata. Amet markis, et kdesoleval juhul tuvastas
Patendiamet vaidlusaluse kaubamargi ekspertiisi kdigus, et tahist ,anname metallile uue elu® on vdimalik
kasutada taotluses nimetatud klasside 6, 40 ja 42 kaupade ja teenuste kirjeldamiseks ning tahisel
puuduvad kujunduselemendid, millega oleks vdimalik tarbija tdhelepanu kdrvale juhtida sdnaelemendi
kirjeldavalt ja eristusvbimetult tahenduselt. Seetdttu registreerimiseks esitatud tahis ei ole nimetatud
kaupade ja teenuste jaoks kaubamargina registreeritav. Patendiameti hinnangul ei saa eristusvéimetuid
ja kirjeldavaid tdhiseid monopoliseerida ja registreerida tUhe isiku nimele. Kaubamargi puhul on oluline
eristatavus, toote voi teenuse pakkuja peab olema kergesti tuvastatav ning eristatav.

Komisjon alustas 18.07.2023 kaebuse nr 2117 menetluses [6ppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus
Komisjon, hinnanud kaebuse menetluses esitatud seisukohti ja tdendeid, leiab jargmist.

Kaebajad on vaidlustanud Patendiameti 14.04.2022 otsuse nr 7/M202100763, millega on keeldutud
registreerimast kaubamarki ,anname metallile uue elu + kuju“ (taotlus nr M202100763, taotluse esitami-
se kuupéev 24.05.2021) klassi 6 kaupade metallimaagid; lihtmetallide sulamid; metallid; metallisulamid,
klassi 40 teenuste metallide ringlussevétt; metallitétlemine; jdadtmete ja taaskasutatavate materjalide
(utiili) sorteerimine (t66tlemine); materjalide regenereerimine jadétmetest (materjalitéétius) ja klassi 42
teenuste tehnoloogilised teenused ja tééstusanallilisid seoses metallmaakide, lihtmetallide sulamite,
metallsulamite ja metallidega suhtes KaMS § 9 Ig 1 p-de 2 ja 3 alusel.

KaMS § 9 1g 1 p-de 2 ja 3 kohaselt ei saa diguskaitset tahis,

- millel puudub eristusvéime;

- mis koosneb Uksnes kaupade voi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vaartust, geograafilist parit-
olu, kaupade tootmise vdi teenuste osutamise aega voi kaupade voi teenuste teisi omadusi naitavatest
tahistest.

Vaidlusalune kaubamark koosneb sdnadest ,anname metallile uue elu®, mida on kujutatud tavaparases
kirjatlUbis labivate vaiketadhtedega kursiivis sinises kirjas valgel vdi labipaistval taustal. Muid kujundus-
likke elemente peale sinise kursiivkirja kaubamark ei sisalda. Patendiamet on vaidlustatud otsuses leid-
nud, et teksti esitamine sinises kursiivkirjas ei lisa [...] sbnalisele osale piisavalt eristusvéimet. Kui stan-
dardse kirjatlilibiga kaasnevad graafilise disaini elemendid, peab neil olema kaubamdargile tervikuna
piisav méju, et mérk oleks eristusvéimeline. Ka kaebajad ei vaida, et kaubamargi kujundus ainuliksi
annaks kaubamérgile eristusvbime. Seega kaebajad ei vaidle Patendiameti seisukohtade vastu, et
antud kujundus ise enesest ei ole piisav eristusvéime saamiseks. Komisjon néustub menetluse pool-
tega, et vaidlusaluse kaubamargi kujundus on minimaalne ning ei lisa kaubamargile eristusvdimet.
Seega on otsustav kiisimus, kas kaubamargi sénaline osa on piisavalt eristusvdimeline, et kaubamark
tervikuna saaks taita kaubamargi funktsiooni eristada ihe ettevétja kaupu ja teenuseid teiste ettevotjate
samaliigilistest kaupadest ja teenustest, ning kas kaubamarki saaks sel juhul registreerida.
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1) Patendiamet on vaidlustatud otsuses esiteks jareldanud seda, et vaidlusaluse kaubamargi osas
esinevad KaMS § 9 Ig 1 p-s 3 satestatud diguskaitset valistavad asjaolud. Nimetatud punkt valistab
oiguskaitse kaubamarkidele, mis kirjeldavad tahistatavate kaupade vdi teenuste liiki vdi omadusi.
Patendiameti vaidlustatud otsuse kohaselt annab lause ,anname metallile uue elu® klassi 6 kaupadega
seoses tarbijale infot, et tequ on taaskasutatud voi -kasutatava metalliga, klassi 40 teenustega seoses,
et pakutakse metalli taaskasutuse teenuseid ning klassi 42 teenustega seoses, et pakutakse tehnoloo-
gilisi teenuseid ja téostusanaliiiisi metalli taaskasutuse valdkonnas.

Nagu Patendiamet on kohtupraktikaga pdhistatult selgitanud, on KaMS § 9 Ig 1 p 3 eesmark kindlustada
avalik huvi, et kdik tdhised, mida on vdimalik aritegevuses kasutada nende kaupade voi teenuste oma-
duste naitamiseks, mille suhtes margi registreerimist soovitakse, peavad jddma vabalt kasutatavaks
kdigile ettevdtjatele selleks, et neil oleks véimalik neid tahiseid kasutada oma kaupade vdi teenuste
samade iseloomulike omaduste naitamiseks. Seetbttu ei ole margid, mis koosnevad lksnes kaupade-
teenuste omadusi naitavatest tahistest, kaubamargina registreerimiseks sobivad. Tahist saab lugeda
kirjeldavaks, kui sellel on tdhendus, mida asjaomane avalikkus tajub vahetult taotletavate kaupade ja
teenuste kohta teavet andvana. Termini seos kaupade ja teenustega peab olema piisavalt otsene ja
konkreetne, samuti arusaadav ilma pikema mdtlemiseta.

Komisjon lisab, et oluline ei ole, kas toodet kirjeldav terminit tegelikult tahistatava kauba vdi teenuse liigi
vdi omaduse kirjeldamiseks kasutatakse; killaldane on, kui seda terminit vdidakse tahistatava kauba
vOi teenuse kirjeldamiseks kasutada (vt C-191/01 P, p 33; C-363/99, p 97). Seda asjaolu arvestades ei
ole tahise kaupa vdi teenust kirjeldavas funktsioonis tegeliku kasutamise tdendamisel nii otsustavat
kaalu, kui nt tAhise tavaparaseks muutmise tdendamisel ja sellest tulenevalt KaMS § 91g 1 p 4 kohalda-
misel. Piisab sellest, kui kauba vdi teenuse tarbija vdib tédiendava jarelemdtlemiseta usutavalt moista
tahist tahistatava kauba voi teenuse liigi vdi omaduse kirjelduse voi iseloomustusena (vt C-51/10 P, p
50). KaMS § 9 Ig 1 p 3 loetelu omaduse kategooriatest (kvaliteet, hulk, otstarve, vaartus, geograafiline
paritolu, kaupade tootmise vdi teenuste osutamise aeg) on naitlik, mitte ammendav; ka loetelus nimeta-
mata toote omaduse kirjeldused jaavad omaduse kirjelduseks ja on seega eristusvdimetud. Oluline ei
ole, kas kirjeldatav omadus on kaubanduslikus tdhenduses peamine voi tiendav toote tunnus (vt
T-458/13, p 20). Samuti ei ole tahtsust sellel, kas kirjeldavana moistetavat terminit on vdimalik méista
ka teisiti voi kas sama liigitunnuse vdi omaduse valjendamiseks on muid, nt otsekohesemaid, ametlikke
vOi populaarsemaid toote liigi vdi omaduse kirjeldusviise (vt C-363/99, p 61 ja p 97).

Patendiamet on esitanud taotluse menetluse kaigus kaebajatele ja viidanud vaidlustatud otsuses ja
kaebuse menetluses materjale, milles nahtub fraasi ,uus elu” kasutamine vaga erinevates kontekstides,
kuid seostatuna Uheselt taaskasutusega. Asjaolu, et osa Patendiameti kogutud téendeid parineb
taotluse esitamise kuupdevale jargnevast ajast, ei ole oluline. Esiteks on ligi pooled tdenditest siiski
varasemad (seda mdodnavad ka kaebajad) ning teiseks on tahise kirjeldava tdhenduse tuvastamiseks
killaldane, kui hilisemad téendid véimaldavad teha jareldusi olukorra kohta taotluse esitamise kuupae-
val v8i vahetult enne seda. Viimast vdimalust on markinud kaebajad ise kaebuses, seda on Patendiamet
selgitanud ja kohtupraktikaga p&histanud ning komisjon on seda vdimalust korduvalt aktsepteerinud.
Kuna tahise kirjeldavuse tdendamiseks piisab selle tdendamisest, et tahist voib tarbija usutavalt mbista
kirjeldavana ning kdesoleval juhul ei ole mdistlik eeldada murrangulisi muutusi tarbijate tajus ,uue elu
andmise“ mdistmisel taaskasutuse tdhenduses, ei ole komisjonil kahtlusi, et vaidlusaluse kaubamargi
kirjeldav tdhendus kaubamargitaotluse esitamise aja seisuga on nduetekohaselt tdendatud.

Tdendite kvantiteedi osas puuduvad nduded nii seaduses kui praktikas, seega on kaebajate etteheide
tdendite vahesuse suhtes alusetu. Komisjon tapsustab veel, et asjakohane ei ole see, et osa téendeid
ei ole parit aritegevuse valdkonnast — tavakeelne ja/véi laialt ja erinevates kontekstides kasutusel olev
véljend, millel on kirjeldav tdhendus, jaab kirjeldavaks ka aritegevuse kontekstis ning vaatamata sellele,
et see ei ole osa professionaalsest terminoloogiast v6i n-6 ametlik viis asjakohast tegevust (s.t taaska-
sutust, ringlust vms) tahistada. On Uldiselt tunnustatud p&himdte, et téhis ei pea olema s6naraamatus
(vOi seaduses voi tehnilises kirjanduses) kirjas selleks, et see saaks olla kirjeldav tahis.

Kaebajad on digesti rdhutanud, et kirjeldavatest tahistest tuleb rangelt eristada sugestiivseid ehk
vihjavaid tahiseid, mille tdhendus ei ole ilma télgendamiseta voi seoste Ule jarele mbtlemata mdistetav.
Siiski naitavad mh Patendiameti esitatud vaga erinevaid kontekste kajastavad téendid fraasi ,uus elu”
kasutuse kohta taaskasutuse tdhenduses, et tegemist ei ole tdlgendust, arusaamiseks pingutust voi
pikemat jarelemdtlemist vajava valjendiga. Kujundlikku kdnet, kus metallile, né6pidele vm taaskasuta-
tavale elutule materjalile omistatakse elu, ei saa samastada vihje voi sugestiivse valjendiga. Ka see, kui
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kasutatud plhadekuuskedele (mis on olnud elusad) antakse ,uus elu“ nende taaskasutusega, mida
keskmine madistlik tarbija ei mdista nii, nagu need jatkaks oma bioloogilist eksistentsi, ei ole tdlgendamist
vajav vihje, vaid otse tajutav ja mdistetav, kuigi piltlik ja bioloogiliselt ebatapne kirjeldus. Maistlik tana-
paevane tarbija, sh aritarbija, ei mdista uue elu andmist voi seda valjendit sisaldavat kaubamarki maa-
gilis-animistlikult, justkui elutule esemele voi materjalile vdi ka surnud taimele vdiks anda uue elu bio-
loogilises tdhenduses, naturalistlikus voi Ulekantumas tahenduses. Puuduvad téendid, et kdnealust
valjendit oleks nii mdistetud ja jarelikult see vajaks vihje lahtideSifreerimist, mitmetimdistetavuse korval-
damist v6i muud tunnetuslikku protsessi. Komisjon rdhutab, et Patendiameti kogutud tdéendid naitavad
analoogilise fraasi kasutamist erinevates kontekstides, kuid samas tdhenduses. Kui téhis oleks suges-
tiivne ja vajaks jarelemotlemist voi tdlgendamist, ei oleks sama tadhenduseni (taaskasutus) jdudmine nii
Uhetaoline. Samuti naitavad Patendiameti kogutud tdendid, et kaebajate kaubamark ei ole leidlik, oma-
parane ega innovatiivne lahendus kaupu ja teenuseid nende eristamise eesmargil tdhistada.

Patendiamet ei ole vaitnud, et vaidlusalust kaubamarki moodustava lause puhul on tegemist tavaparase
viisiga metalli v6i muu materjali taaskasutust tahistada voi laiemas tahenduses heauskses aripraktikas
vOi keelekasutuses tavaparane tahis; kui see nii oleks, siis oleks tulnud kohaldada KaMS § 9 Ig 1 p 4,
mis eeldaks ka tahise tavaparasuse tdendamist taotluse esitamise kuupdeva seisuga. Patendiamet on
vaitnud ja tdendanud, et vaidlusaluse kaubamargi sdnaline osa on selline, mida tarbija saab koheselt,
ilma jarele motlemata usutavalt moista tahistatavate kaupade vdi teenuste kirjeldusena. Tahis kirjeldab
kaupade vdi teenuste tegelikku voi vdimalikku seost metalli taaskasutusega — kaubamargiomanike
olevikulist voi tulevikku ulatuvat (eesti keel ei erista neid ajavorme) kirjeldust, et pakutakse (voi kavat-
setakse vOi antakse lubadus pakkuda) taaskasutatud voi taaskasutatavat metalli (klass 6) voi teenuseid,
mida osutatakse otse (metalli ringlussevott, utiili sorteerimine jm klassis 40) vdi kaudsemalt (tehnoloo-
gilised teenused, to6stusanaluisid klassis 42) metalli taaskasutuse véimaldamiseks. Selline metalli
taaskasutust kasitlev kirjeldav seos on kaebajate tahisel olenemata sellest, kas kaebajate tahis on voi
ei ole muutunud Uhtlasi ka tavaparaseks tahiseks.

Komisjon réhutab, et kaupa véi teenust kirjeldav téhis peab olema sellisena mdistetav nii kauba voi
teenuse kui ka asjakohaste tarbijate kontekstis. Seetdttu on oluline maaratleda, kes on kauba tarbijas-
kond. Patendiamet on vaidlustatud otsuses markinud, et ,Kénealuste kaupade ja teenuste asjaomaseks
tarbijaskonnaks on osaliselt kogu avalikkus, osalt kitsam &risektor (nt metallitbéstus véi muud éritege-
vuses metalle kasutavad ettevotted). Seetbttu tuleb tdhist vaadata Eesti keskmise tarbija seisukohalt,
kes on piisavalt informeeritud ning moistlikult tdhelepanelik ja arukas kui ka kitsama &risektori seisu-
kohalt, kes omab tavatarbijast suuremaid valdkonnateadmisi‘. Kuivérd keskmise tarbija teadlikkus vald-
konnast ja tdhelepanu on madalamad kui kutselisel turuosalisel, tuleb kaubamargi eristusvéime, sh
kirjeldavuse hindamisel I&htuda eeskatt keskmise tarbija arusaamisest. Ei ole vdimalik nii keskmisele
kui professionaalsele tarbijale suunatud kaupade vdi teenuste tahistamiseks mdeldud kaubamarki
registreerida ainult professionaalse, kdrgendatud teadlikkuse ja tdhelepanuga tarbija standardist
l&htudes. Kuigi kaebajatega voib osaliselt ndustuda ja méned vaidlusaluse kaubamargiga tahistatavad
kaubad ja teenused on pigem seostatavad aritarbijaga (metallimaagid; tehnoloogilised teenused ja
todstusanallilisid seoses metallmaakide, lihtmetallide sulamite, metallsulamite ja metallidega), ei ole
alust ndustuda sellega, nagu ei oleks Patendiamet aritarbija taju ja arusaama vaidlusaluse kaubamargi
tdhendusest kaubamargiekspertiisis Uldse arvesse vétnud. Asjassepuutumatu on kaebajate vaide, et
kutseline tarbija kasutaks taaskasutuse kohta muid termineid; komisjon ndustub siin Patendiameti
arusaamaga, et vaatamata valdkonnateadmistele (ja erialaterminoloogia tundmisele) mdistaks kutseline
tarbija kaubamarki moodustavat lauselt ikkagi taaskasutuse, sellega seotud teenuste ja materjalide
tootlemise kirjeldusena. Samuti, kuigi tavatarbija vdib oluliste otsuste tegemisel voi hinnatundlikuna olla
eriti hoolikas ja tdhelepanelik, ei ole mdistlik eeldada, et sellises olukorras minetab ta véime aru saada
tavakeeles voi keelekasutuses kaibesse lainud kirjeldavatest sGnadest, fraasidest voi lausetest.

Eeltoodust tulenevalt puudub alus kaebuse rahuldamiseks sel alusel, et Patendiamet oleks vaidlustatud
otsuses ebadigesti kohaldanud KaMS § 91g 1 p 3.

2) Patendiamet on vaidlustatud otsuses eraldi pdhjendanud ka KaMS § 91g 1 p 2 kohaldamist. Valitseva
praktika kohaselt on kirjeldav tahis iseenesest ka eristusvdimetu.

Siiski on Patendiamet eraldi selgitanud ja réhutanud, et vaidlusaluse kaubamargi puhul ei ole véimalik
tagada tarbijale kaubamargiga tahistatud toote péaritolu kohta teabe andmist, kuna keskmise tarbija
jaoks ei tdida kaubamargi s6naline osa eristavat funktsiooni, vaid kirjeldab pakutavaid tooteid, ja kujun-
duslik osa kaubamargil praktiliselt puudub. Kujundusliku osa mdju puudumist on médnnud ka kaebajad.
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Kaubamargi kui terviku hindamine kaesoleval juhul piirdub sisuliselt selle sdnalise osa hindamisega.
Komisjon ndustub Patendiameti jareldusega, et kaubaméargi sdnaline osa on kirjeldav ning menetluse
poolte Uhise seisukohaga, et selle kujunduslik osa ei lisa kaubamargile eristusvdimet.

Kaebajad on kaebuses kokkuvétlikult leidnud, et kuna metallil (ja tahistatavatel kaupadel-teenustel) puu-
dub elu, on kaubamargil minimaalne eristusvdime. Teisisdnu, kaebajad naivad I&htuvat sellest, et kuna
kaubamark kirjeldab vdimatut tegevust (metallile elu andmist), on see eristuv. Komisjon sellega ei
ndustu — kuna kaubamark on eespool kasitletu kohaselt kirjeldav ja tarbija jaoks kirjeldavat tdhendust
omav, siis vaatamata kujundliku valjendi kasutamisele ei ole see ka eristuv.

Muuhulgas ei pea komisjon kaubamarki samal ajal ka eksitavaks KaMS § 9 Ig 1 p 6 tdhenduses — seda
vbimalust tuleks kaaluda juhul, kui tarbija kujundlikku kénet ei mdistaks, lahtuks téhise séna-sdnalisest
leksikaalsest tahendusest ja ootaks tdsimeeli, et kaebajad metalli bioloogilises mbttes elusaks (kasva-
vaks ja arenevaks, toituvaks, paljunevaks jne) muudaks (lisaks veel kdike seda korduvalt), mida
kaebajad tdendoliselt ei tee ega ole ka teha kavatsenud.

Patendiamet on Iahtunud keskmise, piisavalt informeeritud, mdistlikult tahelepaneliku ja aruka tarbija
tajust. Siiski on Patendiamet ka suuremaid valdkonnateadmisi omava &risektori taju arvesse vdtnud.
Komisjon margib, et valdkonnateadmiste olemasolu ei muuda usutavalt eristava funktsioonita valjendi
tdhendust arisektori jaoks; arisektor ei hakka seda valjendit mdistma animistlikult, vihje v&i kirjandusliku
lialdusena seetéttu, et ametlikus ja arialases keelepruugis kasutatakse muid termineid sama tegevuse
kirjeldamiseks. Komisjon peab ka mdeldamatuks, et kaubamarki saaks registreerida ainult arikasutaja
jaoks.

Seega ndustub komisjon, et vaidlusalune kaubamark on tervikuna eristusvéimetu. Nii puudub ka alus
kaebuse rahuldamiseks pdhjusel, et Patendiamet oleks vaidlustatud otsuses ebadigesti kohaldanud
KaMS §91g1p 2.

Tulenevalt eeltoodust ning ldhtudes KaMS § 9 16ike 1 punktidest 2 ja 3 ning TOAS §-st 61, otsustab
komisjon:

kaebust mitte rahuldada.

Kaebaja voib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kahe kuu jooksul komisjoni otsuse aval-
damisest arvates. Kohus vaatab kaebuse Iabi hagita menetluses, kaasates puudutatud isikuna Patendiameti. Kae-
baja teavitab viivitamata komisjoni kaebuse esitamisest. Kui kaebust ei ole esitatud, jdustub komisjoni otsus kahe
kuu mdddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele. Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei véta seda menet-
lusse, jatab kaebuse labi vaatamata vdi I6petab menetluse otsust tegemata, jdustub komisjoni otsus vastava
kohtumaaruse jdustumise hetkest, kui kohtumaarusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet Priit Lello Sulev Sulsenberg
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