MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISIJON

OTSUS nr 1204-0
Tallinnas 27. aprillil 2010. a.

Toéostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Rein Laaneots ja
Sulev Sulsenberg, vaatas Kirjalikus menetluses labi valismaise juriidilise isiku Ultimate
Nutrition, Inc, 21 Hyde Road, Farmington, CT 06032, USA kaebuse Patendiameti otsusele
kaubamargi ULTIMATE NUTRITION (taotlus M200700283) registreerimisest keeldumise
kohta.

Asjaolud ja menetluse kaik

Toéostusomandi  apellatsioonikomisjonile (edaspidi  komisjon vdi apellatsioonikomisjon)
laekus 26.06.2009 Ultimate Nutrition, Inc (edaspidi ka kaebaja v@i taotleja) kaebus
Patendiameti otsusele kaubamérgi ULTIMATE NUTRITION (taotlus M200700283)
registreerimisest keeldumise kohta. Kaebuse esitas kaebaja volitatud esindaja patendivolinik
Kalev Kéosaar. Kaebus voeti menetlusse nr 1204 all ja eelmenetlejaks madrati Edith Sassian.
Kaebuse objektiks on Patendiameti 15.05.2009 otsus kaubamérgi ULTIMATE NUTRITION
(taotlus M200700283) registreerimisest keeldumise kohta.

Kaebuse sisu kokkuvotlikult

Patendiamet keeldus oma otsusega 15.05.2009 kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 Ig 1
p 2 ja p 3 alusel Eestis registreerimast kaubamargi ULTIMATE NUTRITION (taotlus
M200700283) klassis 5 - vitamiinid, dieettoidulisandid.

Taotleja ei nbustu Patendiameti otsusega jargnevatel pdhjustel.

1. KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa diguskaitset t&his, mis koosneb tiksnes kaupade voi
teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vaartust, geograafilist paritolu, kaupade tootmise voi
teenuste osutamise aega vdi kaupade vOi teenuste teisi omadusi nditavatest vdi muul viisil
kaupa vOi teenust kirjeldavatest tahistest vdi andmetest vOi eelnimetatud téhistest voi
andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud. Vastavalt véljakujunenud kaubamargipraktikale
tuleb kaubamargi kirjeldavust hinnata esiteks seoses sellega, kuidas asjaomane avalikkus seda
mdistab ning teiseks seoses asjassepuututavate kaupade ja teenustega.

Kéesoleval juhul on registreerimist taotletud jargmistele kaupadele: vitamiinid,
dieettoidulisandid, mis kuuluvad klassi 5. Mis puutub avalikkusse, kelle suhtes tuleb
kaubamarki hinnata, siis on selleks keskmine tarbija. Seetdttu tuleb kontrollida, kas selle
avalikkuse seisukohalt vaadelduna on tdhise ULTIMATE NUTRITION ning kaupade, mille
jaoks registreerimist taotletakse, vahel piisavalt otsene ja konkreetne seos.

Kunstlikult kokku sobitatud sdnadest moodustatud kaubamark ULTIMATE NUTRITION ei
néita keskmisele tarbijale otseselt ja Uheselt kaupade omadusi, mille suhtes kaubamérgi
registreerimist taotletakse. Kaubamargi ULTIMATE NUTRITION n&ol on tegemist
positiivseid emotsioone loova tahisega, mis viitab toote omadustele, tooteid ise seejuures
kirjeldamata. Sellisel kujul sdnadest ULTIMATE ja NUTRITION moodustatud
kombinatsioon on ebatavalistest ja nagu juba eelpool réhutatud, kunstlikult kokku sobitatud
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sOnadest moodustatud kaubamark, mille tdhendus j&&b keskmisele tarbijale esmapilgul
ebamaéraseks. Kaubamark ULTIMATE NUTRITION ehk Patendiameti véitel eesti keeles
“{ilim toit” ei ole otseselt taotletavaid kaupu vitamiinid, dieettoiduained kirjeldav t&his. Seda
muuhulgas pdhjusel, et vastavalt J. Silvet “Inglise-Eesti sdnaraamatule” on sdna “ultimate”
tdhenduseks mérgitud hoopis “viimne, 16plik, 16pp-" (kaebuse lisa 3). Eesti keeles sdnadest
“viimne toit” moodustatud kaubamark ei ole aga taotletavaid kaupu otse ja vahetult kirjeldav
tdhis, samamoodi nagu ei kirjelda tegelikkuses ka kaupu eestikeelne tdhis “lilim toit”.
Sonadest ULTIMATE ja NUTRITION moodustatud t&hise ndol on tegemist fantaasiaelementi
sisaldava kaubamargiga. Teised ettevotted ei pea kasutama oma klassi 5 toodete tahistamisel
nimelt sellistest sdnadest moodustatud kaubamarki.

Samuti ei ole Patendiamet vélja toonud uhtegi néidet tdhise ULTIMATE NUTRITION
kasutamise kohta taotleja konkurentide poolt. Patendiameti argumendid téhise kirjeldavuse
kohta on seetfttu uldsnalised, kuna vaiteid kinnitavaid néited lihtsalt puuduvad. Ei ole
esitatud materjale, kust nahtuks, et sdnadekombinatsioon naitaks erinevate toodete, sealhulgas
taotletavate kaupade peale kantuna nende omadusi. Kunstlikult kokku sobitatud sGnadest
sdnakombinatsiooniga tahistatakse ja on tahistatud eelkdige kaebajale kuuluva ettevotte
tooteid, mis tdhendab, et tegemist ei ole taotletavaid tahised kirjeldava, vaid fantaasiaelementi
sisaldava kaubamérgiga. Nimetatu ei ja4 ka keskmisele tarbijale markamatuks.

2. KaMS 8 9 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa Giguskaitset t&his, millel puudub eristusvéime, kaasa
arvatud uksik stiliseerimata téht, tksik stiliseerimata arv voi ksik varv.

Valjakujunenud kaubamargipraktika kohaselt loetakse, et kui mark vdimaldab eristada nende
kaupade ja teenuste péritolu, mille suhtes teda registreerida soovitakse, siis on tal olemas
eristusvdime. Selleks ei pea mark edasi andma tépset infot kaupade tootja vOi teenuste
pakkuja identiteedi kohta. Piisab, kui mérk v@imaldab avalikkusel eristada seda kaupa ja
teenust, millel on teine kaubanduslik péritolu, ning jareldada, et kbik kaubad vdi teenused,
mis on sellega tahistatud, on toodetud, turustatud voi tarnitud selle margi omaniku kontrolli
all ja margi omanik on vastutav nende kvaliteedi eest. Minimaalse eristusvdime olemasolu on
piisav selleks, et jatta see keeldumise alus kohaldamata. Seetdttu on vajalik kindlaks teha, kas
esitatud mark vOimaldab toote sihtgruppi kuulujatel ostuotsust tehes eristada seda toodet
nendest, millel on teine kaubanduslik péritolu.

Nagu kédesoleva seisukoha punktis 1 on kaebaja selgitanud, siis taotletav kunstlikult kokku
sobitatud sonadest ULTIMATE ja NUTRITION moodustatud kaubamark ULTIMATE
NUTRITION on ksnes positiivseid emotsioone loov, mitte toote omadusi nditav tahis,
mistottu kaubamérk vdimaldab tarbijal eristada the isiku kaupa teise isiku samaliigilistest
kaubast.

Kaebaja rohutab, et sonadest ULTIMATE NUTRITION moodustatud kaubamargi
eristusvOimet voib osaliselt hinnata kull iga selle sGna voi osa eraldi vottes, kuid igal juhul
peab see sdltuma nende poolt moodustatava terviku hindamisest. Nimetatut on kinnitanud
Euroopa Kohus, leides, et ainult see, et kaubamérgi osadel puudub eraldi eristusvdime, ei
vélista seda, et nendest moodustatud tervikul ei v8iks eristusvéimet olla (C- 392/02P, p 28).

Olgugi, et antud juhul on Patendiamet kooskdlas ulalviidatud Euroopa Kohtu otsusega oma
otsuses Oigesti markinud, et margi eristusvdime hindamiseks peab seda vaatlema tervikuna, ei
ole ta pohistanud oma otsust sellise hinnanguga. Patendiameti hinnang tugineb peamiselt
oletusel, et sGnadel eraldi puudub eristusvdime, mitte aga keskmise tarbija poolt selle
sdnamargi suhtes tekkivale tldmuljele, nagu oleks pidanud hindama. Hinnang sGnamaérgi
poolt tekitatud Uldmuljele oli teisejarguline ning fantaasiaelemendi olemasolu, mida peab
selle analliisi puhul arvesse votma, oli peetud ebaoluliseks. Arvestades juba tksnes eeltoodud



pdhjendusi on Patendiameti otsus keelduda registreerimast kaubamarki UTLIMATE
NUTRITION ebaseaduslik ja pdhjendamata.

Uhtlasi juhib taotleja tahelepanu asjaolule, et kaubamark ULTIMATE NUTRITION on
registreeritud ilma probleemideta mitmetes riikides (sealhulgas ka inglise keelt kdnelevates
riikides): Austria, Ameerika Uhendriigid, Kanada, Taani, Egiptus, Soome, Prantsusmaa,
Saksamaa, Kreeka, Hongkong, Ungari, lirimaa, Itaalia, Jordaania, Liibanon, Malta, Poola,
Portugal, Venemaa, Saudi Araabia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Sveitsi, Andorra, Belgia,
Lichtenstein, Beneluxi maad, Taiwan, Turgi.

Kuigi teiste riikide praktika ei ole Eestile siduv ja kohustuslik jargimiseks, kinnitavad teiste
riikide registreerimisotsused veel kord kaebaja seisuskohta, et kaubamark ULTIMATE
NUTRITION on registreeritav kaubamérgina. Seetdttu ei saa ndustuda Patendiameti
seisukohaga, et Eesti tarbija jaoks on tegemist kirjeldava ja eristusvéimetu téhisega. Leiame,
et Patendiameti taoline seisukoht ei ole pdhjendatud ja on meelevaldne.

3. Vastavalt KaMS 8 9 loikele 2 ei kohaldata taotluse esitamise kuupdevaks kasutamise
tulemusena eristusvdime omandanud kaubamargi puhul kéesoleva paragrahvi I6ike 1
punktides 2-4 satestatut.

Sonadest ULTIMATE ja NUTRITION moodustatud kaubamargi vottis taotletud kaupade
tahistamisel kasutusele kaebaja juba aastal 1979. Kaubaméark ULTIMATE NUTRITION on
kaesolevaks hetkeks kogu maailmas laialdaselt kasutusel, hasti teada ja mainekas kaubamaérk.
Viiteid téhisele ULTIMATE NUTRITION kui kaebaja kaubamérgile leiab internetist
hulgaliselt. Sisestades tdhise ULTIMATE NUTRITON nii otsingumootorisse Google kui ka
Eesti Interneti otsingumootorisse neti.ee, siis valdav osa vastustest on seotud just kaebaja
kaubaméargiga ULTIMATE NUTRITON. Selle kinnituseks on kaebaja esitanud vaid moned
valjatrikid internetist (lisa 4). Seejuures on kaebaja seisukohal, et véites margi omandatud
eristusvdimet, ei pea sellekohased néaited péarinema Uksnes sellest riigist, kus soovitakse
kaubamarki registreerida. Mdadravaks ei ole informatsioon, mis péarineb territooriumilt, kus
téhisele Giguskaitset taotletakse, vaid informatsioon, millel on mdju sellel territooriumil.
Kaebaja rbohutab, et Eesti majandusruum ei ole isoleeritud ega asu véljaspool llejaanud
maailma. TNS Emori andmetel kasutas juba aastal 2003 Eesti 15-74 aastastest elanikest
internetti 45 %. Igasugune informatsioon, sealhulgas informatsioon kaebajale kuuluva
maineka tdhise ULTIMATE NUTRITION all pakutavate toodete kohta on selleldbi olnud ka
kattesaadav Eesti tarbijale. Seega on kaubamark ULTIMATE NUTRITION omandanud
eristusvdime mitmetes riikides, sealhulgas ka Eesti territooriumil.

Selle kinnituseks, et maineka ja tuntud kaubamérgi ULTIMATE NUTRITION kasutamisel
internetis on olnud d&riline tagajarg ka Eestis, on kaebaja lisanud kaebusele valjatrikid
internetist eesti keeles (lisa 5). Samuti lisab kaebaja valjatriki fitness.ee foorumi lehelt, kus
inimesed jagavad infot, kust saab osta vastavaid tdhisega ULTIMATE NUTRITION téhistatud
tooteid. Kaebaja lisab ka Ohtulehe 2005. a artikli “Dopingupruukimine tegi Ameerika ujujast
rikka mehe”, kus on réddgitud tdhise ULTIMATE NUTRITION all miiiidud toodetest.
Nimetatud materjalidest ndhtub muuhulgas téhise seos kaebajaga.

Uhtlasi kinnitab kaebaja, et kaubamarki ULTIMATE NUTRITION on laialdaselt kasutatud
kaebaja poolt Eestis. Kaubamérgiga ULTIMATE NUTRITION toodete edasimiiiijaks Eestis
on Ameerika ettevte BDN Distribution, kelle kaudu on ainuiksi aastal 2007 nimetatud
kaubamargi all tarnitud tooteid Eestisse vaartuses 36, 518. 60 USD $. Selle kinnituseks on
lisatud kaebusele Ultimate Nutrition, Inc toodete edasimiiija BDN Distribution esimehe
kirjalik kinnitus (lisa 6). Igale kaubamargiga ULTIMATE NUTRITION ostjale (nimelt BDN
Distribution klientidele) antakse kaasa tooteid tutvustav pdhjalik reklaamleht (lisa 7).



Arvestades Ulaltoodut on kaebaja seisukohal, et kaubamark ULTIMATE NUTRITION on
taotluse esitamise kuupdevaks kasutamise tulemusena omandanud eristusvdime ja seostav
taotleja Ultimate Nutrition, Inc-ga.

Seejuures on tédhis ULTIMATE NUTRITION ka kaebaja arinimi (Ultimate Nutrition, Inc),
mistottu on kaebajal pohjendatud ootus selle registreerimiseks kaubamérgina.

Kaebuses palutakse Patendiameti kaubamargi registreerimisest keeldumise otsus tihistada
ning kohustada Patendiametit kaubamérgi uue ekspertiisi  kaigus arvestama
apellatsioonikomisjoni seisukohtadega.

Kaebusele on lisatud:

Lisa 1 — Koopia kaubamérgitaotlusest nr M200700283 ULTIMATE NUTRITON

Lisa 2 — Koopia Patendiameti 15.05.2009 otsusest nr 7/M200700283

Lisa 3 — Koopia J. Silvet Inglise-Eesti sdonaraamatust sona “ultimate” tdhenduse kohta

Lisa 4 — Valjatrikid internetist kaubamérgi ULTIMATE NUTRITON kasutamise kohta

Lisa 5 — Véljatrikid internetist kaubamérgi ULTIMATE NUTRITON kasutamise kohta Eesti
keeles

Lisa 6 — Ultimate Nutrition, Inc toodete edasimuija BDN Distribution esimehe kirjaliku
Kinnitus

Lisa 7 — Reklaamleht Ultimate Nutrition, Inc poolt pakutavate toodete kohta

Lisa 8 — LAivu tasumist tdendav dokument - maksekorraldus nr 918

Lisa 9 — Volikiri

08.10.2009 esitas Patendiamet kaebusele vastuse. Patendiamet leidis, et nende otsus on
Oige.

1. Vastavalt KaMS § 9 Ig 1 p 3-le ei saa Oiguskaitset vOimaldada tahisele, mis koosneb
kaupade liiki, kvaliteeti, omadusi nditavatest andmetest vOi t&histest. Registreerimiseks
esitatud tdhis ULTIMATE NUTRITION téhendab eesti keeles ,,ilim/parim toit/toiteaine”.
Tahis kirjeldab registreerimistaotluses toodud kaupade liiki, kvaliteeti, vaartust ja omadusi,
informeerides tarbijat tksnes sellest, et tegemist on parimate toidulisandite ja vitamiinidega.
Eeltoodud pdhjustel leiab Patendiamet, et sonalisele tdhisele ULTIMATE NUTRITION ei ole
KaMS 8 9 1g 1 p 3 kohaselt voimalik diguskaitset anda.

1.1. Kaebaja vaidab, et sdnadest ultimate ja nutrition moodustatud tahise n&ol on tegemist
fantaasiaelementi sisaldava kaubamérgiga, mille tdhendus j&&b tarbijale ebamadaraseks.
Kaebaja leiab, et sdnade kombinatsioonil ultimate nutrition on mitmeid td4hendusi (nt viimane
toit). Tahis ei ole loetelus toodud kaupu otseselt ja vahetult kirjeldav.

Patendiamet ei jaga kaebaja seisukohta ning leiab, et hasti informeeritud ja mdistlikult
tdhelepanelik keskmine Eesti tarbija tajub sdnade kombinatsiooni ULTIMATE NUTRITION
registreerimiseks esitatud kaupadele kantuna tksnes kirjeldava teabena. Kaebaja viiteid téhise
ULTIMATE NUTRITION voimalikele erinevatele tahendusele ei saa pidada kaesoleval juhul
asjakohasteks.

Patendiamet arvab, et isegi kui kdnealusele t&hisele vdiks tblkepraktikas anda erinevaid
tdhendusi, siis piisab, kui Uks neist osutub kaubamérgiseaduse kontekstis kaupa voi teenust
kirjeldavaks. Patendiameti késitluse digsust kinnitab Euroopa Kohus 23.10.2003 otsuses C-
191/01P (Doublemint), mille kohaselt tuleb margi registreerimisest sellisel juhul keelduda, kui
vahemalt ks vBimalikest tdhendustest viitab kauba v0i teenuse omadustele. Kéesoleval juhul
on Patendiamet otsuses selgitanud tédhise ULTIMATE NUTRITION uhte konkreetset
tdhendust (parim toit/toitaine), mis osutub registreerimiseks esitatud kaupu otseselt ja vahetult
kirjeldavaks. Kuna sdnade kombinatsioon ultimate nutrition tootel annab tarbijale infot selle
toote liigi ja omaduste kohta, siis on mdistetav, et tahis loobki otsekohe vahetu ettekujutuse

4



kauba omadustest, mistdttu ei saa Patendiamet ndustuda kaebaja véitega, et tahis ei kirjelda
taotluses toodud kaupu otseselt ja vahetult.

1.2. Kaebaja margib, et Patendiameti argumendid t&hise Kkirjeldavuse osas on (ksnes
uldsonalised, kuna puuduvad ndited t&hise ultimate nutrition kasutamise kohta taotleja
konkurentide poolt. Ei ole esitatud materjale, kust nahtuks, et sdnade kombinatsioon naitaks
erinevate toodete, sealhulgas taotletavate kaupade peale kantuna nende omadusi.

Patendiamet juhib kaebaja tahelepanu asjaolule, et kohaldades keeldumisalusena KaMS 8 9 Ig
1 p3 ei ole Patendiamet kohustatud esitama tbendeid, mis Kinnitaksid, et
registreerimistaotluses toodud téhist kasutavad ka teised ettevGtjad. Piisab, kui vastav
seisukoht on asjakohaselt pohjendatud ning kullaldaselt argumenteeritud. Oma 15.05.2009
otsuses ning ekspertiisi kaigus toimunud kirjavahetuses on Patendiamet kaebajat teavitanud
ilmnenud OGiguskaitset valistavatest asjaoludest ning selgitanud, millest lahtuvalt on joutud
jareldusele, et sonaline kombinatsioon ULTIMATE NUTRITION osutub registreerimiseks
esitatud kaupades suhtes kirjeldavaks téhiseks. Kaubamaérgiseaduse seisukohalt ei oma
téhtsust, kas taotluses toodud tahist kasutatakse juba teiste ettevdtjate poolt voi mitte. KaMS §
9 Ig 1 p 3 kohaselt tuleb téhise registreerimisest keelduda, kui tahist on vdimalik kasutada
loetelus toodud kaupade kirjeldamiseks. Patendiameti seisukoha Gigsust kinnitab ka Euroopa
Kohtu 23.10.2003 aasta otsus C-191/01P p 32, milles kohus mérkis, et: keeldudes kaubamargi
registreerimisest artikli 7 (1) (c) alusel, ei ole vaja, et antud konkreetne tahis oleks
kaubamargi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult kasutusel taotluses nimetatud
kaupu voi teenuseid vdi nende omadusi kirjeldavana. Piisab sellest, nagu satte sdnastus ise
viitab, et sellised margid ja tahised vdivad olla kasutusel sellistel eesmérkidel.

2.Vastavalt KaMS § 9 Ig 1 p-le 2 ei saa Giguskaitset t&his, millel puudub eristusvdime.

Registreerimiseks esitatud t&hises sisalduv sGna nutrition teavitab tarbijat, et tegemist on
toidulisandiga ning sdna ultimate informeerib tarbijat vaid sellest, et tegemist on parima
tootega. Koosnedes tiksnes loetelus toodud kaupade liiki nditavast ja vastavaid kaupu kiitvast
teabest, j&ab soOnade kombinatsioon ULTIMATE NUTRITION tarbijale tervikuna
eristusvOimetuks tahiseks ning ei ole vdimeline taitma kaubamargi pdhitlesannet, milleks on
uhe isiku kaupade eristamine teise isiku samaliigilistest kaupadest.

2.1. Kaebaja arvab, et Patendiameti seisukoht tdhise eristusvdime puudumise 0sas on
Oigusvastane, kuna tahist ei ole hinnatud tervikuna ning arvestamata on jdetud
fantaasiaelemendi olemasolu.

Patendiamet ei ndustu kaebajaga. Ekspertiisi kdigus ning otsuses on Patendiamet analiiisinud
margi koostisosasid eraldi, kuid hinnanud ka téhist tervikuna. T&his, mis sisaldab teavet toote
liigi nutrition ja omaduste ultimate kohta oleks registreeritav kaubamargina vaid siis, kui
selliste sGnade kombineerimise tulemusena tekiks uudse tdhendusega mdiste. SGnade ultimate
ja nutrition kombinatsioon ei moodusta uudse tdhendusega mdistet. Tahis annab jatkuvalt
tarbijale otsest informatsiooni iksnes toote liigi ja omaduste kohta ning ei ole vbéimeline
identifitseerima kaupa kui teatud ettevotjalt périnevat ning eristama seda teiste ettevotjate
kaupadest. SGnade kombinatsioon ultimate nutrition nduab enda koérvale eristusvdimelist
kaubamarki selleks, et tarbijal oleks vOimalik seostada toodet konkreetse -ettevotjaga.
Patendiamet leiab, et sBnaline kombinatsioon, mis annab pelgalt teavet kauba omaduste ja
liigi osas, ei sisalda fantaasiaelementi ning kaebaja vastavasisuline véide ei ole p6hjendatud ja
jaab vaid deklaratiivseks.

2.2 Kaebaja mérgib, et mitmetes riikides, sh inglise keelt kdnelevates riikides on t&his
registreeritud vastuvéideteta. Vastav asjaolu Kkinnitab, et Patendiameti seisukoht on
meelevaldne ning péhjendamata.



Patendiamet leiab, et teiste riikide otsused ja seisukohad ei ole Patendiametile kohustuslikuks
jargimiseks ega legaalseks aluseks registreerimisotsuste tegemisel. Kaubamargile diguskaitse
andmine toimub konkreetses &igusruumis ja arvestades konkreetse riigi seadusi ning
konkreetseid asjaolusid. Eestis teostatav kaubamargiekspertiis saab tugineda (ksnes Eesti
Vabariigi kaubamérgiseadusele. Ka Euroopa Kohus on antud seisukohta kinnitanud oma
otsuses C-218/01 punktis 62 ja I6ppjareldustes. Otsuse kohaselt tuleb fakti, et identne
kaubamark on registreeritud thes liitkmesriigis identsetele kaupadele vGi teenustele, arvestada
koos kdikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamérgi eristusvdime hindamisel
arvesse voetakse, kuid see ei ole kaubamargi registreerimise vOi registreerimisest keeldumise
juures otsustav tegur. Samuti on apellatsioonikomisjon oma otsuses 876-0 markinud, et
/../lga riik lahtub registreerides oma kaubamargiseadusest, turusituatsioonist ja oma
tarbijaskonna teadmistest. Eestis on valja kujunenud oma siseriiklik kaubamargi
registreerimise praktika ning teiste riikide praktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on
seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega. Kuigi valismaise praktika
uldised pdhimdtted ja ka tksikud juhtumid vbivad omada tahendust mingite kaubamarkide
oiguskaitse kiisimuse osas Eestis, tuleb “vilismaiseid” asjaolusid igal juhul arvestada Eesti
turu tingimusi ja konteksti ning kehtivat digust aluseks vottes. Patendiamet lisab, et tiksnes
valisriikide poolt vastu voetud otsustest l1&htumine ei ole voimalik muu hulgas juba seet6ttu, et
nimetatud kusimuses puudub htne praktika. Moned riigid on kaubamargi registreerinud, kuid
samas on mitmed riigid t&hise registreerimisest keeldunud.

3. Kaebaja leiab, et registreerimiseks esitatud tdhis on omandanud intensiivse kasutamise
kaigus eristusvOime. Registreerimiseks esitatud kaubamérki on kogu maailmas kasutatud
pikaajaliselt ja laialdaselt. Vastavat asjaolu kinnitavad kaebaja hinnangul arvukad véljatrikid
internetist (kaebuse lisa 4).

Patendiamet, tutvunud esitatud materjalidega, jd4&4b oma otsuses toodu juurde. Patendiamet
margib, et kaubamargidigus on territoriaalse iseloomuga ja kuna kaubamargi diguskaitset
soovitakse Eesti territooriumil, siis tuleb kasutamise kadigus omandatud eristusvdimet
tdendada seotuna Eesti tarbijaskonnaga. Esitatud materjalidega ei ole tdendatud asjaolu, et
Eesti tarbija jaoks on kaubamirk omandanud kasutamise kaigus eristusvdime. Ukski viidatud
internetilehekiilgedest-poodidest ei ole Eesti pdritoluga ega ole ka seega suunatud Eesti
tarbijaskonnale. Kuigi Eesti majandusruum ei ole suletud ja Eesti elanikud kasutavad
internetti, ei ole taotleja tdendanud seda, et Eesti tarbijad on tuttavad kone all oleva
kaubamérgiga. Tdendid, mis kinnitavad kaubamdrgi omandatud eristusvdimet
registreerimiseks esitaud kaupade osas, peavad nditama t&hise kasutamist enne taotluse
esitamise kuupéeva. Kaebuse lisas 4 esitatud materjalid osutuvad taotluse esitamise
kuupdevast hilisemaks voi ei ole nende avaldamise kuupdeva voimalik (ldse kindlaks teha.
Eeltoodud pdhjustel leiab Patendiamet, et téhise kasutamise kdigus omandatud eristusvdime
hindamisel ei ole v8imalik nimetud materjalidest lahtuda.

3.1. Kaebaja on esitanud materjale eestikeelsetelt internetilehtedelt nt SL Ohtulehe artikkel ja
véljatrukk fitness.ee foorumi kodulehelt jt (kaebuse lisa 5).

Patendiamet on seisukohal, et esitatud materjalid ei ole piisavad, et tbenda tdhise ULTIMATE
NUTRITION kasutamise kdigus omandatud eristusvdimet vitamiinide ja dieettoidulisandite
0sas.

Patendiamet leiab, et SL Ohtulehe artiklis kasutatakse sBnalist kombinatsiooni ultimate
nutrition ettevotja arinimena ning artiklist ei selgu, millise kaubamargi all ettevGtja oma
tooteid turustab. Valjavote veebilehest bodybuilding.ee ei ole samuti asjakohane, kuna
kodulehel viidatud teave on avaldatud 26.07.2007, s.0 peale taotluse esitamist. Samuti on
taotluse esitamise kuupéevast hilisem kaebaja poolt viidatud fitness.ee foorumi postitus,
milles esineb sdnade kombinatsioon ultimate nutrition. Asjakohaseks vib pidada véljavotet
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kodulehelt www.gym.ee ning valjavotet internetipoest. Samas margib Patendiamet, et toote
pakkumine kaupluses on iga tootja loomulik tegevus ning miuugipakkumiste olemasolu
iseenesest ei tdenda veel, et tahis oleks omandanud eristusvbime kasutamise kaigus.

Uksnes nimetatud materjalidest ei piisa, et tunnistada registreerimiseks esitatud tahis
eristusvdimeliseks loetelus toodud kaupade osas.

3.2. Kaebaja on esitanud ka edasimiiiija BND Distribution’i kirja (kaebuse lisa 6), milles on
ara toodud kaubamargi ULTIMATE NUTRITION all muddavate toodete kasum Eestis 2007.
aastal ning tootja tooteid tutvustava reklaamlehe (kaebuse lisa 7).

Patendiameti hinnangul ei selgu esitatud andmetest, milline on toote turuosa ehk toote
osatdhtsus vastava turu uldises labimudgis. Samuti ei ole teada, millise kaubamargiga olid
tahistatud vastavad tooted, mille mitgi kasumi andmed on Patendiametile esitatud. Esitatud
materjal nditab Uldiselt 2007. aasta mudgitegevust, seega kajastavad nimetatud andmed
kaebaja mulgitegevust ka pérast registreerimistaotluse esitamist. Nendel pohjustel ei ole
esitatud materjali voimalik t&hise eristusvéime hindamisel aluseks votta. Kaebaja poolt lisas 7
toodud reklaamleht nditab kull registreerimiseks esitatud tahise kasutamist toodetel, kuid
toodete reklaamimise ajavahemik j&ab selgusetuks ning samuti ei ole esitatud andmeid, mis
vOimaldaksid jareldada, et vastavat reklaamlehte on tutvustatud Eesti tarbijale.

Patendiameti hinnangul ei ole taotleja poolt esitatud tdendite alusel vdimalik teha otsust, et
registreerimistaotluses toodud teenuste osas on tahis omandanud kasutamise kaigus
eristusvoime.

Taotleja esitas oma I0plikud seisukohad 23.02.2010, milles ta jai varem esitatud
seisukohtade juurde.

Patendiamet esitas oma I6plikud seisukohad 31.03.2010, milles ta j&i varem esitatud
seisukohtade juurde.

Komisjon alustas I6ppmenetlust k&esolevas asjas 01.04.2010.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tdendeid
kogumis, leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele.

Taotleja esitas 01.03.2007 Patendiametile taotluse registreerida sonaline kaubamark
ULTIMATE NUTRITION Klassis 5- vitamiinid, dieettoidulisandid. 15.05.2009 otsusega
keeldus Patendiamet kaubamargi registreerimisest KaMS 8 9 Ig 1 p 2 ja p 3 alusel.

Komisjon leiab, et Patendiameti otsus on piisavalt péhjendatud ja puuduvad alused selle
tihistamiseks. Komisjon ndustub Patendiameti vaidetega, mis on toodud Patendiameti otsuses
ja vastuses apellatsioonikomisjonile ja ei korda neid.

Tulenevalt KaMS 8 9 1g 1 p 3 kohaselt ei saa diguskaitset tahis, mis koosneb (iksnes kaupade
vOi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vaartust, geograafilist péritolu, kaupade tootmise
vOi teenuste osutamise aega vOi kaupade vdi teenuste teisi omadusi néitavatest voi muul viisil
kaupa vOi teenust kirjeldavatest tahistest voi andmetest vOi eelnimetatud téhistest voi
andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

Punkti 3 kohaldamisel ldhtus Patendiamet muuhulgas sellest, et ULTIMATE NUTRITION
tdhendab eesti keeles ,,ilim/parim toit/toiduaine” ning kirjeldab seega otseselt taotletava
kauba — vitamiinide ja dieettoidulisandite — liiki ja omadusi, naidates, et tegemist on
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toiduainetega vOi nende lisanditega, mis on tarbijale parim. T&his on tervikuna kirjeldav,
infomeerides tarbijat sellest, et vitamiinide ja dieettoidulisandite puhul on tegemist parimate
vitamiinidega ja toidulisanditega.

Komisjon mirgib, et lisaks Patendiameti poolt toodud tdhise tdhendusele ,,iilim/parim
toit/toiduaine” on sOnakombinatsiooni ULTIMATE NUTRITION véimalik tdlkida ka
»ulim/parim toitumine”. Ka selline tdhendus nditab tdhise kirjeldavat iseloomu, s.t
ULTIMATE NUTRITION vitamiinid ja dieettoidulisandid on tarbijale parim toitumine.

Jaab arusaamatuks kaebaja véide, et sonalise kombinatsioon ULTIMATE NUTRITION on
kunstlikult kokku sobitatud. Tegemist on reaalse sOnalise kombinatsiooniga, millel on
tdhendus, tdhendus on ka kombinatsiooni hulka kuuluvatel sdnadel.

ULTIMATE NUTRITION on tervikuna kirjeldav tahis, informeerides tarbijat sellest, et
vitamiinide ja dieettoidulisandite puhul on tegemist parimate toidulisanditega. KaMS § 9 Ig 1
p 3 kohaselt ei ole tahised, mis koosnevad uksnes Kirjeldavatest sdnadest, registreerimiseks
sobivad. ULTIMATE NUTRTION kui kauba véartust, kvaliteeti ja liiki néitav t&his peab
jaddma vabaks kasutamiseks kdigile ettevotjatele. Ka Euroopa Kohus on oma otsuses nr C-
363/99 (Postkantoor) leidnud, et avalik huvi nduab, et koik tdhised, mida on vdimalik
aritegevuses kasutada nende kaupade vOi teenuste, mille suhtes maérgi registreerimist
soovitakse, iseloomustavate tunnuste tahistamiseks, peavad jddma vabalt kasutatavaks kdigile
ettevotjatele selleks, et nad saaksid neid kasutada oma kaupade samade iseloomulike tunnuste
kirjeldamiseks. Sama otsuse kohaselt ei ole muuhulgas olulise téhtsusega, kas selliste t&histe
kasutamisest huvitatud konkurente on vahe voi palju voi kas eksisteerib stinontiiime, millega
on lisaks kaubamargile voimalik kaupade samu omadusi samamoodi kirjeldada.

Tulenevalt KaMS § 9 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset tahis, millel puudub eristusvdime,
kaasa arvatud uksik stiliseerimata téht, tksik stiliseerimata arv voi ksik varv.

Punkti 2 kohaldamisel l&htus Patendiamet muuhulgas sellest, et ULTIMATE NUTRITION-il
kirjeldava téhisena puudub kaubamargi eristusvdime, mille pdhjal suudaks tarbija eristada ihe
isiku kaupu teise isiku samaliigilistest kaupadest.

Kuna ’nutrition’ nditab Ttiheselt kauba liiki, informeerides tarbijat, et tegemist on
toidulisandiga ja ’ultimate’ on tdhenduselt liksnes kiitev ja ka &ritegevuses kasutusel ikskdik
milliste kaupade ja teenuste hdid omadusi nditava ja ulistava téhisena, siis ei suuda tarbija
eristada tdhise ULTIMATE NUTRITION pdhjal (hte toidulisandit teisest. Euroopa Liidu
esimese astme kohus on oma otsuses T-28/06 06.11.2007 p 44 sedastanud: Kohtupraktikast
tuleneb, et sdnamark, mis on méaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti c mottes kaupade voi
teenuste omadusi kirjeldav, ei oma samade kaupade vdi teenuste suhtes sama maaruse
artikli 7 16ike 1 punkti b mottes kindlasti eristusvdimet. Téahis ULTIMATE NUTRITION j&aab
tarbijale tervikuna eristusvdimetuks tahiseks, mis ei suuda taita kaubamargi pdhitlesannet,
nimelt eristada the isiku kaupu teise isiku samaliigilistest kaupadest.

Kaubamargi registreeritavuse argumendiks ei saa olla ka taotleja viited teiste riikide
registreeringutele. Asjaolu, et tdhis on mitmes riigis registreeritud, ei saa olla kaubaméargile
diguskaitse andmise aluseks Eestis. Oiguskaitset valistavaid asjaolusid hinnatakse erinevates
ametites monevdrra erinevalt, samuti ei ole teada, millistel alustel on mérgid registreeritud.
Teiste riikide praktika ei saa olla kaubamargi registreerimise juures otsustav tegur.

Komisjon margib seejuures, et taotleja ei ole esitanud Uhtegi tdendit sonalise kaubamargi
registreerimise kohta teistes riikides (ka paritolumaal).

Otsing WIPO-s registreeritud rahvusvahelise kaubamarkide andmebaasis sdnalise kaubamérgi
ULTIMATE NUTRITION-i kohta tulemust ei anna.



Otsing Euroopa Uhenduse kaubamarkide CTM-Online registris naitab, et taotleja nimele on
klassis 5 registreeritud Euroopa Uhenduse kaubamirgina kombineeritud kaubamargid, mille
koosseisus on tahis ULTIMATE NUTRITION:

ULTIMATE

NUTRITION®

The Future of Sports Nutrition®

nr 006024194

ULTIMATE

NUTRITION

NUTRITION klassis 5 on 14.01.2000 (taotlus nr 000972364) registreerimisest keeldutud.
Registreeritud Euroopa Uhenduse kaubamargid samavaarselt on Kaitstud ka Eestis.

nr 006024152 , kuid sonalise kaubamarki ULTIMATE

Komisjon ndustub Patendiameti vaidetega, et puudub alus KaMS § 9 Ig 2 kohaldamiseks.
Kaubamérgitaotlus on esitatud Patendiametile 01.03.2007. Taotleja ei ole tdendanud, et tema
sbnaline kaubaméark on taotluse esitamise kuupéevaks kasutamise tulemusena omandanud
kaubamargi eristusvGime vGi on muutunud tldtuntud kaubamargiks.

Suurem osa tbenditest puudutab ajavahemikku peale 01.03.2007 ja ei ole asjassepuutuvad.
Tdendid, mis puudatavad ajavahemikki enne 01.03.2007 ei ole piisavad kaubamérgi
eristusvdime omandamise hindamiseks. Lisaks ei nahtu esitatud tGenditest, kas esitatud
materjalid puudutavad taotleja kombineeritud vGi sdnalise kaubamaérgi kasutamist.

Eeltoodu alusel ja juhindudes todstusomandi diguskorralduse aluste seaduse § 61 Ig-st 1 ja §-
st 63 komisjon,
otsustas:

jatta kaebus rahuldamata.

Kaebaja vdib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme
kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse labi
hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest.

Kui kaebust ei ole esitatud, joustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu mdoédumisel
otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele.

Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei vota seda menetlusse, jatab kaebuse l&bi vaatamata voi
I6petab menetluse otsust tegemata, jOustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava
kohtumaaruse joustumise hetkest, kui kohtumaarusest ei tulene teisiti.

AllKirjad:
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R. Laaneots

S. Sulsenberg



