MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1293-0

Tallinnas 22. detsembril 2011. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja
Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses labi ABT, Inc., a North Carolina corporation, Troutman,
NC 28166, US (esindaja volikirja alusel patendivolinik Urmas Kauler) kaebuse kaubamargile
,POLYDRAIN* registreerimisest keeldumise kohta kaupadele klassides 6 ja 19 (Patendiameti
13.09.2010 otsus nr 7/M200800944).

Asjaolud ja menetluse kaik

1) 12.11.2010 esitas ABT, Inc., a North Carolina corporation (edaspidi kaebaja) toostusomandi
apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse kaubamargi ,,POLYDRAIN” (edaspidi
vaidlusalune kaubamark) registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/M200800944 peale. Kaebus
registreeriti 22.11.2010 komisjoni menetluses nr 1293 all ja maéarati eelmenetlemiseks komisjoni
esimehele Tanel Kalmetile.

Kaebaja esitas Patendiametile 20.06.2008 taotluse nr M200800944 kaubamirgi ,,POLYDRAIN
registreerimiseks jargmiste kaupade tahistamiseks (kaebuse lisa 1): klassis 6 — metallrestid,;
klassis 19 — mittemetallist ehitusmaterjalid, nimelt poliimeerbetoonist drenaaZzitorud, restkanalid,
erinevad &ravoolurennid, dravoolurestid, labivooluavad, &ravoolukaevud, trapid, kaablirennid,
vee-Oliseparaatoriga  aravoolurennid, daravoolukanalite vertikaalsed sisselaskepikendused
pinnakuivendamiseks ja mittemetallist &ravoolukanalite ja kaablirennide osad, nimelt lukustid.

21.10.2009 teatas Patendiamet kaebajale, et vaidlusalune kaubamérk ei saa taotletud kaupade
osas kaitset (lisa 2). Patendiameti vaitel on kaubamark eristusvbimetu (kaubamérgiseaduse,
edaspidi KaMS § 9 1g 1 p 2) alusel, kuna osutab kaupade liigile ja otstarbele (KaMS §91g 1 p 3)
ning on muutunud heauskses é&ripraktikas tavapéraseks terminiks (KaMS 8 9 Ig 1 p 4).
23.12.2009 kirjas vaidles kaebaja Patendiametile vastu (lisa 3), osundades muuhulgas mitmete
riikide praktikale, kus kaubamargile vdimaldati Giguskaitset, s.h inglise keelt riigikeelena
kasutatavate riikide praktikale. 14.01.2010 teates Patendiamet vaidles kaebajale vastu ning vaitis,
et sona POLYDRAIN on taotluses loetletud kaupade osas kirjeldavaks tahiseks, kuna néitab
kaupade liiki ja otstarvet ning on muutunud heauskses aripraktikas tavaparaseks terminiks, mida
kasutatakse polimeerist dreeni v0i drenaazitoru tdhenduses (lisa 4). 09.03.2010 esitas kaebaja
Patendiametile tdiendavad argumendid vaidlusaluse kaubamargi registreerimise diguspéarasuse
kinnituseks ning lisas lisatdendeid muudes riikides kaubamaérgi registreerimise praktika ja eesliite
POLY- sisaldavate kaubamarkide registreerimise kohta (lisa 5). 06.04.2010 teates Patendiamet
vaidles kaebajale taaskord vastu (lisa 6). 09.06.2010 esitas kaebaja Patendiametile tdiendavad
tdendid nii Euroopa Uhenduse kaubamarkide registreerimise praktikast kui ka Euroopa kohtu ja
OHIM-i toostusomandi apellatsioonikomisjoni praktikast, millest tulenevalt on digustatud
vaidlusaluse kaubamaérgi registreerimine taotletud kaupade suhtes (lisa 7). Vaatamata kaebaja
poolt 23.12.2009, 09.03.2010. ja 09.06.2010 esitatud argumentidele ja tdenditele tegi Patendiamet
13.09.2010 kaubamargi registreerimisest keeldumise otsuse nr 7//M200800944 (lisa 8).

Kaebaja jadb Patendiametile esitatud seisukohtade ning pOhjenduste juurde ning leiab, et
Patendiameti otsus kaubamérgi registreerimisest keeldumise kohta Kklassides 6 ja 19 on
ebaseaduslik alljargnevatel pdhjustel. Patendiameti keeldumisotsus pdhineb kolmel peamisel
vaitel:
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Sona POLYDRAIN kirjeldab kaupu ning nditab kaupade liiki ja otstarvet, nimelt informeerib
vaid sellest, et tegemist on polimeerist dreenidega ning nende jaoks mdeldud restide ja
labivooluavadega voi polliimeerist dreenide muude osadega;

Sona POLYDRAIN on muutunud heauskses dripraktikas tavaparaseks terminiks, mida
kasutatakse poliimeerist dreeni voi drenaazitoru tdhistamiseks;

Sona POLYDRAIN ei erista Uhe ettevotja kaupu teise ettevdtja samaliigilistest kaupadest,
mistottu sellel sdnal puudub kaubamargi tdéhenduses eristusvdime.

Kaebaja ei ndustu Patendiameti seisukohtadega ning leiab, et vaidlusaluse kaubamargi puhul ei
esine Uhtegi absoluutset ega suhtelist diguskaitset valistavat takistust.

Patendiamet toetub registreerimisest keeldumise otsuses jargnevatele registreerimistakistustele:

KaMS § 9 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset téhis, millel puudub eristusv6ime, kaasa arvatud
uksik stiliseerimata taht, tiksik stiliseerimata arv voi Uksik vérv.

KaMS 8§ 9 1g 1 p 3 kohaselt ei saa diguskaitset téhis, mis koosneb Uksnes kaupade vdi teenuste
liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vaartust, geograafilist péritolu, kaupade tootmise v@i teenuste
osutamise aega vOi kaupade vOi teenuste teisi omadusi nditavatest vdi muul viisil kaupa voi
teenust Kirjeldavatest tahistest voi andmetest voi eelnimetatud tahistest voi andmetest, mida ei ole
oluliselt muudetud.

KaMS § 9 1g 1 p 4 kohaselt ei saa diguskaitset tahis, mis koosneb tksnes tahistest voi andmetest,
mis on muutunud tavapéraseks keelekasutuses voi heauskses aripraktikas.

Kaebaja argumendid on jargmised:

Valjakujunenud kohtupraktikas on kinnistunud pohimdte, et absoluutsete keeldumisaluste
kohaldamist on v@imalik hinnata ainult seoses kaupade vdi teenustega, milliste suhtes
registreerimist taotletakse (nt otsus T-163/98: Procter & Gamble vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
(BABY-DRY) 1999 ECR 11-2383, punktid 20 ja 21). Seega tuleb kaesoleval juhul vaidlusaluse
kaubamargi registreeritavuse kisimuse lahendamisel l4htuda registrisse kantud andmetest,
milleks on registreerimiseks esitatud kaubamaérgi reproduktsioon ja kaubad, mille suhtes
kaubamargi registreerimist taotletakse.

KaMS 8 9 Ig 1 punktiga 3 on seadusandja piudnud &ra hoida selliste tahiste registreerimist, mis
on oma olemuselt taielikult kirjeldavad ja mis seet6ttu on vdimetud eristama Uhe ettevdtja kaupu
teiste ettevOtete kaupadest, ning et need margid ja tahised, mis ei ole Uksnes kirjeldavad, vdib
seevastu registreerida kaubamérgina. Kokkuvotlikult peab KaMS 8§ 91g 1 p 2 ja p 3 sisustamisel
registreerimiseks esitatud kaubamark vastava tarbija arvates, kellele kaubamark on suunatud,
olema uheselt mdistetavalt ning ilma taiendavat analtisi labiviimata otseselt tahistatavat kaupa
kirjeldav. Antud kaubamargi puhul ei saa seda vdita. Patendiameti lahenemine kaubamaérgi
POLYDRAIN registreeritavuse hindamisele toimub labi selle tdhise pdhjendamatult osadeks
jaotamise ning selle ekslikust tdlkimise. Vaidlusalune kaubamark ei koosne sdnadest POLY ega
DRAIN vaid on terviklik tahis, mida asjaomane uldsus tajub kaubamaérgina, ehk tahisena, mis
eristab taotletud kaupu teiste ettevotete omadest. Ké&esoleval juhul on Patendiamet meelevaldselt
jaganud registreerimiseks esitatud kaubamérgi osadeks. On tdiesti alusetu ning péhjendamatu,
miks peaks tarbija reaalses turusituatsioonis jargima Patendiameti eeskuju ja sarnaselt hakkama
kaubamarki poolitama ja tolkima. Arvestades, et kaubad, mille suhtes kaubamérgi registreerimist
taotletakse, piirduvad metallrestide ja lisaks ka selliste ehituses kasutatavate toodetega, mille
eesmark on teatud alalt liigse vee kokkukogumine ja selle &rajuhtimine, on Patendiamet jéudnud
ekslikule jareldusele, et kaubamargi algusosa koosneb poliimeerile viitavast ltihendist. Samas on
Patendiamet jatnud tahelepanuta sdna I6puosa -RAIN (tblgituna inglise keelest -VIHM), mis on
Eesti tarbijale lihtsamini mdistetav. Isegi kui lahtuda Patendiameti analuusist, et kaubamargis on
aratuntav eesliide POLY-, siis ei ole selle tdhendus vastavale uldsusele, kellele kaubad on
suunanud, moistetav ’poliimeerina’. Eesliite POLY - esinemine sGna esiosas tdhendab eesti keeles
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HULK-, HULGA-, MITME-, PALJU- (lisa 9). Tahelepanuta ei tohi siinjuures jatta, et kaubad,
mille suhtes kaubamargikaitset taotletakse, on metallrestid ja sellised ehituses kasutatavad tooted,
mille eesmark on liigse vee kokkukogumine ja selle drajuhtimine. Eesliite POLY - tdhendust
HULK-, HULGA-, MITME-, PALJU- kinnitab muuhulgas OHIM oma 04.05.2007 otsuses
nr B764128, tdpsemalt selle otsuse lehekiiljel 6. Seonduvalt kaubamargi jarelliitega -DRAIN, kui
ldhtuda taaskord Patendiameti madratlusest, siis koosmdjus eesliitega POLY - ei anna kaubamérk
informatsiooni sellest, et tegemist on pollimeerist dreenidega. Antud kaupade kontekstis on
jarelliide —DRAIN Kkasitletav tegusGnana: -dreenima, -kuivendama, -torutama. Tulenevalt
Euroopa Esimese Astme Kohtu 31.01.2001 otsusest T-135/99 (Cine Action) punktist 29 on
sellised tahised kaubamargina registreeritavad, millele asjaomane tldsus ei vdimalda kohe ja ilma
jarele mdtlemata omistada kirjeldavat tahendust. Vaidlusalune kaubamérk ei ole kirjeldav,
kuivord kahe eraldi osa kokkuliitmisel oleks vabatblge parimal juhul HULKDREENIMA,
HULGATORUTAMA, MITMEKUIVENDAMA, mis on grammatiliselt ebakorrektne ja
ebatavaline. Terviklik kaubamdrk ei anna asjaomase Eesti (ldsuse jaoks mingit selgelt
arusaadavat tahendust seoses taotletud kaupadega. Puudub otsene ja selge suhe sona
POLYDRAIN ja taotlevate kaupade vahel. Kaubamaérgi eristusvdimet ja registreeritavust Eestis
suurendab viis, kuidas Eesti tarbija seda hadldab. Haélduslikult kdlab kaubamérk POLYDRAIN
sonana POLIDRAIN ning viimasel puudub mistahes seos polimeeriga. Koik ulalrefereeritud
Patendiameti kasitlused registreerimiseks esitatud kaubamaérgi elementide véidetava kirjeldavuse
osas on pelgalt hipoteetilised. Patendiamet on ké&esoleva kaubamargi ekspertiisi kaigus eksinud
kahe &&rmiselt olulise printsiibi vastu. Nimelt, esiteks tuleb kaubamargi registreeritavuse tle
otsustamisel lahtuda tarbija tajust ja arusaamadest, kellele kaubamérk on suunatud ning teiseks ei
saa absoluutsetele diguskaitset vélistavatele asjaoludele tuginemine pohineda hupoteesidel. Nagu
juba ka eelnevalt osundatud, peavad KaMS § 9 sétestatud diguskaitset vélistavad asjaolud olema
uheselt selged ning ilma tdiendavate tuletamiste ja analuUsideta tarbijatele tksnes ja otseselt
arusaadavalt kirjeldavad. Kédesoleval juhul aga puudub igasugune alus nimetatu vaitmiseks.

Kaubamérgile diguskaitse andmisel tuleb lahtuda territoriaalsuse pohimottest. KaMS 8 91g 1 p 2
ja 3 kohaldamisel tuleb kontrollida, kas vastav avalik huvi esineb Eesti territooriumil ning ka
seda, et kas t&his on eristusvdimetu Eestis ja kas vastav tdhis on muutunud teatud kauba (toote)
liigiks Eestis (komisjoni 22.04.2009 otsus nr 1095-0). Eesti kaubamargiseadusest, Eesti
turusituatsioonist ja Eesti tarbijaskonna teadmistest lahtuvalt ei ole mingit pdhjendust, miks peaks
piirama kaubamargitaotleja digusi ning jatma taotletud kaupade osas séna POLYDRAIN vabaks
kasutamiseks kdigile Eesti Vabariigis. Kaubamargi oluline omadus on selle vGime eristada the
ettevdtja kaupu teise omadest ning vaidlusalusel kaubamargil on see vdime ja seda konkreetselt
taotletud kaupade kontekstis. Kaubamarki tajutakse konkreetselt ettevdtjalt péarinevatele
kaupadele viitavana.

Patendiamet on oma varasemas praktikas eesliidet POLY- sisaldavaid s6nu reeglina
eristusvdimelisteks ja kaubamérgina registreeritavaks pidanud. Nimetatu kinnitamiseks osundab
kaebaja jargmistele kaubamargiregistreeringutele (lisad 10-19):

— Eesti siseriiklik kaubamairgiregistreering nr 28714 POLYGUM,;

— Eesti siseriiklik kaubamirgiregistreering nr 22851 POLYBAG;

— Eesti siseriiklik kaubamargiregistreering nr 22063 poly-clip;

— Eesti siseriiklik kaubamargiregistreering nr 19793 POLYKIT;

— Eesti siseriiklik kaubamairgiregistreering nr 12522 Polytherm;

— Eestis kehtiv rahvusvaheline kaubamirgiregistreering nr 615495 POLITHERM;
— Eesti siseriiklik kaubamairgiregistreering nr 30716 POLYFIX;

— Eestis kehtiv rahvusvaheline kaubamargiregistreering nr 840514 POLIFLEX;

— Eestis kehtiv rahvusvaheline kaubamargiregistreering nr 789084 POLY CHAIN;
— Eesti siseriiklik kaubaméirgiregistreering nr 13449 POLY COLOR.

Kaebaja palub eeltoodud néidetele tuginedes vordset kohtlemist ka kaubamargi POLYDRAIN
registreeritavuse hindamisel. Lisaks eeltoodule osundab kaebaja ka OHIM-i praktikale, mis
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tdiendavalt kinnitab kaubamargi registreeritavust Eestis. Teatavasti on Uhenduse kaubamérgi
registreerimiseks seatud oluliselt karmimad absoluutsed registreerimistakistused kui seda Eesti
suhtes. Seda iseloomustavad muuhulgas OHIM-i todstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused
nr R0441/2006-4 GARAGEBAND, R332/2009-1 TEAPOSY ja R0938/2008-2 POP-A-PLUG,
mis tuginevad omakorda Euroopa Kohtu otsustele, mis Eesti Vabariigi suhtes samuti kehtivad.
Seega analtitisides OHIM-i praktikat eesliidet POLY - sisaldavate kaubamérkide osas, siis sellele
vastavaid sOnalisi kaubamarke on registreeritud ainuliksi klassis 19 vadhemalt 56 juhul.
Iseloomulikumad ndited on POLYROCK, POLYSTONE, POLYPOOL, POLYURETUBE,
POLYSLOPE, POLYLINK, POLYPLUMB, POLYCANE, PLYSPAN, POLYGRID,
POLYCELL, POLYCORE (lisa 20). Eriti vajavad aga r6hutamist kaubamargid nr 000033274
POLYPIPE ja 000801381 POLYDRY, mis on analoogsed kaubamargid vorreldes kaubamargiga
POLYDRAIN (lisad 21 ja 22). Kaebuse esitaja soovib eeltoodud ndidetele tuginedes vordset
kohtlemist ka kaubamé&rgi POLYDRAIN registreeritavuse hindamisel.

KaMS § 9 Ig 1 p 4 sdtestab, et diguskaitset ei saa téhis, mis koosneb (ksnes tahistest voi
andmetest, mis on muutunud tavapéraseks keelekasutuses vOi heauskses aripraktikas. Kui
kaubamérgile taotletakse kaitset Eesti VVabariigis, ei saa ekspertiisi kdigus tugineda materjalidele,
mis valjendavad turusituatsiooni teistes riikides. Siinjuures osundab kaebaja Euroopa kohtu
4.05.1999 otsusele liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97 Windsurfing Chiemsee, EKL
1999, Ik 1-2779, punkt 29, ja 12.02.2004 otsusele C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, EKL
2004, Ik 1-1619, punkt 77, ja otsusele C-218/01 Henkel, EKL 2004, Ik 1-1725, punkt 50. Selleks,
et hinnata, kas siseriiklikul kaubamérgil puudub eristusv8ime voi kas see kirjeldab kaupu voi
teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse voi kas tegemist on keelekasutuses tavapérase
tahisega, tuleb arvesse votta territooriumil, mille jaoks registreerimist taotletakse, asuva
asjaomase avalikkuse taju, s.t kaubanduses ja/vGi nimetatud kaupade vOi teenuste keskmise
tarbija puhul, kes on piisavalt informeeritud ja mdistlikult tdhelepanelik ja arukas. Taiendavalt
maérgib kaebaja, et hinnang kaubamargi kirjeldavale omadusele tuleb anda Uhest kiljest seoses
kaupade ja teenustega, mille jaoks mérgi registreerimist taotletakse, ning teisest kiljest arvesse
vottes nende kaupade vdi teenuste tarbijatest moodustuva sihtriihma taju (Esimese astme kohtu
20.03.2002 otsus T356/00 Daimler Chrysler vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (CARCARD), EKL
2002, Ik 11-1963, punkt 25). Tulenevalt toodud printsiibist tuleb ka kaesoleval juhul taotletava
kaubamérgi eristusvbimet hinnata ning Eestis registreerimisest keeldumist tdendada vastavalt
Eesti tarbijale suunatud tbenditega. Tegemist on Eesti Vabariigi territooriumi suhtes kaitse
taotlemisega, mistottu ei saa Eesti tarbija arusaami vaidlusaluse kaubamérgiga kokkupuutumisel
pdhjendada teiste jurisdiktsioonide kohta kéivate materjalide pdhjal. Kahtlemata ei ole Eesti
majandusruum isoleeritud ega asu ka véljaspool tlejadnud maailma, kuid nimetatud ei tdhenda, et
ilma thegi tdendita, milline kajastaks turusituatsiooni Eesti Vabariigis, oleks Gigustatud Kkaitse
vBimaldamisest keelduda Eesti Vabariigis, s.h deklareerida, et tegemist on otseselt kaupu
kirjeldava, tavapérase tdhisega, millisel puudub téielikult eristusvdime. K&esoleval juhul ei ole
kaubamérk POLYDRAIN poliimeerist dreenide vdi drenaaztorude tdhistamiseks kasutatav
tavapdrane termin ning Patendiamet ei ole kaubamaérgi ekspertiisi kéigus suutnud tGendada ka
vastupidist.

Terviksona POLYDRAIN kasutatakse kaubamaérgi tdhenduses. On ebadige karistada kaebajat
selle eest, et jaemuligis mutakse tema kaubamargiga tooteid. Patendiameti poolt esitatud tksikud
vastupidised ndited on erandlikud ja eksitavad ega oma tdsist kaalu kaubamargi eristusvdime
méaéramisel Eesti Vabariigis. Internetist leitud juhusliku teabe pdhjal tehtud Patendiameti
jareldused pohinevad ebakindlal teabel, sest internetis avaldatu ei ole 100 % usaldusvaarne ning
vOib olla kas teadmatusest voi tahtlikult ebatdene ega kajasta tegelikku olukorda kaubaturul.
Samas annab internetis teostatud otsingu tulemused tahisele POLYDRAIN esmajoones vasted
just kaebaja kaubamargi ja temaga seotud ettevotete toodanguga (lisa 23).

Vajadus kaitsta konkurentide Gigust kasutada kirjeldavaid téhiseid oma toodete maaratlemiseks ei
saa olla vaidlusaluse kaubamargi registreerimisest keeldumise aluseks. Kaebaja palub kasitleda
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kaubamérki POLYDRAIN tervikuna, mitte seda erinevateks osadeks jagatuna. Eesti
kaubamaérgiseadusest, Eesti turusituatsioonist ja Eesti tarbijaskonna teadmistest l&htuvalt ei ole
mingit pdhjendust, miks peaks piirama kaebaja Gigusi ning jatma taotletud kaupade osas sona
POLYDRAIN vabaks kasutamiseks kdigile Eesti Vabariigis.

Kaubamérgi loomupdrast eristusvoimet eeldatakse, mitte esmajoones ei vélistata. Kaebuse esitaja
on seisukohal, et vaidlusalune kaubamark on eristusvdimeline tahis taotletud kaupade suhtes. See
kaubamark ei ole Eesti tarbija jaoks klassis 6 ja 19 taotletud kaupade suhtes kirjeldav ning ei
néhtu, et see oleks muutunud tavapéraseks tahiseks heauskses d&ripraktikas. Nagu juba ka
eelnevalt korduvalt osundatud, on registreerimiseks esitatud kaubamargi n&ol tegemist
ebaloomulikult kokkuliidetud sdnade kombinatsiooniga, mis tervikuna ei anna Eesti tarbijale
informatsiooni taotletud kaupade suhtes. Téiendavalt osundab kaebaja, et tegemist ei ole
eestikeelsete sBnade voi lihendite kombinatsiooniga, mistdttu Eesti tarbija jaoks esmane
tdhendus vaidlusalusel kaubamargil puudub (lisa 24). Lisaks eeltoodule on kaubamargile
POLYDRAIN kaitset vdimaldatud:

1. rahvusvahelise registreeringust nr 479339 tulenevalt Austrias, Hollandis, Belgias,
Luksemburgis, Tsehhis, Saksamaal, Horvaatias, Ungaris, Itaalias, Poolas, Rumeenias, Sloveenias,
Slovakkias, Ukrainas, Prantsusmaal (lisa 25);

2. Eeltoodud rahvusvahelise registreeringu aluseks olnud siseriiklikust registreeringust nr 325041
tulenevalt Sveitsis (lisa 25);

3. Siseriiklikust registreeringust nr 59072 tulenevalt Leedus (lisa 26);
4. Siseriiklikust registreeringust nr VR200804567 tulenevalt Taanis (lisa 27);
5. Siseriiklikust registreeringust nr 435478 tulenevalt Portugalis (lisa 28).

Hilisemast praktikast on kaebaja kaubamargile kaitset voimaldatud ka Létis ja Bulgaarias (lisad
29-30). Isegi inglise keelt kdneleva uldsuse jaoks on kaubamark POLYDRAIN ebamadrane ja
véaljamoeldud. Selle vaite kinnituseks osundab kaebaja kaubamargi registreeringule nr 240971
lirimaal (lisa 31), kus riigikeeleks on inglise keel. Samuti kaubamaérgitaotleja sidusettevdttele
kuuluvale Ameerika Uhendriikide registreeringule nr 1160963, kus séna POLYDRAIN ei ole
maaratud mittekaitstavaks osaks (lisa 32). Lahtuvalt eeltoodust ei ole vaidlusaluse kaubamargi
puhul tegemist kirjeldava ega tavapérase tdhisega, vaid eristusvGimelise kaubamargiga, mis
taidab kaubamargi funktsiooni ning kaubamargile POLYDRAIN Eesti Vabariigis klassides 6 ja
19 taotletud kaupade suhtes diguskaitse voimaldamisest keeldumine on digusvastane.

Lahtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 41 1g 1, TOAS § 39 Ig 1 p 1 ja § 61 kaebaja palub
tithistada Patendiameti otsus nr 7/ M200800944 kaubamaérgi ,,POLYDRAIN® registreerimisest
keeldumise kohta klassides 6 ja 19 ning teha Patendiametile ettepanek jatkata menetlust
kaubamirgi ,,POLYDRAIN* asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud: 1. valjatrukk Patendiameti elektroonilisest kaubamarkide andmebaasist
registreerimisetaotluse nr M200800944 kohta; 2. koopia Patendiameti 21.10.2009 kaubamargi
registreerimise taotluse puuduste kdrvaldamise ja selgituste andmise teatest nr 7/M200800944;
3. koopia kaebaja 23.12.2009 vastusest Patendiametile; 4. koopia Patendiameti 14.01.2010
kaubamérgi registreerimise taotluse puuduste kdrvaldamise ja selgituste andmise teatest nr.
7/M200800944; 5. koopia kaebaja 09.03.2010 vastusest Patendiametile; 6. koopia Patendiameti
06.04.2010 kaubamargi registreerimise taotluse puuduste kdrvaldamise ja selgituste andmise
teatest nr 7/M200800944; 7. koopia kaebaja 09.06.2010 vastusest Patendiametile; 8. koopia
Patendiameti 13.09.2010 kaubamargi registreerimisest keeldumise otsusest nr 7/M200800944;
9. véljavote inglise-eesti seletavast sdnaraamatust; 10. Eesti siseriiklik kaubamérgiregistreering
nr 28714 POLYGUM; 11. Eesti siseriiklik kaubamargiregistreering nr 22851 POLYBAG; 12.
Eesti siseriiklik kaubamargiregistreering nr 22063 poly-clip; 13. Eesti siseriiklik
kaubamargiregistreering nr 19793 POLYKIT; 14. Eesti siseriiklik kaubamérgiregistreering nr
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12522 Polytherm; 15. Eestis kehtiv rahvusvaheline kaubamérgiregistreering nr 615495
POLITHERM; 16. Eesti siseriiklik kaubamérgiregistreering nr 30716 POLYFIX; 17. Eestis
kehtiv rahvusvaheline kaubamargiregistreering nr 840514 POLIFLEX; 18. Eestis kehtiv
rahvusvaheline kaubamargiregistreering nr 789084 POLY CHAIN; 19. Eesti siseriiklik
kaubamdrgiregistreering nr 13449 POLY COLOR. 20. valjatrilkk Uhenduse kaubamérkide
andmebaasist eesliidet POLY- sisaldavatest registreeritud kaubamarkidest; 21. Uhenduse
kaubamark nr 000033274 POLYPIPE; 22. Uhenduse kaubamark nr 000801381 POLYDRY; 23.
Véljatrukk internetist sbna POLYDRAIN kohta; 24. valjatriikk internetist sona POLYDRAIN
kohta Eestis; 25. Rahvusvaheline registreering nr 479339 POLYDRAIN; 26. Leedu siseriiklik
kaubamargiregistreering nr  59072; 27. Taani siseriiklik kaubamaérgiregistreering nr
VR200804567; 28. Portugali siseriiklik kaubamargiregistreering nr 435378; 29. Léti siseriiklik
kaubamargiregistreering nr 61819; 30. Bulgaaria siseriiklik kaubamargiregistreering nr 73452;
31. lirimaa siseriiklik kaubamargiregistreering nr 240971; 32. Ameerika Uhendriikide siseriiklik
kaubamargiregistreering nr 1160963; 33. riigildivu maksekorraldus nr 11977, 11.11.2010; 34.
volikiri.

2) Komisjoni mééaratud tahtajal 25.02.2011 esitas Patendiamet oma seisukohad kaebuse kohta,
milles vaieldakse vastu kaebusele. Patendiamet peab oma registreerimisest keeldumise otsust
seaduslikuks ja pGhjendatuks.

Patendiamet on seisukohal, et vaidlusalune kaubamark osutub loetelus toodud kaupu kirjeldavaks
tahiseks, koosnedes ingliskeelsetest sGnadest poly (e.k poliimeer, polimeerne) ja drain (e.k dreen,
kuivendustoru). Selliste sdnade kombinatsioonist koosnev téhis nditab klassis 19 loetletud
drenaazitorude, dravoolurennide ja -kanalite osas otseselt kaupade liiki, osutades sellele, et
tegemist on poliimeerist drenaazitorude ja dreenidega. Klassis 6 ja 19 loetletud restide, trappide ja
lukustite osas nditab tdhis kaupade otstarvet. Drenaazitorude v@i &ravoolurennide olulisteks
koostisosadeks on d&ravooluavad, lukustid ja restid, sealhulgas metallrestid. Seega annab
vaidlusalune tahis nimetatud kaupade osas teavet selle kohta, et tegemist on polumeerist
drenaazitoru koostisosadeks olevate trappide, lukustite ja restidega. Eeltoodust tulenevalt on
Patendiamet oma keeldumisotsuses pdhjendatult leidnud, et loetelus toodud kauba liiki ja
otstarvet nditava tahise registreerimine on vastuolus KaMS § 9 Ig 1 p-ga 3.

Patendiameti poolt teostatud ekspertiisi kdigus selgus, et sona ,,POLYDRAIN“ on taotluses
loetletud kaupadega tegelevas drisektoris tavapédraseks muutunud termin. Ingliskeelset
sbnalihendit polydrain vdi poly drain kasutavad eri ettevdtjad polumeerist dreenide,
drenaazitorude voi dravoolurennide tihistamiseks. Vastavat seisukohta tdendavad materjalid on
esitatud taotlejale menetluse kestel (21.10.2009 teade).

Tahisel puudub eristusvdime, kui selle abil ei ole vBimalik eristada Uhe ettevGtja kaupu teise
ettevotja samaliigilistest kaupadest. SGna polydrain on kauba liiki ja otstarvet nditava teabena
kasutuses erinevate ettevotjate poolt. Sellisel laialdaselt kasutataval, kauba liigi ja otstarbe kohta
teavet andval sonal puudub kaubamargina eristusvéime, sest marki vaadates ei teki tarbijal seost
kindla ettevdtjaga. Seega leidis Patendiamet oma keeldumisotsuses pdhjendatult, et tiksnes selline
sOnaline tahis tdiendava eristava elemendita ei suuda tdita KaMS 8-s 3 sétestatud kaubamargi
funktsiooni ega ole seetbttu kaubamargina registreeritav.

Vastusena kaebaja seisukohtadele mérgib Patendiamet jargmist:

Kaebuses maérgitakse, et Patendiamet ei ole hinnanud vaidlusalust tahist tervikuna, vaid on
poolitanud s6na pdhjendamatult osadeks ning télkinud selle osa poly vééralt. Kaebuse kohaselt ei
ole sdna tahendus tblkes polimeer, vaid hulk, hulga, mitme, palju. Loetelus toodud kaupade
puhul ei osutu sdna polumeerile viitavaks ega loetelus nimetatud tooteid kirjeldavaks. Sénapoolte
liitmisel moodustuvad ebatavalised sdnad nagu hulkdreenima jne. On tdendolisem, et tarbija tajub
kirjeldavana pigem tahise I8pust moodustuvat sona rain (vihm), mis viitab toote otstarbele.
Patendiamet ei ole t&hise hindamisel lahtunud tarbija tajust ja arusaamadest, kellele kaubamark
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on suunatud. Patendiameti seiskohad diguskaitset valistavate asjaolude osas tuginevad pelgalt
hiipoteesidele.

Patendiamet ei ndustu kaebaja seisukohtadega ega loe oma véiteid hiipoteetiliseks. Kaebajale on
esitatud valjavotted mitmetest internetisdbnaraamatutest ja -entsiiklopeediast Wikipedia, mis
annavad sona poly tdhenduseks poliimeer; sama kinnitab ka inglise-eesti tehnikasonaraamat.
Patendiamet on tepoolest analtlisinud sénade poly ja drain Kirjeldavust eraldi, kuid siiski vtnud
hindamise aluseks kaubamargi kui terviku. Erinevalt kaebajast on Patendiamet seisukohal, et
sonade kokkukirjutamisel moodustuv tahis ei moodusta taotluses loetletud kaupade osas uudse
tdhendusega madistet, mis nimetatud kaupu ei kirjeldaks. Selle kasitluse 6igsust kinnitab Euroopa
Kohtu otsus C-265/00 (BIOMILD), mille kohaselt uudisséna, mis koosnheb Kkirjeldavatest
sOnadest, on tervikuna ise kirjeldav, vélja arvatud juhul, kui tekkiv kombinatsioon loob mulje,
mis on tajutavalt erinev lihtsate sbnade summast. Vaidlusalune sdna on Kirjeldav, sest tekkiv
kombinatsioon ei loo muljet, mis oleks tajutavalt erinev sénade summast. Vaatamata sellest, et
ingliskeelsel sdnal poly on ka teine tdhendus, ei ole Patendiameti hinnangul tGenéoline, et tarbija,
néhes vaidlusalust sdna loetelus toodud kaupadele kantuna omistab sellele sellised kaebaja poolt
toodud tdhendused nagu hulkdreenima jne. Isegi kui téhist oleks véimalik mitmeti t6lkida, piisab,
kui Uks neist tdhendustest on KaMS kontekstis kaupa Kirjeldav. Vastava seisukoha Gigsust
kinnitab Euroopa Kohtu 23.10.2003 otsus C-191/01P p 32 (Doublemint), mille kohaselt margi
registreerimisest tuleb keelduda, kui selle véhemalt (iks vOimalikest tahendusest viitab kauba
omadustele. Kdesoleval juhul on Patendiamet kaebajale selgitanud registreerimiseks esitatud
tahise Uhte, konkreetset kirjeldavat tdéhendust, mis osutub loetletud kaupu kirjeldavaks. Loetelu
sisaldab drenaazitorusid ja dravoolurenne, k.a poliimeerbetoonist drenaazitorusid, ning nende osi
(mis kaebuses on delikaatselt sdnastatud kui ehituses kasutatavad tooted, mille eesmark on teatud
alalt liigse vee kokkukogumine ja selle arajuhtimine) ja téhises on selgesti eristatavad sénad, mis
tdhendavad eesti keeles polumeeri ja dreeni, salakraavi, kuivendustoru; jarelikult on olemas
otsene seos taotletavate kaupade ja téhise koostisosaks olevate sdnade tahenduste vahel. Loetelus
olevate metallrestide osas osutab tdhis kauba otstarbele; nimelt on drenaazitorude voi
aravoolurennide oluliseks osaks restid, sealhulgas metallrestid. Seega annab téhis selle kauba
osas teavet, et tegemist on poliimeerist drenaazitorude koostisosaks olevate metallrestidega.

Kuna sdna annab tarbijale infot toote liigi ja otstarbe kohta, on mdistetav, et tahis loobki otsekohe
vahetu ettekujutuse kauba omadustest, mistdttu ei saa Patendiamet ndustuda kaebaja véitega, et
téhis ei kirjelda tarbijale taotluses toodud kaupu otseselt ja vahetult. Vita, et tarbija ei taju kaubal
vOi selle etiketil olevat kauba omadusi kirjeldavat sdna toote kirjeldusena ja hakkab toote liigi ja
valmistusmaterjali kohta otseselt infot andvat téhist tdlkima kaebaja poolt toodud viisil, on
ebaloogiline ja tarbijat alahindav. Sdltumata v@imalikest tdiendavatest tahise tahendustest tuleb
Patendiametil KaMS ja valjakujunenud praktika kohaselt hinnata registreerimiseks esitatud séna
tahendust taotluses toodud kaupadest lahtuvalt. Kui on tuvastatud, et esitatud séna osutub loetelus
toodud kaupu kirjeldavaks, tuleb Patendiametil asjaolust l&dhtuda ja tahise registreerimisest
keelduda. Seega ei ole Patendiameti seisukohad hiipoteetilised ning esitatud téenditest néhtub, et
vaidlusalune kaubamark koosneb kahest kindlat tdhendust omavast sdnast, mille kombinatsioon
on taotletavaid kaupu kirjeldav. Kaebaja enda vastupidised vdited ei ole piisavalt
argumenteeritud, tdhendus, mis kaebaja poolt on t&hisele omistatud, on pigem otsitud kui
asjaomase keskmise tarbija seisukohast lahtuv ning kaebaja hinnang tahisele ei ole antud
loetletud kaupadest lahtuvalt.

Kaebaja véitel on ekspertiisis kasutatud tavapérasust tdendavad materjalid ebausaldusvééarsed ega
tdenda tdhise tavapérasust. Tavapdrasust tbendavad materjalid on pigem erandlikud ning
seostatavad kaebaja ja temaga seotud ettevOtetega. Patendiamet seevastu leiab, et esitatud
materjalid kinnitavad selgelt vaidlusaluse s6na muutumist tavapéraseks t&hiseks loetletud
kaupade osas. Materjalides on t&hist kasutatud tihes kindlas tdhenduses — poliimeerist dreen voi
drenaazitoru. Materjalid osutavad erinevatele ettevotjatele, kelle seos kaebajaga on
Patendiametile teadmata. SGna polydrain kasutamine eri ettevotjate poolt tihes kindlas tdhenduses
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kinnitab, et tdhis on muutunud tavapéraseks terminiks loetletud kaupade osas. Seega Patendiamet
leiab, et tahis peab jadma vabaks kasutamiseks kdigile ettevotjatele, kes antud nimetust oma
kaupade tahistamiseks vajavad. Kuigi kaebaja véidab, et ameti poolt ekspertiisis kasutatud
materjalid on ebausaldusvaarsed vdi koguni eksitavad, ei ole kaebaja ometi soovinud oma
seisukohta tdpsemalt selgitada ega oma vaidete tdenduseks materjale esitada. Koik kaebaja vaited
esitatud véljavotete ebausaldusvaarsuse kohta on Uldsdnalised ega viita otseselt Uhelegi
konkreetsele tGendusmaterjalile. Seega mingeid sisulisi vastuvditeid Patendiameti esitatud
tavapdarasust tbendavatele materjalidele ei ole esitatud ning Patendiamet leiab jatkuvalt, et
esitatud materjalid on kogumis téenduslikku joudu omavad.

Kaebaja vaidab, et ekspertiisi kaigus ei saa tugineda materjalidele, mis valjendavad
turusituatsiooni teistes riikides. Kuna kaubamargi Kirjeldavusele antav hinnang peab tuginema
seosele téhistatavate kaupadega ja arvestama tarbijate sihtrihma taju, siis leiab kaebaja, et
registreerimisest keeldumist pohistavad téendid peavad olema suunatud Eesti tarbijale ega tohi
parineda teisest jurisdiktsioonist. Kaubamérgile diguskaitse andmisel tuleb l&htuda
territoriaalsuse pdhimottest ning kontrollida kirjeldavuse ja eristusvdime osas olukorda Eestis.
Patendiametile jadvad kaebaja viited Euroopa Kohtu lahenditele arusaamatuks, need ei sisalda
kaeba véidet toetavaid seisukohti ja neist ei ilmne, et kirjeldavuse ja tavapédrasuse hindamisel
tuleks lahtuda ainult Eestist parineval materjalil. Seega viited kohtulahenditele on komisjoni
eksitavad ning vastupidiselt kaebaja arusaamale ei toeta kaebaja vaiteid. Patendiamet on
hinnanud kaubamérgi kaitstavust seoses loetletud kaupadega ja asjaomasest tarbijast lahtuvalt,
kdik keeldumisotsuses toodud pdhjendused on nimetatud p&himottega kooskdlas. Samas j&ab
arusaamatuks kaebaja jareldus, et nimetatud p&himdttest lahtuvalt tuleneb kohustus lahtuda
tdenditest, mis parinevad Uksnes Eesti territooriumilt; jareldus on meelevaldne ja pdhistamata.
KaMS § 9 Ig 1 p-d 2-4 ei née ette, et eristusvdime puudumist, Kirjeldavust voi tavapérasust
tdendavad materjalid peavad pdarinema Eestist. Kui t&his on eristusvbimetu, kirjeldav voi
tavaparane mitmetes riikides, on tdendoline, et see teadmine levib ka Eestisse. Kaebaja mérgib ka
ise, et Eesti ei ole muust maailmast isoleeritud ning seega ettevotlusvabadust ja kaupade vaba
liilkumise printsiipi arvestades vBib mdistlikult eeldada, et ka valismaised ettevdtjad vdivad
soovida oma kaupu Eestis turustada. Ametil ei ole vaja tdendada, et vaidlusalune tahis on
kaubamargi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult Eesti drikeskkonnas kasutusel.
Piisab madistlikust eeldusest, et selline mérk voib tulevikus sellisel eesmargil kasutusel olla. See
késitlus on kooskdlas ka Euroopa Kohtu seisukohtadega; otsuses C-363/99 on kohus sedastanud,
et padev asutus peab artikli 3 I6ike 1 p c valguses kindlaks tegema, kas kaubamark, mida
registreerida soovitakse, kujutab endast kéesoleval ajahetkel sihtgrupi jaoks asjaomaste kaupade
iseloomulike tunnusjoonte Kirjeldust voi on mdistlik eeldada, et see vdib nii olla tulevikus. Kui
asutus jouab sellise hindamise tulemusena jareldusele, et see nii on, peab ta selle satte alusel
keelduma kaubamarki registreerimast. Nii KaMS s6nastus, Euroopa Kohtu télgendus kui ka
praktika kasitlus ei voimalda vaadelda tahist kitsalt ainult Eesti kontekstis. Seega, kui téhis on
eristusv@imetu, Kirjeldav voi tavapédrane mitmetes riikides, on mdistlik eeldada, et see teadmine
levib ka Eestisse. Kaubamérgis sisalduvale kauba omadusi kajastavale teabele diguskaitse
andmine toob kaasa olukorra, kus teised ettevGtjad ei saa kaubamargis sisalduvat teavet, sdna voi
muud elementi oma sarnaste toodete iseloomustamiseks kasutada. Selline olukord kitsendab
pdhjendamatult ettevotlusvabadust ja kaupade vaba liikumist. Ka komisjon on vastavat késitlust
toetanud (otsused 1016, 1029, 992 jt), mérkides, et kokkuvottes ei olegi tahise eristusvéime, liiki
néitavuse jne valjaselgitamisel otsustav see, kuidas ja kas Uldse on t&hist Internetis voi mujal
kasutatud. Euroopa Kohus on 23.10.2003 otsuses C-191/01 leidnud, et ei ole oluline, kas (ks voi
teine tahis on parasjagu kellegi poolt kasutusel, vaid see, et selliseid tahiseid on v@imalik
kasutada vastavatel eesmarkidel (p 23). Seetdttu ei ole oluline ka see, kas Patendiameti viidatud
veebilehed on seostatavad Eestiga, kuivord selleks, et pidada kaubamarki eristusvéimetuks voi
liiki ja otstarvet naitavaks, ei pea kaubamérk parasjagu Eestis kasutusel olema (komisjoni otsus
1029-0). Patendiamet leiab, et ekspertiisis esitatud tdendid on asjakohased ning nende alusel



tehtud jareldused pohjendatud ning kooskdlas nii Euroopa Kohtu kui ka komisjoni
valjakujunenud praktikaga.

Kaebaja rohutab, et vaidlusalune t&his on v@imeline funktsioneerima eristusvbimelise
kaubamaérgina. Selle puhul ei ole tegemist eestikeelsete sdnade vdi lihendite kombinatsiooniga,
mistOttu Eesti tarbija jaoks esmane tdéhendus sdnal puudub. Patendiamet margib, et tahis on kdll
voorkeelne, kuid inglise keel on Uks enim kasutatavatest ja arusaadavatest vodrkeeltest.
Statistikaameti andmete pohjal saab inglise keelest vahemalt igapéevase suhtlemise piires aru tle
540 000 inimese (2009. a andmed, inimesed vanuses 15-74) ning néitaja omab kasvavat trendi.
liImselgelt mdistab Eesti tarbija vaidlusaluse sGnaiihendi tahendust. Kaebaja ei arvesta oma
seisukohas asjaoluga, et inglise keel on Eestis reaalselt kasutusel erinevate kaupade tahistamisel
ega ole asjaomasele avalikkusele uudne. Tarbija on harjunud ingliskeelse info kasutamisega
tootereklaamides, tootepakenditel paralleelselt eestikeelse teabega ning tajub ingliskeelset
tooteteavet kirjeldavana. Registreerimiseks esitatud tdhise moodustavad sénad vdimaldavad
tarbijal otseselt tajuda loetletud kaupade liiki ja otstarvet. Seega ei ole pdhjendatud eeldus, et
kaupa kirjeldav teave saab toimida kaubamaérgina juhul, kui ta on esitatud registreerimiseks
ingliskeelsena.

Kaebaja vditel kinnitab Patendiameti varasem praktika, et eesliidet poly sisaldavad sdnad on
eristusvdimelised ja kaubamargina registreeritavad. Ka OHIM on véimaldanud mitme sama
eesliidet sisaldava kaubamargi registreerimist. Patendiamet leiab, et asjakohased ei ole kaebaja
toodud néited varasemast praktikast, kuna igale kaubamargile tehakse ekspertiisi vastava
taotlusega seotud asjaolusid silmas pidades. Ei ole 6ige teha lihtsustatud uldistusi ja lahtuda
asjaolust, et kui paljudes varasemates registreeritud kaubamérkides sisaldub eesliide, on sama
eesliidet sisaldav mark koheselt registreeritav. Viidatud varasemaid registreeringuid ei saa
kohaldada automaatselt ning kaebaja lihtsustatud kasitlus on KaMS eesmargi ja ekspertiisi
nduetega vastuolus. Ka komisjon on oma 29.07.2005 otsuses nr 797 leidnud, et iga kaubamarki
tuleb késitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Patendiameti
varasemad otsused tikshaaval ei moodusta pretsedente, millest tuleneks thelt poolt Patendiametit
juriidiliselt siduv kohustus neid (pimedalt) jargida vdi millega teiselt poolt v8iks ilma Gldistamata
argumenteerida vordset kohtlemist ndudes. Lisaks ei pea Patendiamet enamikku kaebaja poolt
loetletud kaubamaérkidest analoogseteks vaidlusaluse kaubamargiga, kuna tegemist ei ole otseselt
kaupa kirjeldavate v0i eristusvoimetute tahistega.

Kaebaja véidab, et mitmed teised riigid on vdimaldanud s6nale polydrain &iguskaitset.
Patendiamet arvab, et iga riik lahtub marki registeerides oma kaubamérgiseadusest,
turusituatsioonist ja oma tarbijaskonna teadmistest. Teiste riikide kaubamérgipraktika ei ole
siduv, sest on seotud riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega, mis Patendiametile on
teadmata. Eestis on valja kujunenud oma kaubamaérgi registreerimise praktika. KaMS ei voimalda
anda tahisele Giguskaitset teiste riikide ametite otsuste alusel, kaubamaérgi registreerimine teistes
riikides ei ole margi registreerimise aluseks Eestis. Patendiametiga on oma 31.05.2007 otsuses nr
876 ndustunud komisjon. Patendiametile ei ole teada, millistel alustel on vaidlusalune tahis
kaubamdrgina registreeritud lirimaal v6i mones muus riigis. Ameerika Uhendriikides on
registreeritud kombineeritud kaubamérk ja mitte taotleja nimele. Samuti juhib Patendiamet
tdhelepanu asjaolule, et Maltal on kombineeritud kaubamark registreeritud mittekaitstava osaga
ega anna seega ainudigust séna POLYDRAIN kasutamiseks.

Lahtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS 8 9 Ig 1 p-dest 2-4 palub Patendiamet jatta komisjonil
kaebus rahuldamata.

3) 10.10.2011 esitas kaebaja oma I6plikud seisukohad. Kaebaja jaab antud asjas k&igi oma
varasemate seisukohtade ning argumentide juurde ning leiab endiselt, et Patendiameti otsus
vaidlusaluse kaubamérgi registreerimisest keeldumise kohta klassides 6 ja 19 on ebaseaduslik
Oiguste piiramine. Vaidlusaluse kaubaméargi osadeks jaotamise osas ekspertiisi kaigus lisab
kaebaja jargmist. Isegi kui ldhtuda Patendiameti anallisist ning vaidlusaluses kaubamargis oleks
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aratuntav eesliide POLY-, siis ei tdhenda see eesti keeles mitte ’poliimeeri’. Eesliite POLY-
esinemine sdna esiosas tdhendab eesti keeles iiksnes HULK-, HULGA-, MITME-, PALJU-, seda
enam, et kaubamargile soovitakse kaitset mitte keemiavaldkonda kuuluvate kaupade suhtes vaid
klassis 6 metallrestide ja lisaks klassis 19 selliste ehituses kasutatavate toodetega, mille eesmérk
on teatud alalt liigse vee kokkukogumine ja selle drajuhtimine. Eesliite POLY tdhendust
kinnitavad nii sellised inglise keelsed sénad nagu POLYANDRY (tblge: mitmemehepidamine),
POLYCHORIC (tblge: mitmevalja-, poliuhooriline), POLYCHROMATIC (tdlge: mitmevarvi-),
POLYHEDRON (t6lge: hulktahukas), POLYONYMOUS (tdlge: mitme nimega), POLYSEMY
(télge: mitmetdhenduslikkus) jne, kui ka OHIM oma otsuses nr B764128. Seonduvalt kaubamargi
POLYDRAIN jérelliitega -DRAIN, kui ldhtuda taaskord Patendiameti madratusest, siis
koosmdjus eesliitega POLY- ei anna kaubamérk informatsiooni sellest, et tegemist on
polumeerist dreenidega. Antud kaupade kontekstis on jarelliide -DRAIN parimal juhul késitletav
tegusdnana: -dreenima, -kuivendama, -torutama. Tulenevalt véljakujunenud kohtupraktikast on
sellised tahised kaubamargina registreeritavad, millele asjaomane Gldsus ei vdimalda kohe ja ilma
jarele motlemata omistada kirjeldavat tahendust. Patendiameti seisukohta, et vaidlusalune
kaubamaérk viitab polimeerist valmistatud toodetele, ekslikust kinnitab ilmekalt ka asjaolu, et
Eesti tarbija hadldab kaubamarki vdimalikult mugavalt, seega kas POLITRAIN vdi POLIDRAIN.
Milline asjaolu taiendavalt elimineerib mistahes seose poliimeeriga.

Kaebaja on viidanud paljudele Eestis registreeritud kaubamarkidele, mis sisaldavad vaidlusaluse
kaubamaérgiga sama eesliidet. Patendiamet ei pea viiteid praktikale méaravaks otsuse tegemisel,
iga taotlust hinnatakse eraldi. Oma vastuses kaebusele margib Patendiamet, et teiste riikide
kaubamargipraktika ei ole siduv, Eestis on véljakujunenud oma siseriiklik kaubamaérgi
registreerimise praktika. On kummastav kuidas amet uUhelt poolt véidab, et Eestis on
valjakujunenud oma kaubamargi registreerimise praktika ning teisalt ignoreerib nimetatud
praktikat téielikult. Samuti on t&helepanuvadrne, kuidas ameti jaoks teistes riikides avaldatud
andmed vaidlusaluse kaubamargi vaidetava eristusvbimetuse, kirjeldavuse ning tavapérasuse
kohta on aluseks kaubamargile Eestis kaitse vdimaldamisest keeldumiseks, samas aga nende
samade riikide praktika vaidlusaluse kaubamargi registreerimise kohta, ei ole mingikski
tdenduslikuks allikaks nditamaks vaidlusaluse kaubamargi registreeritavust.

Kaebaja margib ka, et on kahtlustetagi selge, et juhul, kui kaubamargile taotletakse kaitset Eesti
Vabariigis, ei saa ekspertiisi kéigus tugineda materjalidele, mille poolt kajastatavad andmed on
otseselt seotud turusituatsiooniga teistes riikides. Nimelt, on Euroopa Kohtu praktikas
kinnistunud pdhimdte, et hinnata, kas siseriiklikul kaubamaérgil puudub eristusvdime voi kas see
kirjeldab kaupu vd@i teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse v6i kas tegemist on
keelekasutuses tavaparase tahisega, tuleb arvesse votta territooriumil, mille jaoks registreerimist
taotletakse, asuva asjaomase avalikkuse taju, st kaubanduses ja/vdi nimetatud kaupade vOi
teenuste keskmise tarbija puhul, kes on piisavalt informeeritud ja mdistlikult tahelepanelik ja
arukas. Tulenevalt toodud printsiibist tuleb ka ké&esoleval juhul taotletava kaubamargi
eristusvBimet hinnata ning Eestis registreerimisest keeldumist tdendada vastavalt Eesti tarbijale
suunatud tdenditega. Tegemist on Eesti Vabariigi territooriumi suhtes kaitse taotlemisega,
mistOttu ei saa Eesti tarbija arusaamist vaidlusaluse kaubamargiga kokkupuutumisel p&hjendada
teiste jurisdiktsioonide kohta kaivate materjalide pdhjal. Kaesoleval juhul ei ole vaidlusalune
kaubamédrk kuidagi seotud poliimeerist dreenide voi drenaaztorude tdhistamiseks kasutatava
tavapdrase terminiga ning Patendiamet ei ole ei kaubamaérgi ekspertiisi kdigus ega ka kaebuse
menetluse jooksul komisjonis suutnud tdendada ka vastupidist. See Kkinnitab, et puuduvad
vastavad vaidlusaluse kaubamargi eristusvGime puudumist vaidetavalt kinnitavad tdendid.
Vastasel juhul oleks need juba Patendiameti poolt ka lisatud. Oma 25.02.2011 vastuses on
Patendiamet ise méonnud, et téhise kasutamist Eestis tdendavaid materjale ei ole esitatud ning
teisalt ei ole see ameti hinnangul ka vajalik. Patendiameti poolt esitatud Uksikud vastupidised
néited kinnitavad mh vaidlusaluse téhise kasutamist kaubamargina ning seda kaebaja ja temaga
seotud ettevotete poolt. MistGttu ei ole tegemist mitte ameti otsust kinnitavate argumentide, vaid
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otsuse aluseks olevaid argumente Umber likkavate materjalidega. Kaebaja palub kasitleda
vaidlusalust kaubamarki tervikuna, mitte seda erinevateks osadeks jagatuna. Eesti
kaubamargiseadusest, Eesti turusituatsioonist ja Eesti tarbijaskonna teadmistest l&htuvalt ei ole
mingit pdhjendust, miks peaks piirama kaubamaérgitaotleja digusi ning jatma taotletud kaupade
osas vaidlusaluse sona vabaks kasutamiseks kdigile Eesti Vabariigis.

Nagu juba ka eelnevalt korduvalt osundatud, on registreerimiseks esitatud kaubamérgi néol
tegemist ebaloomulikult kokkuliidetud sdnade kombinatsiooniga, milline tervikuna ei anna Eesti
tarbijale informatsiooni taotletud kaupade suhtes. Tédiendavalt osundab kaebaja, et tegemist ei ole
eestikeelsete sOnade vOi lUhendite kombinatsiooniga, mistdttu Eesti tarbija jaoks esmane
tdhendus vaidlusalusel kaubamargil puudub. Patendiamet Uhelt poolt kull argumenteerib, et Eesti
ei ole suletud majandusruum ning kui tahis on eristusvdimetu, Kirjeldav, tavapérane, siis see
teadmine levib ka Eestisse, kuid teisalt jatab arvestamata kaebaja argumendid ja tdendid, mis
kinnitavad vaidlusaluse kaubamargi eristusvBimet ning registreeritavust teistes riikides, s.o
riikides, millistes teadmine vaidlusaluse téhise véidetava eristusvéimetuse kohta levib Eestisse.
Isegi inglise keelt koneleva (ldsuse jaoks on kaubamérk POLYDRAIN ebamé&érane ja
valjamdeldud. Selle vdite kinnituseks osundab kaebaja kaubamargi registreeringule lirimaal, kus
riigikeeleks on inglise keel. Samuti kaubamargitaotleja sidusettevottele kuuluvale Ameerika
Uhendriikide registreeringule, kus séna POLYDRAIN ei ole maaratud mittekaitstavaks osaks.

4) 9.11.2011 esitas oma I6plikud seisukohad Patendiamet, jd&des varasemate seisukohtade juurde.

Seoses viidetega Patendiameti praktikale tapsustab amet, et jadb selgusetuks, kuidas kaubamark
POLYBAG, mis on saanud kaitse hambaproteeside osas, saab kasitleda analoogiliselt
vaidlusaluse kaubamargiga. Kaubamérk POLYFIX diguskaitset ei oma. Kuna ka kaebaja ei ole
tapsustanud, miks ta loetletud kaubamarke asjakohaseks on pidanud, jd&vad viited varasemale
praktikale paljasénaliseks uldistuseks ja eksitavaks.

Komisjon alustas kaebuse suhtes I6ppmenetlust 14.11.2011.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tdendeid, leiab, et kaebus kuulub
rahuldamisele osaliselt.

Vaidlusalune kaubamérk on sdnaline tdhis ,,POLYDRAIN®, mille registreerimist on 20.06.2008
esitatud taotluses nr M200800944 taotletud klassides 6 ja 19. Klassis 6 on margitud kaubaks
metallrestid. Klassis 19 on margitud kaubad: mittemetallist ehitusmaterjalid, nimelt
poliimeerbetoonist drenaazitorud, restkanalid, erinevad &dravoolurennid, &ravoolurestid,
labivooluavad, dravoolukaevud, trapid, kaablirennid, vee-Oliseparaatoriga daravoolurennid,
aravoolukanalite vertikaalsed sisselaskepikendused pinnakuivendamiseks ja mittemetallist
aravoolukanalite ja kaablirennide osad, nimelt lukustid.

Patendiamet on 13.09.2010 otsusega keeldunud kaubamargi registreerimisest, leides, et
kaubamargi diguskaitse on vélistatud KaMS § 9 Ig 1 p-de 2, 3 ja 4 alusel.

1) KaMS 8§ 9 Ig 1 p 3 osas on Patendiamet leidnud, et kaubamérk on kirjeldav, koosnedes
ingliskeelsetest sdnadest poly (e.k pollimeer, polimeerne) ja drain (e.k dreen, kuivendustoru),
mille kombinatsioonist koosnev tdhis naitab klassis 19 loetletud drenaazitorude, dravoolurennide
ja -kanalite osas otseselt kaupade liiki, osutades sellele, et tegemist on poliimeerist drenaazitorude
ja dreenidega. Klassis 6 ja 19 loetletud restide, trappide ja lukustite osas nditab téhis kaupade
otstarvet. Drenaazitorude voOi &dravoolurennide olulisteks koostisosadeks on édravooluavad,
lukustid ja restid, sealhulgas metallrestid. Seega annab vaidlusalune tahis nimetatud kaupade osas
teavet selle kohta, et tegemist on poliimeerist drenaaZitoru koostisosadeks olevate trappide,
lukustite ja restidega. Kaebaja on leidnud, et Patendiamet on kaubamarki moodustava sdna
pbhjendamatult osadeks jaotanud ning seda ekslikult tdlkinud. Vaidlusalune kaubamérk ei koosne
sonadest POLY ega DRAIN, vaid on terviklik tahis, mida asjaomane Gldsus tajub kaubamargina,
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ehk téhisena, mis eristab taotletud kaupu teiste ettevOtete omadest. Kaebaja ei mdista, miks peaks
tarbija reaalses turusituatsioonis hakkama kaubamérki poolitama ja télkima. Méarki moodustava
sOna osadeks jaotamisel oleks voimalikud ka muu tdhendusega tdlked. Patendiamet seevastu
leiab, et margi registreerimisest tuleb keelduda, kui selle vahemalt ks vdimalikest tdhendusest
viitab kauba omadustele.

Komisjon, leiab, et Patendiameti péhjendus on Gige osaliselt. Kaubamarki tuleb ekspertiisi kaigus
hinnata terviklikult, seoses kaupadega, mille suhtes seda soovitakse kasutada, ning kooskdlas
tarbijate ja turusituatsiooniga. Lubamatu on kaubamargina registreerida tahist, mis kirjeldab
kauba liiki, omadusi v0i otstarvet; sellise tédhise kasutamine ei rahulda tarbijate vajadust eristada
kaupu neid pakkuvate ettevOtjate jargi ega taga ettevdtja konkurentidele vdimalust kasutada
sarnase kauba kirjeldamiseks samu Kkirjeldavaid sonu voi tdhiseid. Seetdttu on kaubamarki
moodustava sdna osadeks jaotamine pohjendatud, kui need osad koos voi eraldi kirjeldavad
kaubamérgiga téhistatavaid kaupu. Komisjon ndustub Patendiameti jéreldustega klassis 19
loetletud kaupade osas, lugedes kaubamirki moodustavat sona ,,POLYDRAIN®“ koosnevaks
osadest, mille tdhendus viitab kaupade kontekstis poliimeerist drenaazitorudele ilma erilise
jarelemotlemiseta. Element ,,DRAIN“ on kiillaldaselt sarnane eestikeelsele sonale 'dreen,
drenaaZ', et seda vOiksid moista viitena dravoolusiisteemile voi selle elementidele ka isikud, kes
voorkeeli ei valda. Seejuures ei oma tdhendust asjaolu, et komisjon ei pea elementi ,,POLY* Eesti
tarbija jaoks theselt poltimeerile viitavaks; tahistatava kauba — poliimeerbetoonist drenaazitorude,
restkanalite, erinevate aravoolurennide, &ravoolurestide, labivooluavade, aravoolukaevude jne —
kontekstis on tdendoline, et tarbija mdistab elementi ,,POLY“ poliimeerile kui kauba materjalile
vOi stisteemi Uhe pdhilise koostisosa materjalile, seega kauba otstarbele osutavaks.

Seevastu ei nde komisjon pdhjust, miks peaks lugema téhist kirjeldavaks klassis 6 margitud
metallrestide osas, isegi kui nende kaudne eesmark on olla kasutatud koos
poliimeerdrenaaztorudega. Nende kaupade kontekstis ei ole element ,,POLY* kisitletav
kirjeldavana, isegi kui element ,,DRAIN* seda on. Tervikuna koosneb tdhis ,,POLYDRAIN®
metallrestide osas kill kirjeldavast osast, kuid sisaldab ka mittekirjeldavat osa, mis muudab tahise
tervikuna mittekirjeldavaks, kahjustamata selle kui terviku eristusvdimet. Seega ei loe komisjon
kaubamérgi registreerimisest keeldumist KaMS § 9 1g 1 p 3 alusel klassi 6 osas p6hjendatuks.

Mingisugust tdhendust ei omista komisjon elementi ,,POLY* sisaldavate registreeringute
olemasolule, kuna iga kaubamarki ja selle kaitstavust tuleb analttsida eraldi ja terviklikult.

2) KaMS § 9 1g 1 p 4 osas on Patendiameti poolt teostatud ekspertiisi kdigus selgunud, et séna
,POLYDRAIN* on taotluses loetletud kaupadega tegelevas arisektoris tavaparaseks muutunud
termin. Ingliskeelset sGnatihendit polydrain vdi poly drain kasutavad eri ettevotjad pollimeerist
dreenide, drenaaZitorude voi &dravoolurennide tdhistamiseks. Kaebaja on leidnud esiteks, et
valjastpoolt Eestit tulenevale materjalile ei saa tavapérasuse ule otsustamisel tugineda. Teiseks
leiab ta, et viidatud allikad viitavad esmajoones just kaebaja vdi temaga seotud ettevdtjate
toodetele, mida tihistatakse kaebaja kaubamirgiga ,,POLYDRAIN®“. Patendiamet on seevastu
leidnud, et esitatud materjalid Kinnitavad selgelt vaidlusaluse sdna muutumist tavaparaseks
tahiseks loetletud kaupade osas. Materjalides on tahist kasutatud Uhes kindlas tdhenduses —
poliimeerist dreen vOi drenaaZitoru. Materjalid osutavad erinevatele ettevdtjatele, kelle seos
kaebajaga on Patendiametile teadmata. S6na polydrain kasutamine eri ettevotjate poolt Uhes
kindlas tdhenduses kinnitab, et tdéhis on muutunud tavapéraseks terminiks loetletud kaupade osas.
Seega Patendiamet leiab, et tdhis peab jdédma vabaks kasutamiseks kdigile ettevotjatele, kes antud
nimetust oma kaupade tahistamiseks vajavad.

Komisjon selgitab esiteks, et kaubamérgi diguskaitse territoriaalsus on suhteline selles mdttes, et
mingi sbna tavaparaseks muutumine ei pea toimuma samal territooriumil, kus kaubaméargile
Oiguskaitset on taotletud. Seega vdib (he isiku poolt kasutusele voetud kaubamérk muutuda
tavapéraseks terminiks ning valistada tema enda poolt sellele kaubamargile Giguskaitse saamise
uutel territooriumidel. Sellise stsenaariumi valtimiseks on v@imalik esitada igal pool, kus
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kaubamargile Giguskaitset soovitakse, Giguskaitse taotlused theaegselt voi prioriteetse taotluse
alusel prioriteeditahtaja jooksul. Ka varasema vélismaise registreeringu alusel Giguskaitse
taotlemisel (telle quelle, toostusomandi Giguste Pariisi konventsiooni artikkel 6quinquies) saab
keelduda diguskaitse andmisest téhise tavaparasuse alusel. Teadaolevalt ei ole kaebaja esitanud
taotlust ei prioriteedi ega varasema valismaise registreeringu alusel.

Komisjon juhib téhelepanu sellele, et Patendiamet on tuvastanud téhise tavaparasuse kaupade
'poliimeerist dreen voi drenaazitoru' suhtes. Tavapidrasus tuleb tuvastada kaupade suhtes, mille
tahistamiseks kaubamérga registreerimist on taotletud, kuigi tahis ei pea neid kaupu kirjeldama
(Euroopa Kohtu 4.10.2001 eelotsus Merz & Krell GmbH & Co (C-517/99), p 21). Komisjon
jareldab, et tuvastatud ei ole vaidlusaluse kaubamargi tavaparasus védhemalt klassis 6 nimetatud
metallrestide osas, kuid vOimalik ka, et muude klassis 19 mérgitud kaupade, v.a polimeerist
dreenid ja drenaazitorud, osas. Seetdttu peab komisjon pohjendatuks kaebus rahuldada KaMS § 9
Ig 1 p 4 osas klassi 6 suhtes ja klassi 19 osade kaupade suhtes, kuna vajalik on tdendite taiendav
kogumine ja hindamine Patendiameti menetluses.

3) KaMS § 9 1g 1 p 2 osas on Patendiamet leidnud, et tahisel polydrain kui kauba liiki ja otstarvet
naitava teabena kasutuses oleval tahisel puudub eristusvdime; selle abil ei ole véimalik eristada
uhe ettevdtja kaupu teise ettevotja samaliigilistest kaupadest. Marki vaadates ei teki tarbijal seost
kindla ettevGtjaga. Seega leidis Patendiamet oma keeldumisotsuses, et Uksnes selline sdnaline
tahis ilma taiendava eristava elemendita ei suuda tdita KaMS 8-s 3 sétestatud kaubamargi
funktsiooni ega ole seetdttu kaubamargina registreeritav. Kaebaja on olnud seisukohal, et
vaidlusalune kaubamérk on eristusvdimeline téhis taotletud kaupade suhtes, see ei ole Eesti
tarbija jaoks klassis 6 ja 19 taotletud kaupade suhtes kirjeldav ning ei ndhtu, et see oleks
muutunud tavaparaseks tahiseks heauskses é&ripraktikas. Vaidlustatud kaubamérgi ndol on
tegemist ebaloomulikult kokkuliidetud sdnade kombinatsiooniga, milline tervikuna ei anna Eesti
tarbijale informatsiooni taotletud kaupade suhtes. Kaubamargi eristusvdime olemasolu on kaebaja
tdendanud viidetega sama vOi sarnase kaubamargi registreeringutele teistes riikides, samuti
sarnaste kaubamarkide registreeringutega Eestis. Patendiamet omakorda on leidnud, et t&his on
kill vodrkeelne, kuid inglise keel on (ks enim kasutatavatest ja arusaadavatest vdorkeeltest,
ilmselgelt mdistab Eesti tarbija vaidlusaluse sdnauhendi tahendust. Tahise moodustavad sénad
vBimaldavad tarbijal otseselt tajuda loetletud kaupade liiki ja otstarvet. Seega ei ole p6hjendatud
eeldus, et kaupa Kirjeldav teave saab toimida kaubamaérgina juhul, kui ta on esitatud
registreerimiseks ingliskeelsena. Tdendiks toodud registreeringute osas margib Patendiamet, et
need ei moodusta pretsedente, millest ldhtudes vaidlusalune kaubamérk kuuluks automaatselt
registreerimisele v8i omaks eristusv@imet. Samuti juhib Patendiamet tahelepanu mitmete esitatud
naidete asjakohatusele.

Komisjon ndustub Patendiametiga selles, et iga kaubamarki tuleb kasitleda individuaalselt,
arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Varasemad registreeringud ei moodusta pretsedente,
millest tuleneks thelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid (pimedalt) jargida voi
millega teiselt poolt voiks ilma tldistamata argumenteerida vordset kohtlemist ndudes. KaMS ei
vOimalda ka anda t&hisele Giguskaitset teiste riikide ametite otsuste alusel, kaubamargi
registreerimine teistes riikides ei ole margi registreerimise aluseks Eestis. Samuti on komisjon
ndus Patendiametiga selles osas, mis puudutab ingliskeelse kaubamargi automaatse eristusvdime
olemasolu eelduse puudumist. lga registreerimiseks esitatud kaubamarki, olgu need eesti- voi
vOOrkeelsed, saab ja tuleb eristusvdime puudumise valistamiseks individuaalselt kontrollida, et
tdhis saaks téita kaubamdargi funktsiooni — eristada Uhe ettevdtja kaupu teiste ettevotjate
samaliigilistest kaupadest.

Komisjon ei ndustu aga Patendiametiga selles osas, mis puudutab vaidlusaluse kaubamargi

eristusvdime puudumist. Patendiamet on eristusv6ime puudumise pdhjendusena esile toonud

Uksnes kaubamargi Kirjeldavuse ja tavaparasuse, lisamata tdiendavaid pdhjendusi sellele, miks

kaubamark on eristusvdimetu. Kuna komisjon on eelnevalt leidnud, et kaubamérk ei ole kirjeldav

klassi 6 kaupade osas ning kaubamargi tavapdarasus on tdendatud vaid osade klassi 19 kaupade
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osas, on Patendiameti seisukoht kaubamérgi eristusvdime puudumise kohta kaotanud aluse.
Seega leiab komisjon, et KaMS 8 9 1g 1 p 2 osas tuleb kaebus téielikult rahuldada.

Tulenevalt eeltoodust, vottes aluseks TOAS § 61 1g1ja2jaKaMS §91g1p-d2,3ja4d, §411g
3 ja 4, komisjon

otsustas:
1. kaebus rahuldada:

- KaMS § 9 1g 1 p 2 osas taielikult,

- KaMS § 9 Ig 1 p 3 osas klassi 6 suhtes ning

- KaMS § 9 Ig 1 p 4 osas klassi 6 suhtes ja klassi 19 kaupade, v.a polimeerist dreenid voi
drenaazitorud, suhtes.

Ulejaanud osas jatta kaebus rahuldamata;

2. tuhistada Patendiameti 13.09.2010 otsus nr 7/M200800944 kaubamirgi ,,POLYDRAIN¢
registreerimisest keeldumise kohta ja kohustada Patendiametit jatkama menetlust
komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;

3. tagastada kaebajale tasutud riigil6iv 1/2 osas.

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

Kui kaebust Harju Maakohtusse ei ole esitatud, joustub komisjoni otsus kolme kuu moddumisel otsuse
avaldamisest ja kuulub taitmisele.

Kui kaebus Harju Maakohtusse esitatakse, kuid kohus ei vOta seda menetlusse, jatab kaebuse labi
vaatamata vOi I6petab menetluse otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumadruse
joustumise hetkest, kui kohtuméaérusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

R. Laaneots

P. Lello
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