MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 636-0

Tallinnas, 17. jaanuaril 2006. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Priit Lello
ning Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses 1ébi vilismaise juriidilise isiku Société
des Produits Nestlé S.A., aadress: Avenue Nestl¢ 55, Vevey CH-1800, Sveits poolt esitatud

kaebuse Patendiameti otsuse vastu registreerida piiranguga kaubamirk La Cremeria +
kuju (rahvusvaheline registreering nr 736655) klassis 30.

Asjaolud ja menetluse kéik

Patendiamet otsustas 24.10.2002. a (otsus nr 7/R200002153) registreerida Société des
Produits Nestlé¢ S.A. kaubamirgi La Cremeria + kuju (rahvusvahelise reg nr 736655)
piiranguga, mis seisnes sona La Cremeria mittekaitstavaks osaks maddramises. Oma otsust
pohjendab Patendiamet jargmiselt:

Kaubamaérgiseaduse (edaspidi KaMS — siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a
kehtinud kaubamérgiseadusele, kui ei ole maérgitud teisiti) §7 1g1 p3 kohaselt ei
registreerita kaubamdrke, mis koosnevad iiksnes kaupade vdi teenuste liiki, kvaliteeti,
hulka, otstarvet, viartust, geograafilist péritolu, kaupade tootmise vdi teenuste osutamise
aega vOi1 kaupade vOi teenuste teisi omadusi niitavatest tdhistest vOi1 andmetest voi
eelnimetatud téhistest voi andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

Sona La Cremeria tdhendab itaalia keeles piimabaari, piimakauplust, kauplust, kus
miiiiakse piima ja kooretooteid, maiustusi, kiilmutatud ja muid toidukaupu (sonastikud
Dizionario Garzanti, Babylon online). Seetdttu sona La Cremeria niitab kaupade liiki,
andes informatsiooni, et tegemist on toidukaupadega.

Taotleja on leidnud, et kuna kaupade loetelus puuduvad piim ja piimatooted, siis ei saa
sona La Cremeria nididata loetelus esitatud kaupade liiki. Kuid ei ole vilistatud, et
kaupluses, kus miiliakse esmajoones piimatooteid vOi esmajoones leivatooteid ei voi
miiiigil olla ka teisi toidukaupu. Kaubamirgi alusel, mis sisaldab sdna piimapood vdi
piimabaar, eeldab tarbija tdendoliselt, et selle mérgiga tdhistatakse toidukaupu, mitte
nditeks tehnikakaupu voi jalatseid. Vastavalt itaalia-itaalia seletavale sdnaraamatule
Dizionario Garzanti on La Cremeria kauplus, kus lisaks piimatoodetele miitiakse ka
maiustusi, magusaid tooteid, kiilmutatud tooteid jne. Seega on kaubamaérgi loetelus esitatud
tooted traditsiooniliselt miiiigil sellises kaupluses ning sona La Cremeria niitab nende
toodete osas kaupade liiki.

La Cremeria tdhendab lisaks kauplusele ka piimabaari. Nii nagu niiteks kohvikutes ei
pakuta liksnes kohvi, ei pakuta ka piimabaaris iiksnes piima. Sona La Cremeria niitab
kaupade liiki toodete osas, mis on tavapéraselt miiiigil sellises kaupluses vdi mida
tavapéaraselt pakutakse sellises baaris.

Taotleja on viidanud, et itaaliakeelne sona La Cremeria ei pruugi olla arusaadav
enamusele Eesti tarbijatest ning ei saa seetdttu osutuda kaupade liiki néditavaks. KaMS § 7
lg 1 p3 on mdeldud esmajoones teiste ettevotjate huvide kaitseks. Kaupade liigile osutuv
tdhis on oma kaupade kirjeldamiseks ning nende kohta info edastamiseks vajalik teistele
ettevotjatele. Isegi kui Eesti tarbija ei saa aru sdna La Cremeria tdhendusest, ei oleks
oiglane olukord, kus selle sdna kasutamiseks ainudiguse andmine iihele ettevotjale saaks
oma tegevuse laiendamisel ja kaubamérgi registreerimisel takistuseks monele teisele Itaalia
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péritolu ettevotjale, kes samuti soovib dra maérkida, et tegemist on sellises kaupluses voi
baaris miilidavate toodetega. Seega ei ole tihis La Cremeria klassis 30 kaubamirgina
registreeritav.

KaMS § 7 1g 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamérke, mis koosnevad tiksnes tdhistest
vOi andmetest, mis on muutunud tavapiraseks keelekasutuses nende kaupade ja teenuste
osas, mille tdhistamiseks kaubamaérki kasutatakse, voi majandus- ja dritegevuses.

Sona La Cremeria tdhendusega piimabaar, piimakauplus on muutunud toidukaupade osas
tavapéraseks ja selle sona kasutamise kohta leidub niiteid internetis, nt internetiaadressid
http://lacremeria.8m.com/;

http://www.lacremeria.it/;

http://www.carunar.it/La Cremeria.htm;

http://www.cremerialattaio.it/gluten.htm;

http://www.webhousemessina.com/calabria.htm;
http://bonifacio.reggionet.it/database/urp/cavrigo.nsf/pagine/82C759F684EDD92CC12568
BA0048B721?0penDocument.

Taotleja on leidnud, et tdnapdeval ei ole enam olemas spetsiaalseid piimakauplusi. Kuid
isegi kui tdnapdeval ei ole enam levinud kauplused, kus miiliakse ainult iihte liiki
toidukaupu, ei tdhenda see siiski, et toidukaupluse nimetused nagu niiteks piimapood,
saiapood, leivapood, lihapood funktsioneeriksid kaubamérgina. Samuti ei saa véita, et
kaupluste spetsialiseerumine miiligi osas on tdiesti kadunud. On siiski olemas kauplusi, kus
miitiakse esmajoones piimatooteid voi maiustusi voi lihatooteid. Naiteks Eestis ,,Leiburi®
kauplus, kus miiiiakse esmajoones leiva-, pagari- ja kondiitritooteid, ,,Kalevi* kauplus, kus
miiliakse maiustusi. Isegi kui tdnapdeval on rohkem levinud universaalsed kauplused, kus
miiiiakse koiki tooteid, viitavad sellised tdhised nagu piimapood, saiapood, leivapood,
lihapood ikkagi vaid toidukaupade tavapérasele miiligikohale ega funktsioneeri
kaubamérgina, mis voimaldaks identifitseerida konkreetse ettevotja kaupu.

Toidukaupade miiligikohtade nimetused nagu piimapood, saiapood, leivapood, lihapood on
muutunud toidukaupade valdkonnas tavapiraseks. Samuti on tihised nagu baar, restoran,
kohvik, kus pakutakse toidukaupu, muutunud nende kaupade osas tavapiraseks.
Kohvikutes ei pakuta iiksnes kohvi vaid ka muid tooteid. Sama kehtib piimabaari kohta.
Taotleja on mdrkinud, et sona La Cremeria ei ole muutunud tavapiraseks Eesti turul ning
leidnud, et kuna Eesti KaMS reguleerib kaubamairkide registreerimist Eesti territooriumil,
siis tuleks tdhise tavapdrasust hinnata iiksnes Eesti ulatuses. KaMS § 7 1g 1 p 4 ei sitesta,
et tdhis peab olema muutunud tavapiraseks nimelt Eestis. Kaubamérgi territoriaalne ulatus
tdhendab seda, et Eesti kaubaméirgiseadus vOimaldab reguleerida kaubamérkide
registreerimist ja kasutamist Eestis ning mitte mdnes teises riigis. See ei tdhenda aga, et
koik tavapérased voi kirjeldavad tdhised, mis on muutunud tavapéraseks teistes riikides ja
veel mitte Eestis, peavad olema Eestis registreeritavad. Koikide riikide
kaubamirgiseadused on territoriaalse ulatusega ning iihe riigi KaMS ei saa rakendada
teises riigis. Majandus-, kaubandus- ja &risuhetes ei ole riigid isoleeritud, vaid omavahel
tihedas suhtlemises. Seetottu arvestatakse ekspertiisis ka iildiselt olukorda majandus- ja
aritegevuses teistes riikides, mitte iiksnes oma riigi territooriumil. Oma tegevuse
laiendamisel ja mirkide registreerimisel ei tohiks ettevotjaile takistuseks saada tavapidraste
ja/voi kirjeldavate tihiste sisaldumine kaubamérkides.

Vastavalt KaMS § 7 lg3 loetakse KaMS §7 lg1 p2, 3, 4 vdi 5 nimetatud tdhise
kasutamisel kaubamérgi koosseisus see tdhis kaubamérgi mittekaitstavaks osaks.

Lihtudes eeltoodust ja KaMS § 7 Ig1 p3 ja 4, §7 1g3 ning § 12 1g 6 alusel vottis
Patendiamet vastu kaubamirgi La Cremeria + Kkuju registreerimise piiranguga otsuse,
médrates sona La Cremeria kaubaméargi mittekaitstavaks osaks.
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Sveitsi iiriiihingu Société des Produits Nestlé S.A. kaebus

23.12.2002. a esitas Sveitsi driiihing Société des Produits Nestlé S.A. (keda esindab
patendivolinik Jiiri Kéosaar) toostusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse, milles palus
tilhistada Patendiameti otsuse rahvusvahelise kaubamirgi La Cremeria + kuju
registreerimise kohta osas, mis puudutab sona La Cremeria mittekaitstavaks osaks
midramist ning teha Patendiametile ettepanek rahvusvaheline registreering nr 736655
uuesti ldbi vaadata ja teha uus otsus.

19.03.2003. a lisas kaebuse esitaja sellele kaebusele kirjaliku selgituse koos tdenditega.
Kaebuse esitaja on seisukohal, et Patendiamet on kdesoleval juhul ebadigesti kohaldanud
KaMS § 71g 1 p3ja4, §71g3 ning § 12 g 6°, kuna sdna La Cremeria mittekaitstavaks
osaks madramise aluseid ei esine.

Patendiamet leidis, et sona La Cremeria, mis itaalia keeles tihendab piimakauplust voi
piimabaari, nditab iihelt poolt kaupade liiki (KaMS § 7 lg 1 p 3) ning teisalt on muutunud
tavapéraseks toidukaupade osas (KaMS § 7 1g 1 p 4).

Kaubad, mis on holmatud rahvusvahelise registreeringuga nr 736655, on jargmised:
Chocolate products [Sokolaaditooted], confectionery [maiustused], pastry goods
[kondiitritooted], cakes [koogid], pastries [kondiitritooted], ices [jddtis], desserts made
from vegetable products and other desserts based on serials [taimsetest produktidest
valmistatud magustoidud ning muud teraviljasaadustel baseeruvad magustoidud],
puddings /pudingid]; edible ice [toidujdid], products for preparing edible ices [tooted
toidujdd valmistamiseks], all the above goods containing cream [koik eelnimetatud koort
sisaldavad tooted]; coffee [kohv], coffee extracts and preparations made from coffee
[kohviekstraktid ja kohvist valmistatud tooted],; coffee substitutes and artificial coffee
extracts [kohvi aseained ja kohvi aseainete ekstraktid]; tea [tee], tea extracts and
preparations made from tea [tee-ekstraktid ja teest valmistatud tooted]; cocoa and cocoa-
based preparations [kakao ja kakao baasil valmistatud tooted], sweet goods [kompvekid];
sugar [suhkur]; natural sweeteners [looduslikud magusained]; bakery goods
[pagaritooted], bread [leib], yeast [pdrm], biscuits [kiipsised]; honey and honey
substitutes  [mesi ja  meeasendajad];  breakfast cereals [teraviljasaadused
hommikuséogiks], rice [riis], pasta [makaronitooted], foodstuffs made with rice, flour or
wheat, also in the form of prepared dishes [7iisi, jahu voi nisuga valmistatud toiduained, sh
valmisroogadena],; sauces [kastmed]; products for flavoring or seasoning foodstuffs
[lohna- ja maitseained toiduainetes kasutamiseks], salad creams and dressings
[salatikoored ja -kastmed], mayonnaise [majonees].

Kaebuse esitaja on seisukohal, et isegi kui eeldada, et sona La Cremeria teadvustatakse
laialdaselt kui piimakauplust vdi piimabaari, ei oleks see sdna sellegipoolest kaupade liiki
nditav ega tavapdrane taotletavate kaupade osas.

Piimakauplus/piimabaar voiks olla ehk tavapérane ja/voi liiki nditav teenustel klassides 35
(nt piimakaupluse pidamine, jaemiiligiteenused) ja 43 (nt baariteenused), kuid ei ole seda
tihegi klassi 30 kauba osas, mis on nimetatud rahvusvahelise registreeringus nr 736655.
Patendiamet on pohjendanud sona La Cremeria mittekaitstavaks osaks méaramist iiksnes
sellega, et ei ole vilistatud, et piimakaupluses voidakse miitia ka teisi toidukaupu. Samuti
vdidab Patendiamet, et toidukaupade miitigikohtade nimetused nagu piimapood, saiapood
jne on muutunud tavapiraseks. Samas, isegi kui see on nii, olekski piima- vdi saiapood
tavapdrane just vastavate miiligikohtade tdhistusena ja mitte nende kaupade tdhistusena,
mis on nimetatud kaebaja rahvusvahelises registreeringus. Tuleb mérkida, et Patendiameti
otsusest ei ndhtu, et Patendiamet iildse oleks siitivinudki rahvusvahelises registreeringus nr
736655 maérgitud kaupadesse. Patendiamet ei ole esitanud mitte iihtegi argumenti voi




tdendit selle kohta, miks peaks spetsialiseerunud piimapoes/piimabaaris olema miiiigil nt
leib, pdrm, mesi jne, vaid on iiksnes kokkuvodtvalt konstateerinud, et piimakaupluses
voidakse miiiia mitmeid toidukaupu. Asjaolu, et piimakaupluses voi piimabaaris voidakse
miiiia tlalnimetatud kaupu, ei muudakski aga iseenesest seda sOna tavaparaseks/liiki
nditavaks nende konkreetsete kaupade jaoks. KaMS §7 Ilg1 p3 ja 4 on voimalik
kohaldada iiksnes siis, kui neist sétetest tulenev esineb vahetult taotletavate kaupade puhul.
Siinjuures juhib kaebuse esitaja tdhelepanu ka sellele, et sdonaline kaubamirk La Cremeria
on registreeritud klassis 30 kaubale “jddtised” isegi Itaalias (Lisa 1). Seega on sdna La
Cremeria peetud kaitstavaks klassi 30 kaupadel isegi riigis, kus see sdna saab iiheselt olla
moistetav kui “piimakauplus”/“piimabaar”. Pohjendamatu oleks asuda teistsugusele
seisukohale Eestis, kus sona La Cremeria sarnaseid assotsiatsioone ei tekita.

Kaebuse esitaja rohutab, et ka juhul, kui kusagil mujal (nditeks Itaalias) voiks olla
pohjendatud sona La Cremeria pidamine taotletavate kaupade osas liiki
nditavaks/tavapdraseks, ei esine need asjaolud Eestis. KaMS §7 Igl p3 voi 4
kohaldamine oleks oOigustatud iiksnes juhul, kui Eestis elavad isikud peaksid sona La
Cremeria kaupade liiki nditavaks/tavapéraseks téhiseks, s.t registreerimisest keeldumise
(mittekaitstavaks osaks midramise) alused peavad olemas olema Eesti territooriumil. See
KaMS § 7 1g 1 p 3 ja 4 sonaselgelt véljaiitlemata printsiip tuleneb kogu kaubamairgiseaduse
mottest (vt KaMS §-d 1 - 3, §5 Igl, §37). Samuti tuleneb nimetatud pdohimdte
kaubamirkide diguskaitse territoriaalsest iseloomust — kui kaubamérkide diguskaitse ei
peaks olema seotud konkreetsete riikide territooriumitega, puuduks vajadus registreerida
tihte kaubamérki eri riikides eraldi. Piisaks iihest n6 “lilemaailmsest” kaubamargist, mille
registreerimiseks saaks esitada taotluse nn “Maailma Patendiametile” ning millisel juhul
taotlus rahuldataks kas kogu maailma ulatuses voi lildse mitte.

Oma otsuses on Patendiamet KaMS § 7 Ig 1 p 3 seoses pelgalt sedastanud, et “la cremeria”
itaalia keeles tdhendab piimakauplust/piimabaari, jdttes aga pdhjendamata ja tdendamata,
kas sellisena késitleb seda sona ka valdav elamus Eesti territooriumil elavatest isikutest.
KaMS § 7 1g 1 p 4 késitledes on Patendiamet otse vélja 6elnud, et Patendiameti arvates ei
pea tihis olema muutunud tavapiraseks nimelt Eestis, kuna seda KaMS § 7 lg1 p 4 ei
sitesta. Sellest seisukohast nédhtub, et Patendiamet on kaubamérgiseadust valesti
tolgendanud. Vastupidi — kuna KaMS ei sdtesta, et nt kaubamirgi tavapdrasuse hindamisel
saab vOi tuleb arvesse voOtta tavapdrasust ka viljaspool Eestit, siis on vdimalik neid
asjaolusid hinnata iiksnes Eesti olukorrast ldhtuvalt. Seaduse selline sisu on ka tiiesti
arusaadav ning Oige, kuna kaubamérgi registreerimine Eestis annab ainudiguse kasutada
kaubamérki samuti ainult Eestis ning mitte muudes riikides, kus tdhis vdib-olla tdesti
tavapérane on (voi kus esinevad muud KaMS § 7 Ig 1 sétestatud asjaolud).

Kaebuse esitaja eespool juba mairkis, et taotletavate kaupade osas ei oleks ka sdnad
“piimakauplus” voi “piimabaar” Eestis nende kaupade liiki nditavad voi tavapidrased.
Ammugi siis mitte ei ole sdna “la cremeria” taotletavate kaupade osas Eestis kaupade liiki
nditav vOi tavapdrane. Koik Patendiameti argumendid pdhinevad sdna “la cremeria”
tadhendusele itaalia keeles. Samas on Patendiamet jitnud arvestamata asjaoluga, et Eesti
elanikkonna hulgas ei ole itaalia keele oskajate hulk arvestatavalt suur. Patendiamet ei ole
ka esitanud iihtegi tdendit, mis vdiks kinnitada, et see nii on, vaid hoopis ise modnab
otsuses, et Eesti tarbija ei pruugi aru saada La Cremeria tihendusest. Seega ei ole
voimalik véita, et Eesti tarbijate seas secostub sdna “la cremeria” eestikeelse sOnaga
“piimakauplus” voi “piimabaar”. KaMS § 7 toodud sitete kohaldamiseks peab kaubamark
voi selles sisalduv téhis olema otse ja iiheselt seotud {ihe voi mitme diguskaitset vélistava
asjaoluga. Tosiasi, et vOoOrkeelsetele sOnadele on vdimalik leida eestikeelseid vasteid
sOnaraamatutest, ei tdhenda veel, et konkreetne voorkeelne sona ise vastaks KaMS § 7
sdtestatud kriteeriumitele. Ei ole pohjust pidada niiteks kauba liiki nditavaks sona, mis



Eesti keeles midagi ei tdhenda ja mis selliseid (s.o kauba liiki nditavaid) assotsiatsioone ei
tekita. Kui vastavat keelt Eestis ulatuslikult ei rddgita ja sellest aru ei saada, on
pohjendamatu KaMS § 7 kohaldamine. Vaevalt, et ka Itaalias koheldaks nt sdnalise
kaubamirgi “PIIM” registreerimisel piimatoodetele, kuna seal (erinevalt Eestist) see sona
el tdhenda midagi.

Arvestades itaalia keele véhest levikut Eestis, on pdhjendamatu arvata, et Eesti tarbijad
tajuvad sona La Cremeria kui (mistahes) kaupade liiki néitavat tdhist. Seetottu ei saa sdna
La Cremeria diguskaitse alla jatmine olla vastuolus KaMS § 71g 1 p 3.

Samadel pohjustel puudub kdesoleval juhul igasugune vastuolu KaMS § 7 1g 1 p 4, kuna
sona La Cremeria ei ole muutunud tavaparaseks Eesti turul. Siinjuures tuleb mérkida, et
Patendiamet ongi kirjutanud iliksnes sona La Cremeria muutumisest tavapéraseks kaupade
osas. Samas ei saa pelgalt tavapérasus isegi tdendatuse korral olla iihelgi juhul KaMS § 7
lg 1 p 4 kohaldamise aluseks — KMS § 7 1g 1 p 4 kohaselt on ndutav, et kaubamérk on
muutunud tavapdraseks keelekasutuses vastavate kaupade/teenuste osas.

Patendiamet ei ole esitanud mitte iihtegi tdendit selle kohta, et sona La Cremeria oleks
kasvoi mone taotletava kauba osas muutunud Eestis keelekasutuses tavapiraseks. Et aga
sona La Cremeria ¢i ole Eestis (keelekasutuses) tavaparane ei taotletavate kaupade ega ka
millegi muu osas, kinnitab muuhulgas nditeks asjaolu, et Eesti suuremad interneti
otsingumootorid (NETI ja Eesti WWW Wirk) ei anna paringule “cremeria” iihtegi vastet.
Tuleb tunnistada, et tegelikult ei ole tdendatud ka see, et sona La Cremeria oleks
tavapdrane keelekasutuses véljaspool Eestit — Patendiameti poolt mdnede iiksikute
vélismaiste veebilinkide esitamine ei anna veel kuidagi alust pidada sona La Cremeria
tavapiraseks likskoik kus maailma punktis.

Patendiamet on oma otsuses ka markinud, et tuleb arvestada olukorda mitte iiksnes oma
riigi territooriumil ning et oma tegevuse laiendamisel ja mirkide registreerimisel ei tohiks
ettevotjaile takistuseks saada tavapidraste ja/voi kirjeldavate tdhiste sisaldumine
kaubamirkides. Kaebuse esitaja omalt poolt soovib juhtida tdhelepanu sellele, et teiste
ettevotjate huvisid ei saa kuidagi kahjustada see, et konkreetses riigis on registreeritud
kaubamairk, mis ei ole selles riigis ei tavapdrane, kaupade liiki nditav vms. Teistel
ettevotjatel ei ole alust eeldada, et mingi tdhis, mis on niiteks keelekasutuses tavapirane
voi kaupade liiki nditav mdnes teises riigis, on seda tingimata ka Eestis. Nii ei ole ka Eesti
ettevotjail alust eeldada, et Eestis piimatoodete liiki nditav sona “PIIM” ei voiks monel
pool mujal olla registreeritud kaubamaérgina.

Samuti mérgib kaebuse esitaja, et isegi kui apellatsioonikomisjon ei peaks ndustuma
(koigi) eespool esitatud argumentidega, tuleb kédesoleval juhul kohaldada t66stusomandi
kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6 quinquies tulenevat ftelle quelle printsiipi. Pariisi
konventsiooni artikli 6 quinquies A(1) kohaselt peab teistes liidu litkmesriikides iga
kaubamérgi kohta, mis on nduetekohaselt péritoluriigis registreeritud, lubada taotlusi
esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu ta on (telle quelle), tingimustel, mis on
artiklis 6 quinquies esitatud. Vastavalt artikli 6 quinquies punktile B 2) vdib kaubamarkide
registreerimise tagasi liikata voi kehtetuks tunnistada ainult juhul, kui méarkidel puuduvad
taielikult eristustunnused vOi nad koosnevad ainult mérkidest voi tdhistest, mis voivad
kaubanduskéibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, péritolukoha voi
valmistusaja méirkimiseks vOi mis on saanud iildkasutatavaks igapdevases keeles voi
ausates ja piisivates kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse.

Kaebuse esitaja nimele on tema piritoluriigis (Sveitsis) registreeritud kaubamérk La

Cremeria + kuju (reg nr 470058), mis on iihtlasi rahvusvahelise registreeringu nr 736655
alusregistreering (Lisa 2). Kédesoleval juhul taotleb kaebaja kaubamérgile La Cremeria +
kuju diguskaitset Eesti Vabariigis, mistottu peab Pariisi konventsiooni artikkel 6 quinquies



punktist B 2) tulenevalt hindama seda, kas sdona La Cremeria niitab kaupade liiki voi on
igapdevases keeles tavapirane just nimelt Eestis.

Kuna sona La Cremeria ei nidita Eestis kaupade liiki ega ole Eestis keelekasutuses
tavapdarane — ning seda ei ole Patendiamet tegelikult vditnudki, — on sdna La Cremeria
mittekaitstavaks osaks midramine vastuolus ka Pariisi konventsiooni artikliga 6 quinquies

ning kaubamirk La Cremeria + Kkuju tuleb registreerida ilma sdona La Cremeria

mittekaitstavaks osaks méddramiseta.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes KaM$ § 35 Ig 3' Société des Produits Nestlé S.A.
palub tiihistada Patendiameti otsuse rahvusvahelise kaubamirgi La Cremeria + kuju
Eestis registreerimise kohta osas, mis puudutab sona La Cremeria mittekaitstavaks osaks
médramist ning teha Patendiametile ettepanek rahvusvaheline registreering nr 736655
uuesti 14bi vaadata ja teha uus otsus.

Lisad:

1. Itaalia kaubamérgitunnistus nr 530451 koos tdlkega eesti keelde;

2. Sveitsi kaubamirgitunnistus nr 470058 koos tdlkega eesti keelde.

Patendiameti 27.11.2004. a vastulause kaebuse nr 636 kohta

Patendiamet mérgib, et Société des Produits Nestlé S.A esitas 23.12.2002. a to6stusomandi
apellatsioonikomisjonile kaebuse Patendiameti 24.10.2002. a kaubamérgi La Cremeria +
kuju registreerimise otsuse nr 7/R200002153 peale klassis 30, millega maéédrati
mittekaitstavaks sona La Cremeria.

KaMS § 7 1g 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamirke, mis koosnevad iiksnes kaupade
voi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, véirtust, geograafilist paritolu, kaupade
tootmise vOi teenuste osutamise aega vOi kaupade voi teenuste teisi omadusi nditavatest
téhistest voi andmetest vOi eelnimetatud tdhistest voi andmetest, mida pole oluliselt
muudetud.

KaMS § 7 1g 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamérke, mis koosnevad tiksnes tdhistest
vOi andmetest, mis on muutunud tavapéraseks keelekasutuses nende kaupade ja teenuste
osas, mille tdhistamiseks kaubamarki kasutatakse, voi majandus- ja dritegevuses.
Patendiamet leiab, et sona La Cremeria tihendab itaalia keeles piimabaari, piimakauplust,
kauplust, kus miiiiakse piima- ja kooretooteid, maiustusi, kiilmutatud tooteid ja muid
toidukaupu. SeetOttu niitab sona La Cremeria kaupade liiki, andes informatsiooni, et
tegemist on toidukaupadega. Sona La Cremeria tdhendusega piimabaar, piimakauplus on
muutunud toidukaupade osas tavapéraseks (vt Patendiameti 24.10.2002.a otsus nr
7/R200002153).

Kaebuse kohaselt voiks olla piimakauplus/piimabaar ehk tavapédrane ja/voi liiki niitav
teenustel klassides 35 (nt piimakaupluse pidamine, jaemiiligiteenused) ja 43 (nt
baariteenused), kuid ei ole seda iihegi klassi 30 kauba osas, mis on nimetatud
rahvusvahelises registreeringus nr 736655.

Patendiamet on oma 24.10.2002. a otsuses selgitanud, et tulenevalt sona tdhendusest niitab
sona La Cremeria kaupade liiki, andes informatsiooni, et tegemist on toidukaupadega. Ei
ole vilistatud, et kaupluses, kus miiliakse esmajoones piimatooteid v3i esmajoones
leivatooteid ei voi olla miiiigil ka teisi toidukaupu. Kaubamérgi alusel, mille tdhendus on
piimapood v0i piimabaar, eeldab tarbija tdendoliselt, et selle mairgiga tdhistatakse
toidukaupu, mitte niiteks tehnikakaupu voi jalatseid. Vastavalt itaalia-itaalia seletavale
sOnaraamatule Dizionario Garzanti on La Cremeria kauplus, kus lisaks piimatoodetele
miitiakse ka maiustusi, magusaid tooteid, kiilmutatud tooteid jne. Seega on kaubaméirgi
loetelus esitatud tooted traditsiooniliselt miiiigil sellises kaupluses ning sdna La Cremeria
nditab nende toodete osas kaupade liiki.




Kaebuses juhitakse téhelepanu, et sdnaline kaubamirk La Cremeria on registreeritud
klassis 30 kaubale “jadtised” Itaalias.

Patendiamet mirgib, et ei ole teada kaubamirgi La Cremeria registreerimise diguslikud
alused Itaalias. Me ei tea, kas sealsed kaubamérgidigusi reguleerivad aktid sétestavad
mittekaitstava osa médramise erinevalt Eesti Vabariigi kaubamirgiseadusest (kehtis kuni
30.04.2004. a), mille kohaselt teatud tingimuste esinemise korral on Patendiametil
kohustus ekspertiisi tulemusena méiérata teatud sOna vOi sdnade kombinatsioon
mittekaitstavaks. Samuti vOis antud kaubamirgi registreerimise aluseks olla ildtuntus,
millest tingituna oli kaubamirk La Cremeria Itaalias registreeritav.

Kaebuse kohaselt on arvestades itaalia keele vihest levikut Eestis pohjendamatu arvata, et
Eesti tarbijad tajuvad sona La Cremeria kui kaupade liiki niitavat tdhist. Seetottu ei saa
sona La Cremeria Giguskatise alla jatmine olla vastuolus KaMS § 7 1g 1 p 3. Samadel
pohjustel puudub igasugune vastuolu KaMS § 7 1g 1 p 4, kuna sona La Cremeria ¢i ole
muutunud tavapdraseks Eesti turul.

Patendiamet leiab, et ei ole oluline, et Eesti tarbija ei pruugi aru saada La Cremeria
tadhendusest.  Selle liiki nditava termini kasutamise piiramine Eestis piirab
ettevotlusvabadust. Otsuse kohaselt on KaMS § 7 1g 1 p 3 modeldud esmajoones teiste
ettevotjate huvide kaitseks. Isegi kui Eesti tarbija ei saa aru sona La Cremeria
tdhendusest, ei oleks diglane olukord, kus selle sdna kasutamiseks ainudiguse andmine
tihele ettevotjale saaks oma tegevuse laiendamisel ja kaubamirgi registreerimisel
takistuseks modnele teisele Itaalia péritolu ettevdtjale, kes samuti soovib dra mairkida, et
tegemist on sellises kaupluses v0i baaris miilidavate toodetega. Eelnev podhjendus on
laiendatav ka KaMS §7 lg1 p4, sest mdlemad Sigusnormid on oma struktuurilt ja
tilesehituselt samad. See tdihendab, et teatud konkreetsete tingimuste olemasolu korral ei
ole kaubamirk registreeritav ning sealjuures ei esine eraldiseisvat nduet tingimuste
sidustamisega Eesti Vabariigi territooriumiga.

Seoses eeltooduga on Patendiameti otsus KaMS § 7 1g 1 p 3 ja 4 territoriaalse kehtivuse
laiendamise kiisimuses Eesti Vabariigist viljapoole seaduspirane ja leidnud pdhjendamist
nii kdesolevas seisukohas kui ka Patendiameti 24.10.2002. a otsuses.

Seoses eelnevaga ei ole Patendiamet kohustatud esitama tdendeid, et sona La Cremeria
oleks kasvdi mone taotletava kauba osas muutunud Eestis keelekasutuses tavapéraseks.
Samas ei ole oluline, et sdna oleks tavaparane iikskoik kus maailmapunktis. Patendiamet
on esitanud muuhulgas vélismaiseid veebilinke, millele ligipdds on praktiliselt koigil
internetti omavatel inimestel erinevates riikides ning seeldbi on vastavasisuline
informatsioon kéttesaadav igale Eesti Vabariigis elavale isikule.

Kaebuses leitakse, et antud juhul kuulub kohaldamisele toostusomandi kaitse Pariisi
konventsiooni artikli 6 quiquies sisalduv telle quelle printsiip. Pariisi konventsiooni artikli
6 quinquies A (1) kohaselt peab teistes liidu liikmesriikides iga kaubamirgi kohta, mis on
nduetekohaselt paritoluriigis registreeritud, lubada taotlusi esitada ja seda tuleb kaitsta
niisugusena, nagu ta on, tingimusel, mis on artiklis 6 quinquies esitatud. Antud juhul
kuulub kaebuse esitaja nimele piritoluriigis (Sveitsis) registreeritud kaubamirk La
Cremeria + kuju.

Patendiamet leiab, et vastavalt toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6
quinquies punktile B 2 vdib kaubamérkide registreerimise tagasi liikata voi kehtetuks
tunnistada ainult juhul, kui mérkidel puuduvad téielikult eristustunnused vo61 nad
koosnevad ainult mérkidest voi tdhistest, mis vdivad kaubanduskiibes olla toodete liigi,
kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, paritolukoha vdi valmistusaja mirkimiseks voi mis on
saanud iildkasutatavaks igapdevases keeles vOi ausates ja pilisivates kaubandustavades
riigis, kus kaitset taotletakse.



Patendiamet leiab, et kdesolev kaubamirk La Cremeria + Kuju on Eesti Vabariigi KaMS
§7 lgl p3 ja p4 kontekstis liiki nditav tdhis, mis on muutunud keelekasutuses
tavapiraseks vastavate kaupade osas ja seetdttu vOib kaubamérgi registreerimise tagasi
liikata tulenevalt toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6 quinquies B (2).
Kaebuse kohaselt tuleb Pariisi Konventsiooni artikkel 6 quinquies B (2) hinnata, kas sona
La Cremeria niitab kaupade liiki v3i on tavapdrane just nimelt Eestis, sest kdesoleval
juhul taotleb kaebuse esitaja kaubamirgile diguskaitset Eesti Vabariigis.

Patendiamet leiab, et igas konkreetses riigis, kus taotletakse kaubamairgile diguskaitset,
kehtivad ka vastavad oOigusaktid, mis reguleerivad kaubamérgi registreerimise ja
registreerimisest keeldumise aluseid. Seoses eeltooduga ei ole oluline vaidlustusavalduse
esitaja seisukoht, et kui kaebuse esitaja taotleb kaubamargile diguskaitset Eesti Vabariigis,
siis peab kaubamirk olema igapdevases keelekasutuses tavapdrane just nimelt Eestis.
Patendiamet juhib tdhelepanu asjaolule, et kdesoleval juhul ei ole Eesti Vabariigi KaMS
§ 71g 1 p 3 ja p 4 lisatud territoriaalsuse nduet, milleks antud juhul oleks Eesti Vabariik ja
Patendiameti otsuse aluseks voetud hindamiskriteeriumid on korrektsed.

Patendiamet jidb oma 24.10.2002. a otsuse juurde ja leiab, et kaubamirgi La Cremeria +
kuju registreerimise otsus nr 7/R200002153 klassis 30, millega méarati mittekaitstavaks
sona La Cemeria on seaduspdrane ja pohjendatud ning palub apellatsioonikomisjonile
23.12.2002. a esitatud kaebus jétta rahuldamata.

Kaebuse esitaja kirjalikud seisukohad Patendiameti poolt esitatud vastulause kohta
esitatuna 14.03.2005. a

Patendiamet otsustas registreerida kaubamaérgi La Cremeria + kuju (rahv reg 736655)
piiranguga, maéddrates sona La Cremeria mittekaitstavaks osaks kuivord see niitab
Patendiameti arvates lihelt poolt kaupade liiki (KaMS §7 lg1 p3) ning teisalt on
muutunud tavapéraseks toidukaupade osas (KaMS § 7 1g 1 p 4).

Patendiamet on otsuses viidanud, et tdhis La Cremeria tdhendab itaalia keeles piimabaari;
piimakauplust; kauplust, kus miiiiakse piimatooteid, maiustusi, kiilmutatud tooteid ja muid
toidukaupu.

Kaubamargitaotleja leiab, et ecltoodust tulenevalt saaks lugeda tihist La Cremeria teatud
kaupluse liiki nditavaks vdi teatud kaupluste puhul tavapdraseks keelekasutuseks itaalia
keeles.

Toostusomandi  apellatsioonikomisjon on 06.05.2003.a otsuses nr 466 ldhtunud
seisukohast, et liigiga on tegemist juhul kui kaubamairk on toodud liiginimetusena vastava
valdkonna mones klassifikatsioonis. Tavapérase keelekasutusega voib tegemist olla juhul
kui see on levinud mingi tootele viitamisel tavakeeles ja seda kinnitab nt turu-uuring.
Kaubamargitaotleja Société des Produits Nestlé S.A. taotles Eestis diguskaitset
alljargnevatele kaupadele:

Klass 30 - Sokolaaditooted, maiustused, kondiitritooted, koogid, kondiitritooted, jaditis,
taimsetest produktidest valmistatud magustoidud ning muud teraviljasaadustel baseeruvad
magustoidud, pudingid; toidujis, tooted toidujdd valmistamiseks, kdik eelnimetatud koort
sisaldavad tooted; kohv, kohviekstraktid ja kohvist valmistatud tooted; kohvi aseained ja
kohvi aseainete ekstraktid; tee, tee-ekstraktid ja teest valmistatud tooted, kakao ja kakao
baasil valmistatud tooted, kompvekid; suhkur; looduslikud magusained; pagaritooted, leib,
parm, kiipsised; mesi ja meeasendajad; teraviljasaadused hommikusdogiks, riis,
makaronitooted, riisi, jahu vOi nisuga valmistatud toiduained, sh valmisroogadena;
kastmed; I0hna- ja maitseained toiduainetes kasutamiseks, salatikoored ja -kastmed,
majonees.




Kaubamargitaotleja juhib apellatsioonikomisjoni tdhelepanu asjaolule, et Patendiamet ei
ole viidanud iihelegi klassifikatsioonile, kust ndhtuks niiteks parmi, riisi, kohvi, tee voi
kookide liigi La Cremeria olemasolu. Samuti ei selgu Patendiameti 24.10.2002. a otsusest
ega 27.12.2004. a kirjalikest seisukohtadest, missugustele materjalidele tuginedes on amet
leidnud, et tdhist La Cremeria kasutatakse tavakeeles eelpool toodud kaupadele
viitamiseks. Patendiameti 24.10.2002. a otsuses on viidatud Interneti kodulehekiilgede
aadressidele, millest ndhtub {iheselt, et ka itaalia keeles ei kasutata tdhist La Cremeria
viitamaks eelpool toodud kaupadele, vaid iiksnes teatud liiki kauplustele voi baaridele.
Seda kinnitab ka Patendiameti 24.10.2002.a otsuses viidatud itaalia keele seletav
sOnaraamat, kus on toodud La Cremeria seletus itaalia keeles.

Juhul kui itaalia keeles oleks tavapdrane La Cremeria kasutamine teatud kaupadele
viitamisel voi viitaks La Cremeria kaupade liigile, kajastuks see ka seletavas
sOnaraamatus.

Patendiamet on leidnud, et tihis La Cremeria tihendab itaalia keeles piimabaari,
piimakauplust; kauplust, kus miiiiakse piimatooteid, maiustusi, kiilmutatud tooteid ja muid
toidukaupu. Samas on Patendiamet pidanud ebaoluliseks seda, et enamus Eesti tarbijaid ei
saa aru La Cremeria tihendusest.

Eesti Statistikaamet on 2000. a 14bi viidud rahvakiisitluse kédigus uurinud ka Eestis elavate
inimeste voorkeelte oskuseid (Lisa 1). Eraldi on vélja toodud inglise, saksa, prantsuse,
soome, rootsi ja lati keelt valdavate isikute arv, iilejddnud keeled on paigutatud "muud
keeled” alla. Muid keeli valdavate isikute arv oli 2000. aastal 17 313, mis teeb ligikaudu
1,2 % elanikkonnast. Seejuures on kategooria “muud keeled” sisu tdpsemalt méaratlemata
hdlmates potentsiaalselt kdiki keeli. Eeltoodust tulenevalt on itaalia keelt valdavate isikute
arv Eestis kindlasti alla 1,2 % kogu elanikkonnast.

Seega juhul kui moni Itaalia ettevote soovib oma tegevust laiendada Eestisse ja kasutada
kaupluse liigile viitamiseks tdhist La Cremeria, ei anna see enam kui 98,8 % kogu
elanikkonnast informatsiooni, et tegemist on piimakaupluse v0i piimabaariga.
Kaubamargitaotleja leiab, et ettevotte huvi on teha oma teenuse olemus moistetavaks
voimalikult suurele osale elanikkonnast. Seetottu puudub ettevotjal tegelik huvi kasutada
oma teenuse kirjeldamisel tdhist, mille sisu ei ole itaalia keelt mitte valdavatele tarbijatele
mdistetav.

Patendiameti on leidnud, et kuna tihis viitab itaalia keeles piimabaarile voi -kauplusele,
siis sellisele tdhisele ainudiguse andmine piiraks Eestis ettevotlusvabadust nt juhul kui
Itaalia ettevote soovib laiendada oma tegevust Eestisse ja kasutada oma teenuste
kirjeldamisel nimetatud téhist.

Kaubamargitaotleja peab oluliseks rohutada, et tdhisele La Cremeria oiguskaitse
andmisega taotletud kaupade osas ei kaasne ainudigus kasutada tdhist ka teenuste, s.t.
piimabaaride ja kaupluste tdhistamiseks.

Eeltoodust tulenevalt ei piira tihisele La Cremeria diguskaitse andmine teiste ettevotjate
voimalusi kasutada soovi korral tdhist La Cremeria piimabaari v&i kaupluse
kirjeldamiseks, kui nad peaksid seda vaatamata tdhise mittemoistetavusele Eestis siiski
soovima.

Patendiamet on 27.12.2004. a esitatud seisukohtades leidnud, et igas konkreetses riigis, kus
taotletakse kaubamérgile Oiguskaitset, kehtivad vastavad Oigusaktid, mis reguleerivad
kaubamairgi registreerimise ja registreerimisest keeldumise aluseid. Kuivord Eesti
Vabariigi KaMS § 7 1g 1 p 3 ja p 4 ei ole lisatud territoriaalsuse nduet, milleks antud juhul
oleks Eesti Vabariik, on Patendiameti otsuse aluseks voOetud hindamiskriteeriumid
korrektsed. Eeltoodust tulenevalt ei pea hindama, kas sona La Cremeria niitab liiki voi on
tavapdrane just nimelt Eestis.



Kaubamargitaotleja leiab, et Patendiameti selline seisukoht on otseselt vastuolus Pariisi
konventsiooniga alljirgnevatel pdhjustel.

Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies kohaselt tuleb teistes liidu liikmesriikides iga
kaubamérgi kohta, mis on nduetekohaselt péritoluriigis registreeritud, lubada taotlust
esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu ta on (telle quelle), artiklis 6 quinquies
sdtestatud tingimustel. Need riigid vdivad kuni registreerimise 10pliku vormistamiseni
nduda péritoluriigis registreerimise kohta tunnistuse esitamist, mille on védlja andnud padev
amet. Nouet sellise tunnistuse legaliseerimiseks ei ole. Paritoluriigiks loetakse liidu
litkkmesriiki, kus taotlejal on tdeline ja tegutsev todstus- voi kaubandusettevote; kui tal aga
el ole niisugust ettevdtet liiddu piirides, siis liidu liikmesriiki, kus on tema elukoht; kui tal
aga ei ole elukohta liidu piirides, siis tema kodakondsuse riiki juhul, kui ta on liidu
litkkmesriigi kodanik. Kaubamérkide registreerimise, millele kéesoleva artikli kehtivus
laieneb, vOib tagasi liikata voi kehtetuks tunnistada ainult jargmistel juhtudel:

1) kui mérkide iseloom on niisugune, et nad vdivad esile kutsuda kolmandate isikute poolt
omandatud diguste rikkumist riigis, kus kaitset taotletakse;

2) kui maérkidel puuduvad téielikult eristustunnused voi nad koosnevad ainult mérkidest
voi tdhistest, mis vdivad kaubanduskdibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe,
hinna, péritolukoha v&i valmistusaja mérkimiseks vdi mis on saanud iildkasutatavaks
igapdevases keeles vdi ausates ja plisivates kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse;
3) kui mirgid on vastuolus moraali vdi avaliku korraga ja eriti, kui neil on avalikkust
eksitav iseloom. On olemas kokkulepe selle kohta, et mirki ei voi1 kisitleda avaliku
korraga vastuolus olevana sel ainsal pohjusel, et see ei vasta mingile mirkide kohta kéivale
seadussittele, vilja arvatud juhud, kui see séte ise puudutab avalikku korda.

Késiraamatus “Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of
Industrial Property” on selgitatud selle sitte tagamaid ning séttest tulenevat kohustust (Lisa
2).

Késiraamatu kohaselt ndevad konventsiooni iildreeglid, mis on sétestatud artiklites 6, 2 ja 3
ette, et litkmesriigid sdtestavad kaubaméirgi taotlemise ja registreerimise tingimused
siseriiklikus seadusandluses (artikkel 6) ning vélismaised taotlejad, kellel on o&igus
kasutada konventsiooni artiklitest 2 vO0i 3 tulenevaid digusi, vdivad taotleda sellise
siseriikliku seadusandluse kohaldamist vastavalt “rahvusliku kohtlemise” pohimdttele
(artikkel 2). Sellisest seisukohast on lahtunud ka Patendiamet oma argumentides.
Késiraamatu kohaselt ei vota selline lihtne silisteem aga piisavalt arvesse iihelt poolt
litkkmesriikide kaubamadrkide registreerimist puudutavas seadusandluses esinevaid
moningaid suuri erinevusi, ja teiselt poolt nii kaubaméargiomanike kui ka avalikkuse huvi
sama kaubamérgi kasutamise vastu samadel kaupadel mitmetes riikides. Selleks, et
vihendada erinevuste mdju kaubamérkide registreerimisele, kehtestab konealune séte
pohimdtte, et iga kaubamérgi kohta, mis on nduetekohaselt péritoluriigis registreeritud,
tuleb lubada taotlust esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu ta on teistes
litkkmesriikides, alludes seejuures teistele artiklis toodud tingimustele.

Liikmesriigid, mis ei néde ette konventsiooni selle sitte isekohalduvat iseloomu, on
kohustatud selle pohimotte sisse viima oma siseriiklikku seadusandlusesse. Teistes
litkkmesriikides voib nduda otse selle sdtte kohaldamist nendel erakordsetel juhtumitel kui
siseriikliku seadusandluse kohaldamine ei vdimaldaks péritoluriigis juba registreeritud
kaubamairgi registreerimisest. Sellistel juhtumitel voib taotleja dra kasutada nimetatud
varasema registreeringu ja taotleda enamat kui rahvuslikku kohtlemist: taotleja voib nduda
artiklis 6 quinquies sitestatud erireegli kohaldamist.

Eeltoodust tulenevalt ei saa Patendiamet kaubamirgi La Cremeria + kuju registreerimisel
lahtuda tavapdrastest kaubamairgiseaduses sétestatud kriteeriumitest, vaid peab vastavalt

10



konventsioonist tulenevale kohustusele ldhtuma artiklis 6 quinquies sétestatud
kriteeriumitest.
Seisukoht, mille kohaselt Patendiamet ei pea tagama pdiritoluriigis registreeritud
kaubamaérkide registreerimist Pariisi konventsiooni art 6 quinquies sitestatud tingimustel,
on rahvusvahelise lepingu rikkumine Eesti Vabariigi poolt.
Samuti on selline seisukoht vastuolus kaubamérgi registreerimisotsuse tegemisel ajal
24.10.2002. a kehtinud KaMS § 3, mille kohaselt kui kahe- v0i mitmepoolses
rahvusvahelises kokkuleppes, milles Eesti Vabariik osaleb, on moni kaubamairgikiisimus
teisiti reguleeritud kui Eesti Vabariigi seadustes, kuulub prioriteet rahvusvahelise
kokkuleppe normidele.
Patendiamet on 24.10.2002. a kaubamérgi piiranguga registreerimise otsuses pohjendanud
tavapirase keelekasutuse ja liigi hindamisel mitte liksnes Eestiga piirdumist seisukohaga,
et riigid ei ole majandus-, kaubandus- ja drisuhetes isoleeritud, vaid omavahel tihedas
suhtlemises. Seetdttu arvestatakse ekspertiisis ka tildist olukorda majandus- ja dritegevuses
teistes riikides, mitte iiksnes oma riigi territooriumil. Oma tegevuse laiendamisel ja
mérkide registreerimisel ei tohiks ettevotjaile takistuseks saada tavapdraste ja/voi
kirjeldavate tdhiste sisaldumine kaubamairkides.
Eeltoodud tdlgendusest tulenevalt voib kaubamirgi registreerimise takistuseks saada ka
sona, mis on muutunud tavapidraseks keelekasutuseks fidzi keeles voi on liiki nditav
néiteks Guineas.
Kaubamargitaotleja leiab, et Patendiameti poolt kaubamaérgi registreerimisest keeldumine
vOi selle osa mittekaitstavaks médidramine peab olema podhjendatud ning loogiline.
Kaubamairgi osa mittekaitstavaks maddramine pohjusel, et see sona on tavapdrane mdnes
teises keeles kui selle keele oskus on Eestis ddrmiselt piiratud voi olematu ning eeltoodust
tulenevalt tOendosus, et vilismaa ettevote soovib seda Eestis kasutada oma teenusele
viitamiseks ddrmiselt vdike, on ebaproportsionaalne.
Puudub igasugune alus arvata, et Eesti elanikkonna keelteoskus suureneb
lahiaastakiimnetel plahvatuslikult ja seetdttu ei saa proportsionaalsuse hindamisel ldhtuda
elanikkonna praegusest keeleoskusest.
Veelgi enam on ebaproportsionaalne sona La Cremeria kaubamérgi mittekaitstavaks
osaks madramine kdesoleval juhul kui La Cremeria ei ole ka itaalia keeles taotletavate
kaupade liiki nditav ega nende puhul tavapirane keelekasutus, vaid vdib Patendiameti
arvates tulenevalt oma tegelikust tihendusest ja kasutusest itaalia keeles taotletavatele
kaupadele kandmisel viidata sellele, et tegemist on toidukaubaga. Kaubamairgitaotleja
arvates on tegemist otsitud seose ja mottekdiguga, mida iikski Eesti tarbija ostes
konealuseid esmatarbekaupu, ei oskaks jargida.
Seega soltumata kdesoleval juhul kohaldamisele kuuluvast Pariisi konventsiooni artiklist 6
quinquies, mis néeb ette tavapirasuse ja liiki nditavuse kriteeriumi piiramise Eestiga, ei ole
ka KaMS §7 lg1 p3 ja 4 tdlgendamine nii laialt kui seda on teinud Patendiamet
pohjendatud.
Eeltoodust tulenevalt kaubamaérgitaotleja Société Nestlé S.A. palub rahuldada kaebus nr
636 tiies ulatuses ning tiihistada Patendiameti otsus kaubamirgi La Cremeria + kuju
piiranguga registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit jitkama menetlust
apellatsioonikomisjonis toodud asjaolusid arvestades.
Lisatud:
1. Eesti Statistikaameti 2000. a andmed keelteoskuse kohta Eestis
2. Kaésiraamat “Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of
Industrial Property” 1k 107 — 113
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Kaubamargitaotleja loplikud seisukohad esitatuna 28.10.2005. a

Kaubamargitaotleja jadb 23. detsembril 2002. a esitatud kaebuses, 19. martsil 2003. a
esitatud kaebuse kirjalikus sisus ja 10. maértsil 2005. a esitatud kirjalikes seisukohtades
toodud argumentide juurde.

Alljargnevalt soovib kaubamérgitaotleja rohutada alljargnevaid asjaolusid:

1.

10.

11.

Kaubamirk La Cremeria + Kkuju ei ole klassi 30 kuuluvate kaupade liiki nditav ega
tavapérane keelekasutus ka itaalia keeles.

Patendiameti 24.10.2002. a otsuses viidatud itaalia keele seletava sOnaraamatu ja
Interneti lehekiilgede kohaselt tihendab La Cremeria + kuju itaalia keeles piimabaari
vOi piimakauplust.

Kaubamirgitaotleja leiab, et eeltoodust tulenevalt ning ldhtudes tédstusomandi
apellatsioonikomisjoni 06.05.2003. a otsusest nr 466 saaks lugeda tihist La Cremeria
+ kuju teatud kaupluse liiki nditavaks voi teatud kaupluste puhul tavapidraseks
keelekasutuseks itaalia keeles.

Kaubamirki La Cremeria + Kkuju taotletakse aga hoopis klassis 30 sellistele
kaupadele nagu: Sokolaaditooted, maiustused, kondiitritooted, koogid, jaitis, taimsetest
produktidest valmistatud magustoidud ning muud teraviljasaadustel baseeruvad
magustoidud, pudingid; toidujdé, tooted toidujdd valmistamiseks, kdik eelnimetatud
koort sisaldavad tooted; kohv, kohviekstraktid ja kohvist valmistatud tooted; kohvi
aseained ja kohvi aseainete ekstraktid; tee, tee-ekstraktid ja teest valmistatud tooted,
kakao ja kakao baasil valmistatud tooted, kompvekid; suhkur; looduslikud magusained;
pagaritooted, leib, pirm, kiipsised; mesi ja meeasendajad; teraviljasaadused
hommikus66giks, riis, makaronitooted, riisi, jahu voi nisuga valmistatud toiduained, sh
valmisroogadena; kastmed; I0hna- ja maitseained toiduainetes kasutamiseks,
salatikoored ja -kastmed, majonees.

Sonamirk La Cremeria + kuju on seejuures Itaalias registreeritud klassis 30 jatise
tahistamiseks (19.03.2003.a kirjalike seisukohtade lisa 1).

Itaalia keelt valdavate isikute protsent Eestis on alla 1,2 % kogu elanikkonnast
(10. maértsi 2005. a seisukohtade lisa 1).

Kaubamirgitaotleja leiab, et juhul kui mdni Itaalia ettevite soovib oma tegevust
laiendada Eestisse, puudub tal tegelik huvi kasutada oma teenuse kirjeldamisel téhist
La Cremeria + kuju, kuna selle sisu ei ole mdistetav enam kui 98,8 protsendile
elanikkonnast.

Samas, tihisele La Cremeria + kuju diguskaitse andmisega klassi 30 kuuluvate
kaupade osas ei kaasne ainudigus kasutada tdhist ka teenuste, s.t. piimabaaride ja
kaupluste osas.

Eeltoodust tulenevalt ei piira tihisele La Cremeria + kuju diguskaitse andmine teiste

ettevotjate vdimalusi kasutada soovi korral tihist La Cremeria + kuju piimabaari voi
kaupluse kirjeldamiseks, kui nad peaksid seda vaatamata tdhise mittemdistetavusele
Eestis siiski soovima. Seeldbi on tagatud Patendiameti poolt oluliseks peetud
ettevotlusvabadus.

Kaebaja on taotlenud Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies kohaldamist, mille
kohaselt tuleb teistes liidu litkmesriikides iga kaubamairgi kohta, mis on nduetekohaselt
paritoluriigis registreeritud, lubada taotlust esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena,
nagu ta on (telle quelle), artiklis 6 quinquies sitestatud tingimustel.

Kaebaja nimele on tema piritoluriigis Sveitsis registreeritud kaubamérk reg nr 470058

La Cremeria + kuju (19.03.2003. a kirjalike seisukohtade lisa 2).
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12. Eeltoodust tulenevalt on Patendiamet kohustatud kohaldama Pariisi konventsiooni
artikli 6 quinquies ja vdib keelduda kaubamaérgi registreerimisest kujul nagu kaitstud
paritoluriigis iiksnes juhul kui kaubamdrk on litki nditav vo0i tavapirane Eesti
Vabariigis.

13. Patendiamet ei ole esitanud iihtegi tdendit selle kohta, et tihist La Cremeria + kuju
kasutatakse klassi 30 kuuluvate kaupade liiki nditavana voi tavapédrasena Eesti
Vabariigis. Veelgi enam, Patendiamet on pidanud antud asjaolu ebaoluliseks
kaubamérgi mittekaitstava osa madramisel (Patendiameti 27.12.2004. a seisukohad).

14. Eesti suuremad Interneti otsingumootorid (NETI ja Eesti WWW Wirk) ei anna
paringule "cremeria" iihtegi vastet (19.03.2003. a kirjalikud seisukohad).

15. Seisukoht, mille kohaselt Patendiamet ei pea tagama péritoluriigis registreeritud
kaubamérkide registreerimist Pariisi konventsiooni art 6 quinquies sdtestatud
tingimustel, on rahvusvahelise lepingu rikkumine Eesti Vabariigi poolt. Samuti on see
vastuolus kaubamirgi registreerimisotsuse tegemisel ajal 24.10.2002. a kehtinud KaMS
§ 3, mille kohaselt kui kahe- v8i mitmepoolses rahvusvahelises kokkuleppes, milles
Eesti Vabariik osaleb, on moni kaubamairgikiisimus teisiti reguleeritud kui Eesti
Vabariigi seadustes, kuulub prioriteet rahvusvahelise kokkuleppe normidele.

16. Seejuures kaubamdrgi osa mittekaitstavaks méddramine pdhjusel, et see sdna on
tavapédrane mones teises keeles on ebaproportsionaalne arvestades, et:

e selle keele oskus on Eestis ddrmiselt piiratud voi olematu,

e piritolu keeles ei kasutata seda sdna taotletavate kaupade téhistamiseks,

e cecltoodust tulenevalt tOendosus, et vilismaa ettevote soovib seda Eestis kasutada
taotletavatele kaupadele viitamiseks, on olematu.

17. Seega soltumata kiesoleval juhul kohaldamisele kuuluvast Pariisi konventsiooni
artiklist 6 quinquies, mis néeb ette tavapérasuse ja liiki nditavuse kriteeriumi piiramise
Eestiga, on KaMS §7 Ig1 p3 ja 4 tdlgendamine nii laialt kui seda on teinud
Patendiamet, igal juhul ebaproportsionaalne.

Eeltoodust tulenevalt puudub alus kaubamirgi La Cremeria + kuju (rahv reg 736655)

registreerimiseks piiranguga ning sona La Cremeria mittekaitstavaks osaks méaramiseks,

kuivord see ei ndita taotletavate kaupade litki (KaMS § 7 Ig1 p 3) ega ole muutunud
tavapiraseks keelekasutuseks toidukaupade osas (KaMS § 7 Ig 1 p 4) Eesti Vabariigis.

Eeltoodust tulenevalt kaubamaérgitaotleja Société Nestlé S.A. palub rahuldada kaebus nr

636 tiies ulatuses ning tiihistada Patendiameti otsus kaubamirgi La Cremeria + Kuju

piiranguga registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit jitkama menetlust

apellatsioonikomisjonis toodud asjaolusid arvestades.

Patendiameti 16plik seisukoht kaebuse 636 kohta

Patendiamet jddb oma 24.10.2002. a otsuses kui ka 27.12.2004. a esitatud seisukohas
toodud argumentide juurde. Leiame, et sona La Cremeria tdhendab itaalia keeles
piimabaari, piimakauplust, kauplust, kus miiiiakse piima- ja kooretooteid, maiustusi,
kiilmutatud tooteid ja muid toidukaupu. Seetdttu nditab sona La Cremeria kaupade liiki,
andes informatsiooni, et tegemist on toidukaupadega. Sona La Cremeria tihendusega
piimabaar, piimakauplus on muutunud toidukaupade osas tavapéraseks.

Kaebuse juurde esitatud 10pliku seisukoha {iheks ldbivaks argumendiks on, et
registreerimiseks esitatud tdhis La Cremeria ei ole klassi 30 kuuluvate kaupade osas liiki
nditav ega tavapdrane keelekasutuses. Patendiamet ei ndustu eeltooduga. Téhis
»piimapood” omab loetelus nimetatud toodete osas vaieldamatult kirjeldavat iseloomu ja
on muutunud keelekasutuses tavapéraseks tdhiseks. Patendiamet on oma otsuses tdodenud:
“Vilistatud ei ole, et kaupluses, kus miiltiakse esmajoones piimatooteid vOi esmajoones
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leivatooteid ei voi olla miitigil ka teisi toidukaupu. Kaubamérgi alusel, mis sisaldab sona
»piimapood” vdi ,,piimabaar”, eeldab tarbija tdendoliselt, et selle mirgiga tdhistatakse
toidukaupu, mitte nditeks tehnikakaupu voi jalatseid. Vastavalt itaalia-itaalia seletavale
sOnaraamatule Dizionario Garzanti (www.garzantilinguistica. it) on La Cremeria kauplus,
kus lisaks piimatoodetele miiliakse ka maiustusi, magusaid tooteid, kiilmutatud tooteid jne.
Seega on kaubamirgi loetelus esitatud tooted traditsiooniliselt miiiigil sellises kaupluses
ning sona La Cremeria nditab nende toodete osas kaupade liiki. La Cremeria tdhendab
lisaks kauplusele ka piimabaari. Nii nagu nt kohvikutes ei pakuta iiksnes kohvi, ei pakuta
ka piimabaaris iiksnes piima. Sona La Cremeria néitab kaupade liiki toodete osas, mis on
tavapdraselt miiiigis sellises kaupluses voi mida tavapéraselt pakutakse sellises baaris.”
Patendiamet leiab, et nimetused nagu niiteks piimapood, saiapood, leivapood, lihapood ei
funktsioneeri kaubamadrgina. Isegi, kui tdnapdeval on rohkem levinud universaalsed
kauplused, kus miitiakse koiki tooteid, viitavad sellised tdhised nagu piimapood, saiapood,
leivapood, lihapood ikkagi vaid toidukaupade tavapérasele miiligikohale ega funktsioneeri
kaubamérgina, mis vdimaldaks identifitseerida iihe konkreetse ettevotja kaupu. Samuti on
tdhised nagu baar, restoran, kohvik, kus pakutakse toidukaupu, muutunud nende osas
tavapdraseks. Kohvikutes ei pakuta iiksnes kohvi, vaid ka muid tooteid. Sama kehtib
piimabaari kohta.

Samuti on kaebaja ka ise oma 10plikus seisukohas kinnitanud teadmist, et tdhis La
Cremeria omab kirjeldavat tdhendust. Nimelt sisaldub 28.10.2005. a seisukoha punktis 7
jargnev: “kaubamdrgitaotleja leiab, et juhul kui moni Itaalia ettevote soovib oma tegevust
laiendada Eestisse, puudub tal tegelik huvi kasutada oma teenuse kirjeldamisel téhist La
Cremeria, kuna selle sisu ei ole mdistetav enam kui 98,8 protsendile elanikkonnast.”.
Viidatud sdna La Cremeria kirjeldavuse fakt on esitatud kiill Eestis itaalia keele levikut ja
moistetavuse aspekti iildiselt silmas pidades, kuid eeltoodu ei kdrvalda asjaolu, et kaebaja
peab itaaliakeelset sona La Cremeria kirjeldavaks. Siinkohal Patendiamet vaid viitab, et
antud kontekstis ei ole téhis kirjeldav mitte liksnes piimabaari voi piimapoe kirjeldamisel,
vaid ka toiduainete valdkonna kaupade peale kantuna. Viidatud tihise ja loetelus nimetatud
kaupade kirjeldavuse seos on leidnud pohjendamist nii Patendiameti otsuses kui ka
kiesolevas seisukohas eespool. Mis aga seondub vdorkeelsete kirjeldavate ja muuhulgas
ka vodrkeelsete tavapéraste tahistega, siis on TOAK antud kiisimuses votnud konkreetse
seisukoha véljendatuna otsuses nr 798-o0. TOAK on antud otsuses leidnud sonade
kirjeldavust ja tavapérasust kisitlevalt: “Seisukoht, nagu ei oleks voimalik vélismaistest ja
voorkeelsetest materjalidest tuleneva teabega kaubamdrgi registreerimise otsustamisel
Eesti Vabariigis vdimalik arvestada ning sellise materjali kasutamises seisneks seaduse
moju laiendamine véljapoole Eestit, ei ole pohjendatud. Patendiamet kasutab kaubamairgi
absoluutsete  diguskaitset vilistavate asjaolude kontrollimisel iild- ja eriteabe
kindlakstegemiseks muuhulgas nii sellist entsiiklopeediat ja leksikaalset teavet, mis
kajastab Eestis tehtud tarbijauuringuid ja Eesti tarbijate teadmisi. Kumbki nendest
materjalidest ja meetoditest ei ole teise suhtes eeldamisi eelistatud. See, et konkreetsed {ild-
ja eriteavet sisaldavad materjalid peaksid olema Eesti tarbijale tuttavad, arusaadavad voi
isegi kittesaadavad, ei ole neid sisalduva iild- ja eriteabe tdepédrasuse kriteerium. Kui
Patendiameti seisukohta mingi téhise keelekasutuses tavapirase iseloomu kohta toetavad
objektiivsed ja autoriteetsed vilismaised voi voorkeelsed entsiiklopeedilised materjalid, ei
ole vajadust vastavate eesti materjalide ega kogemuslike tdendite esile toomiseks; seda
eriti juhul, kui eestikeelsed erialased materjalid puuduvad vdi on vananenud. Lisaks ei pea
tdhise keelekasutuses tavapédraseks muutumist arvestama ainult Eesti keeleruumis, vaid
seda vOib teha ka laiemalt, eeldusel, et Eesti ei ole muust maailmast isoleeritud.
Patendiametil on oigus viites, et KaMS §7 lgl p4 ei nde ette, et tavapdrasus
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keelekasutuses peaks parinema Eestist. Kui tdhis on tavapdrane keelekasutuses mitmetes
ritkides, on tdendoline, et tavapirasus eksisteerib ka Eestis.”

Seega jddb Patendiamet otsuses véljendatu juurde, mille kohaselt ei ole oluline, et Eesti
tarbija ei pruugi aru saada La Cremeria tdhendusest. Selle liiki nditava termini kasutamise
piiramine Eestis piirab ettevotlusvabadust. Otsuse kohaselt on KaMS § 7 1g 1 p 3 mdeldud
esmajoones teiste ettevitjate huvide kaitseks. Isegi kui Eesti tarbija ei saa aru sdna La
Cremeria tdhendusest, ei oleks diglane olukord, kus selle sdna kasutamiseks ainudiguse
andmine iihele ettevotjale saaks oma tegevuse laiendamisel ja kaubamérgi registreerimisel
takistuseks monele teisele Itaalia péritolu ettevdtjale, kes samuti soovib dra mairkida, et
tegemist on sellises kaupluses v0i baaris miilidavate toodetega. Eelnev pdhjendus on
laiendatav ka KaMS §7 lg1 p4, sest mdlemad Sigusnormid on oma struktuurilt ja
tilesehituselt samad. See tdihendab, et teatud konkreetsete tingimuste olemasolu korral ei
ole kaubamirk registreeritav ning sealjuures ei esine eraldiseisvat nduet tingimuste
sidustamisega Eesti Vabariigi territooriumiga.

Fakti, et kirjeldavad tdhised peavad olema vabad kasutamiseks kdigile on levinud ka
Euroopa digusruumis ja praktikas leidnud kinnitamist nt otsuses C-191/01 P, mille
kohaselt madruse 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti ¢ eesmirgiks on avalikkuse huvi kaitsmine,
nimelt et koigil oleks digus vabalt kasutada kaupu ja teenuseid kirjeldavaid tdhiseid. See
site hoiab dra selliste tdhiste reserveerimise ainult iihele ettevottele seeldbi, et see
registreeritakse kaubamérgina. Sama seisukohta on viljendatud ka otsustes C-108/97 ja C-
109/97 §25, C-53/01 § 73, C-104/01 § 52 ja §73, C-265/00 § 35 ja § 55.

Samuti ei ole dige eeldada, et kaebaja teab kolmandate ettevotjate tulevikus tekkida voivat
huvi voi selle puudumist Eestis tdhisega La Cremeria + kuju kauba mairgistamise
kiisimuses. Olukorda tuleb vaadelda objektiivselt ja fakt on, et kirjeldav téhis peab jidma
vabaks kasutamiseks kdigile.

Kaebuse esitaja on oma 19.03.2003. a kaecbuse juurde esitatud materjalidega esitanud
muuhulgas viite todstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 6 quinquies ja seal
sisalduvale telle quelle printsiibile. Kaebaja rohutab, et tema nimele on péritoluriigis
Sveitsis registreeritud kaubamirk La Cremeria + kuju (reg nr 470058).

Patendiamet leiab, et kaebaja esitatud viidet telle quelle printsiibile ei saa vaadelda kui
iseseisvat alust Patendiameti otsuse tithistamisel, sest Patendiametile ei olnud antud noue
teada otsuse tegemisel. Patendiamet ei saanud votta viidatud telle quelle pohimdtet aluseks
oma otsuse kujundamisel ega eirata selleldbi toostusomandi kaitse Pariisi konventsioonis
sisalduvat, sest kaebaja ei esitanud seda nduet Patendiametile, vaid esitas antud ndude alles
koos 19.03.2003. a kaebuse materjalidega TOAK-ile.

Fakt, et kdneallolev mirk on péritoluriigis saanud diguskaitse, ei ole oluline. Teiste riikide
kaubamirgipraktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis
eksisteerivate konkreetsete asjasoludega, mis meile on teadmata (nt kaubamérgi tildtuntus
vO1 omandatud eristusvdoime voi iildse asjaolu, et teatud konkreetses riigis on praktika
mitte eraldi vélja tuua kaubamérgi mittekaitstavaid osi).

Antud juhul on piritoluriigis Sveitsis registreeritud kujundmérk, kuid ei ole dige viita, et
sona La Cremeria on sellelibi samaaegselt saanud ka diguskaitse. Selgitame, et Sveitsi on
riik, kus seadus ei ndua eraldi mittekaitstavate osade viljamarkimist registreerimisotsusele.
Seega esineb suur tdendosus, et mirgi koosseisus olev sdnaline osa La Cremeria on loetud
mittekaitstavaks.

Samuti on Eesti Patendiamet toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies
16ike B punkti 2 tdlgendamise kiisimuses poordunud Ulemaailmse Intellektuaalomandi
Organisatsiooni (WIPO) poole. Esitatud kiisimus oli, et kas juhul, kui kaubaméirk on
péritoluriigis registreeritud ilma mittekaitstavate osade médramiseta, on lubatud tuginedes
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artikli 6 quinquies 10ike B punktile 2 miirata ja mérkida registreeringusse kaubamargi
mittekaitstavad osad?

Seoses eeltooduga sai Patendiamet 11.05.1998. a vastuse, milles selgitati, et kaubamargi
mittekaitstav osa on administratiivmeede, et viidata registreeritud kaubamirgi teatud
osadele, mis on kirjeldavad ja seetottu kaitsmata, kusjuures kogu kaubamérk on kaitstud.
Kaubamirgi pohiprintsiip on, et kaubamirgi kirjeldavat osa ei saa kaitsta vaatamata
sellele, kas mittekaitstavas osas on sellele viidatud vOi mitte. Seetdttu vOib Eesti
Patendiamet rakendada mittekaitstava osa médramise nduet isegi siis, kui péritoluriigis
registreeriti kaubamérk ilma mittekaitstavat osa mddramata, tingimusel, et kaubamirk on
registreeritud ja kaitstud kogu ulatuses ning mittekaitstavaks médratud osa ei oma
eristusvoimet.

Eeltoodud WIPO vastuskirjas sisalduv iiksnes kinnitab Patendiameti seisukoha digsust.
Samuti kinnitab Patendiameti seisukohta toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni
kommentaarides sisalduv (Kidsiraamat “Guide to the application of the Paris Convention
for the Protection of Industrial Property”, lehekiiljed 115-116), millest jéreldub, et artikkel
6 quinquies 10ige B ei seo tdhise kirjeldavust tihise arusaadavusega konkreetses riigis.
Sona ei pea olema arusaadav tarbijaskonnale, et selle registreerimisest keelduda. Piisab
faktist, et tdhis on kirjeldav v0i tavapdrane ja peab jddma vabaks kasutamiseks
kolmandatele ettevdtjatele.

Ka Euroopa Kohus on erinevate riikide kaubamérgi registreerimispraktika kiisimuses
votnud konkreetse seisukoha viljendatuna otsuses C-218/01 punktis 62 ja Idppjareldustes.
Otsuse kohaselt fakti, et identne kaubamérk on registreeritud iihes litkmesriigis identsetele
kaupadele voi teenustele voib arvestada ka moni teine liikmesriigi padev ametiasutus, seda
siis koos kdikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamaérgi eristusvoime méira
hindamisel arvesse voetakse, kuid see ei ole kaubamirgi registreerimise voi
registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.

Siinkohal rohutame, et ka Venemaa on teinud identse mirgi osas otsuse. Antud otsusest
néahtub, et sonale La Cremeria ei ole antud diguskaitset.

Patendiamet leiab, et 24.10.2002. a kaubamairgi La Cremeria + Kuju registreerimise otsus
nr 7/R200002153 klassis 30, millega méadrati mittekaitstavaks sdna La Cremeria, on
seaduslik ja pdhjendatud.

Léhtudes eeltoodust ning tulenevalt KaMS § 7 1g1 p3 ja § 7 1g1 p 4 palub Patendiamet
jatta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tdostusomandi apellatsioonikomisjonil
kaebus rahuldamata.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud
tdendeid kogumis, leiab, et kaebus ei ole pohjendatud ja tuleb jdtta rahuldamata.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tddstusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 65
lg 2 ning samast kuupédevast kehtiva uue KaMS § 72 1g 5 kohaselt tuleb kdesoleva otsuse
tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti
otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamirgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni
30.04.2004. a kehtinud kaubamérgiseaduses sitestatud aluseid). Seega tuleb kéesolevas
asjas hinnata, kas kaubamairgile La Cremeria + kuju 0iguskaitse andmine on vastuolus
kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 71g 1 p 3 jap 4.

KaMS § 7 1g 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamirke, mis koosnevad iiksnes kaupade
voi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, véirtust, geograafilist paritolu, kaupade
tootmise vO1 teenuste osutamise aega vOi kaupade voOi teenuste teisi omadusi nditavatest
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téhistest voi andmetest vOi eelnimetatud tdhistest voi andmetest, mida pole oluliselt
muudetud.

KaMS § 7 1g 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamérke, mis koosnevad tiksnes tdhistest
vOi andmetest, mis on muutunud tavapiraseks keelekasutuses nende kaupade ja teenuste
osas, mille tdhistamiseks kaubamarki kasutatakse, voi majandus- ja dritegevuses.

KaMS § 7 lg 3 kohaselt loetakse KaMS §7 lg1 p3 ja §7 lg1 p4 nimetatud tdhise
kasutamisel kaubamairgi koosseisus see tdhis kaubamirgi mittekaitstavaks osaks.
Apellatsioonikomisjon ei pea vdimalikuks kasutada antud kaebuse arutamisel kaebuse
esitaja poolt 19.03.2003.a kaebuse juurde esitatud materjalidega seotud viidet
toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies ja seal sisalduva telle quelle
printsiibi kohta. Kaebaja rdhutab, et tema nimele on péritoluriigis Sveitsis registreeritud
kaubamirk La Cremeria + Kuju (reg nr 470058). Apellatsioonikomisjon leiab, et kaebaja
esitatud viidet telle quelle printsiibile ei saa vaadelda kui iseseisvat alust Patendiameti
otsuse tiithistamisel, sest Patendiametile ei olnud antud ndue teada otsuse tegemisel.
Patendiamet ei saanud votta viidatud telle quelle pohimodtet aluseks oma otsuse
kujundamisel ega eirata selleldbi tdostusomandi kaitse Pariisi konventsioonis sisalduvat,
sest kaebaja ei esitanud seda nduet Patendiametile. Kuid ka see fakt, et koneallolev mark
on pdritoluriigis saanud Odiguskaitse, ei ole samuti oluline. Teiste riikide
kaubamirgipraktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis
eksisteerivate konkreetsete asjasoludega, mis on teadmata (nt kaubamérgi tildtuntus voi
omandatud eristusvoime voi lldse asjaolu, et teatud konkreetses riigis on praktika mitte
eraldi vilja tuua kaubamirgi mittekaitstavaid osi). Antud juhul on péritoluriigis Sveitsis
registreeritud La Cremeria + kuju, kuid ei ole dige viita, et sdna La Cremeria selles
tahises on selleldbi samaaegselt saanud ka iguskaitse. Sveitsi on riik, kus seadus ei ndua
eraldi mittekaitstavate osade viljamarkimist registreerimisotsusele. Seega esineb suur
tdendosus, et mérgi koosseisus olev sdnaline osa La Cremeria on loetud mittekaitstavaks.
Apellatsioonikomisjon ndustub Patendiameti véidetega, et registreerimiseks esitatud
tahises La Cremeria + kuju sona La Cremeria on otseselt iiksnes kaupade voi teenuste
liiki néitav téhis, mida pole oluliselt muudetud. SGna La Cremeria tihendab itaalia keeles
piimabaari, piimakauplust, kauplust, kus miiiiakse piima ja kooretooteid, maiustusi,
kiilmutatud ja muid toidukaupu. Seetdttu sona La Cremeria néitab kaupade liiki, andes
informatsiooni, et tegemist on toidukaupadega. Olgugi, et taotleja on leidnud, et kuna
kaupade loetelus puuduvad piim ja piimatooted, siis ei saa sona La Cremeria niidata
loetelus esitatud kaupade liiki. Kuid tldiselt ei ole vélistatud, et kaupluses, kus miitiakse
esmajoones piimatooteid vOi esmajoones leivatooteid ei voi miiiligil olla ka teisi
toidukaupu. Kaubamirgi alusel, mis sisaldab sdona piimapood vdi piimabaar, eeldab tarbija
toendoliselt, et selle mirgiga tdhistatakse toidukaupu. Seega on kaubamérgi loetelus
esitatud tooted tdendoselt miiiigil sellises kaupluses ning sona La Cremeria niitab nende
toodete osas kaupade liiki.

Kaebaja poolt esitatud materjalides on ldbivaks argumendiks nimetatud seda, et
registreerimiseks esitatud tdhises sona La Cremeria ei ole klassi 30 kuuluvate kaupade
osas liikki nditav ega tavapidrane keelekasutuses. Apellatsioonikomisjon tuli esitatud
materjalide pohjal jareldusele, et sona La Cremeria omab registreerimistaotluses esitatud
kaupade loetelus nimetatud toodete osas vaieldamatult kirjeldavat iseloomu ja on
muutunud keelekasutuses tavapiraseks tdhiseks. Vilistatud ei ole, et kaupluses, kus
miiiiakse esmajoones piimatooteid vOi esmajoones leivatooteid ei voi olla miiiigil ka teisi
toidukaupu. Kaubamairgi alusel, mis sisaldab sona piimapood voi piimabaar, eeldab tarbija
toendoliselt, et selle mérgiga tdhistatakse toidukaupu. Selle tdenduseks on itaalia-itaalia
seletavast sOnaraamatust Dizionario Garzanti voetud tdlgendus, milles La Cremeria on
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kauplus, kus lisaks piimatoodetele miiliakse ka maiustusi, magusaid tooteid, kiilmutatud
tooteid jne. Seega on kaubamérgi loetelus esitatud tooted traditsiooniliselt miiiigil sellises
kaupluses ning sona La Cremeria niitab nende toodete osas kaupade liiki. La Cremeria
tadhendab lisaks kauplusele ka piimabaari. Seega sona La Cremeria néitab kaupade liiki
toodete osas, mis on tavapdraselt miiiligis sellises kaupluses vO0i mida tavapéraselt
pakutakse sellises baaris.

Apellatsioonikomisjon leiab, et nimetused nagu niiteks piimapood, piimabaar, saiapood,
leivapood, lihapood ei saa funktsioneerida kaubaméirgina. Isegi, kui tdnapdeval on rohkem
levinud universaalsed kauplused, kus miiiiakse koiki tooteid, viitavad sellised tédhised nagu
piimapood, piimabaar, saiapood, leivapood, lihapood ikkagi vaid toidukaupade
tavapirasele miiligikohale ega funktsioneeri kaubamirgina, mis voimaldaks identifitseerida
iihe konkreetse ettevotja kaupu. Samuti on kaebaja ka ise oma 10plikus seisukohas
kinnitanud teadmist, et tdhis La Cremeria omab kirjeldavat tdhendust.

Taotleja on kacbuse materjalides viidanud ka, et itaaliakeelne sona La Cremeria ei pruugi
olla arusaadav enamusele Eesti tarbijatest ning ei saa seetdttu osutuda kaupade liiki
nditavaks. Kuid apellatsioonikomisjon leidis, et KaMS § 7 Ig 1 p 3 on mdeldud esmajoones
teiste ettevotjate huvide kaitseks. Kaupade liigile osutuv tdhis on oma kaupade
kirjeldamiseks ning nende kohta info edastamiseks vajalik teistele ettevotjatele. Isegi kui
Eesti tarbija ei saa aru sona La Cremeria tdhendusest, ei oleks diglane olukord, kus selle
sona kasutamiseks ainudiguse andmine iihele ettevdtjale saaks oma tegevuse laiendamisel
ja kaubamirgi registreerimisel takistuseks monele teisele ettevotjale. Sona ei pea olema
arusaadav tarbijaskonnale, et selle registreerimisest keelduda. Piisab faktist, et tdhis on
kirjeldav voi tavapirane ja peab jddima vabaks kasutamiseks kolmandatele ettevotjatele.
Lisaks ei pea tdhise keelekasutuses tavapdraseks muutumist arvestama ainult Eesti
keeleruumis, vaid seda voOib teha ka laiemalt. Patendiametil on digus véites, et KaMS § 7
lg 1 p4 ei nde ette, et tavapirasus keelekasutuses peaks pédrinema Eestist. Kui tdhis on
tavapirane keelekasutuses mitmetes riikides, on tdendoline, et tavapérasus eksisteerib ka
Eestis.

Koik tavapérased voi kirjeldavad tdhised, mis on muutunud tavapiraseks teistes riikides ja
veel mitte Eestis, ei pea olema Eestis registreeritavad. Kodikide riikide kaubaméirgiseadused
on territoriaalse ulatusega ning tihe riigi KaMS ei saa rakendada teises riigis. Majandus-,
kaubandus- ja drisuhetes ei ole riigid isoleeritud, vaid omavahel tihedas suhtlemises.
Patendiamet on antud ekspertiisi kdigus arvestanud ka iildiselt olukorda majandus- ja
dritegevuses teistes riikides, mitte {liksnes Eesti territooriumil ning oma tegevuse
laiendamisel ja mirkide registreerimisel Eestis ei tohiks ettevdtjaile takistuseks saada
tavapéraste ja/voi kirjeldavate tihiste sisaldumine kaubamérkides.

Eesti Patendiamet on podrdunud todstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6
quinquies 18ike B punkti 2 tdlgendamise kiisimuses Ulemaailmse Intellektuaalomandi
Organisatsiooni (WIPO) poole. Esitatud kiisimus oli, et kas juhul, kui kaubamirk on
paritoluriigis registreeritud ilma mittekaitstavate osade méaramiseta, on lubatud tuginedes
artikli 6 quinquies 10ike B punktile 2 miirata ja mérkida registreeringusse kaubamargi
mittekaitstavad osad?

Seoses eeltooduga sai Patendiamet 11.05.1998. a vastuse, milles selgitati, et kaubamargi
mittekaitstav osa on administratiivmeede, et viidata registreeritud kaubamairgi teatud
osadele, mis on kirjeldavad ja seetottu kaitsmata, kusjuures kogu kaubamérk on kaitstud.
Kaubamirgi pohiprintsiip on, et kaubamirgi kirjeldavat osa ei saa kaitsta vaatamata
sellele, kas mittekaitstavas osas on sellele viidatud vOi mitte. Seetdttu vOib Eesti
Patendiamet rakendada mittekaitstava osa médramise nduet isegi siis, kui péritoluriigis
registreeriti kaubamérk ilma mittekaitstavat osa mddramata, tingimusel, et kaubamirk on
registreeritud ja kaitstud kogu ulatuses ning mittekaitstavaks médratud osa ei oma
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eristusvoimet. See WIPO vastuskirjas sisalduv kinnitab Patendiameti seisukoha Gigsust
kaubamirgi La Cremeria + Kkuju registreerimisel, kus sona La Cremeria maéérati
mittekaitstavaks osaks. Samuti kinnitab Patendiameti seisukohta tddstusomandi kaitse
Pariisi konventsiooni kommentaarides sisalduva kasiraamatu “Guide to the application of
the Paris Convention for the Protection of Industrial Property”, lehekiilgedel 115-116
kirjutatu, millest jareldub, et artikkel 6 quinquies 16ige B ei seo tdhise kirjeldavust tdhise
arusaadavusega konkreetses riigis. SOna ei pea olema arusaadav tarbijaskonnale, et selle
registreerimisest keelduda. Piisab faktist, et tihis on kirjeldav vdi tavapédrane (antud juhul
on selleks ,,La Cremeria - piimapood”) ja niisugune tdhis peab jddma vabaks kasutamiseks
kolmandatele ettevotjatele. Apellatsioonikomisjon toetub ka Euroopa Kohtu otsuses C-
218/01 p. 62 esitatud erinevate riikide kaubamirgi registreerimispraktika seisukohale,
mille kohaselt identset kaubamirki, mis on registreeritud iihes litkmesriigis identsetele
kaupadele voi teenustele, voib arvestada ka mdni teine litkmesriigi pddev ametiasutus, seda
siis koos kdikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamaérgi eristusvoime méira
hindamisel arvesse voetakse, kuid see ei ole kaubamirgi registreerimise vOi
registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.

Seega on Patendiameti 24.10.2002. a kaubamérgi La Cremeria + kuju registreerimise
otsus nr 7/R200002153 klassis 30, millega médidrati mittekaitstavaks sona La Cremeria,
seaduslik ja pdhjendatud.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes toostusomandi 6iguskorralduse aluste seaduse
§ 61 jaKaMS § 71g 1 p 3 ning KaMS § 71g 1 p 4, apellatsioonikomisjon

otsustas:

kaebust mitte rahuldada.

Kaebaja voib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse
kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab
kaebuse 14bi hagita menetluses.

Kui kaebust pole esitatud, joustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu moéddumisel
otsuse avaldamisest ja kuulub tditmisele.

Allkirjad:
R. Laaneots

P. Lello

E. Hallika
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