MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 671-0

Tallinnas, 30. jaanuaril 2007.a.

Apellatsioonikomisjon, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Priit Lello,
vaatas kirjalikus menetluses lébi vélismaise juriidilise isiku Atria Yhtymd Oyj (endine
nimi: Atria Oyj), aadress: PL 900, 60060 ATRIA, FI, (endine aadress: Vaasantie 1,
Senidjoki, FI) poolt esitatud vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus
registreerida kaubamirk DUSESS (kaubamirgitaotlus nr M200200312) klassis 30 AS
Severi Kaubandus nimele.

vaidlustusavaldus esitati 02.04.2003. a ja registreeriti nr 671 all ning anti eelmenetlemiseks
komisjoni litkmele R. Laaneotsale.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Villu Pavelts, OU LASVET, Pk3136, 10505
Tallinn.

Asjaolud ja menetluse kaik

Vaidlustusavalduse sisu

Patendiamet on otsustanud registreerida kaubamirgi DUSESS AS Severi Kaubandus
nimele klassis 30 kaupadele: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained;
jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jddtis, mesi;
pdrm, kiipsetuspulbrid; sool, sinep; dddikas, viirtsikastmed; viirtsid; jdd (vt lisa 1).
Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et iilalnimetatud Patendiameti otsus on vastuolus vana
kaubamérgiseaduse (vana KaMS — siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud
kaubamérgiseadusele) § 71g 1 p 3 ja 6.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et sona DUSESS tihistab teatavate (dessert-)pirnide sorti
(lisa 2). Samasisulise tdhenduse annab sellele sdnale ka Vene-Inglise sonaraamat (lisa 3).
Eeltoodust tulenevalt on pirnisordi nimetuse diisess ndol tegemist klassi 30 kuuluvate
kaupade, mis on toodetud diisess sorti pirnide baasil vdi sisaldavad diisess sorti pirne voi
on diisess sorti pirnide maitselised (nt leib, sai, kondiitritooted, maiustused, jaatis) suhtes
omadusi (eelkdige koostist, maitset) kirjeldava tahisega. Jarelikult ei ole sdna DUSESS
klassis 30 kaubamirgina registreeritav téhis ning Patendiameti otsus on vastuolus vana
KaMS § 71g 1 p 3.

Vastavalt Patendiameti viljakujunenud registreerimispraktikale, kui leitakse, et moni téhis
on kaupade loetelus toodud osade kaupade osas kirjeldav, siis lildreeglina loetakse see
tahis eksitavaks iilejisnud kaupade suhtes, mida ta ei kirjelda. Et séna DUSESS on
pirnisordi nimetusena osade kaubamérgitaotluses loetletud kaupade omadusi néitav téhis,
siis iilejadnud taotluses nimetatud kaupade osas, mille valmistamisel ei ole kasutatud seda
sorti pirne voi mis ei ole diisess liiki pirnide maitselised, on konealune téhis eksitav. Sellest
tulenevalt ei ole Patendiameti registreerimisotsus kooskdlas ka vana KaMS § 7 Ig 1 p-ga 6.
Vaidlustaja Atria Yhtyma Oyj on toiduainete ja valmistoitude tootja, kelle nimele on Eestis
klassis 30 registreeritud kuus kaubamérki ning seitsmes on hetkel menetluses. Atria
Yhtymi Oyj’l kaob vaidlustatava Patendiameti otsuse jousse jaddmisel voimalus kasutada
kirjeldavat sona DUSESS oma toidukaupade markeerimisel ja iseloomustamisel ning see
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voib takistada Atria Oyj dritegevust Eestis. Seega on Atria Yhtymd Oyj asjast huvitatud
isik vana KaMS § 12 lg 2 tdhenduses vaidlustamaks Patendiameti registreerimisotsust.
Tuginedes vana KaMS § 7 Ig 1 p-dele 3 ja 6 ning juhindudes vana KaMS § 13 lg-st 2 palub
vaidlustusavalduse esitaja tithistada Patendiameti otsus registreerida kaubamirk DUSESS
klassis 30 AS Severi Kaubandus nimele ning teha Patendiametile ettepanek votta vastu uus
otsus.
Vaidlustusavalduse juurde kuuluvad lisad:

1. Viljavote Eesti Kaubamairgilehest nr 2/2003.

2. Viljavote Vene-Eesti sdonaraamatust.

3. Viljavote Vene-Inglise sOnaraamatust.

Kaubamiirgitaotleja vastulause vaidlustusavaldusele

Vastuseks apellatsioonikomisjoni (edaspidi TOAK) teatele esitas kaubamirgi DUSESS
taotleja Severi Kaubandus AS (Maris Gilden) 28.12.2004. a Artjom Ananjev’i poolt
allkirjastatud kirjaliku seisukoha vaidlustusavalduse nr 671 kohta, mille sisu on jirgmine.
Sona diisess on pirnisordi nimetus, mitte tdlge sonast pirn ning samuti mitte pirniliik.
Sordinimetuseks ei panda kunagi liiginimetust ennast. Kéesoleval juhul on tegemist
Prantsusmaalt périt sordinimetusega duchesse — mis tidhendab tdlkes hertsoginna.
Kaubamirk DUSESS on esitatud registreerimiseks mitte puuviljade klassis 31, vaid klassis
30, kus on sellised kaubad nagu kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi
aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jditis,
mesi; parm, kiipsetuspulbrid; sool, sinep; dddikas, viirtsikastmed; viirtsid; jd4. Sona diisess
ei viita kdesolevas vaidluses konkreetsele puuviljale (klass 31) ja seega ei saa ta ka olla
klassi 30 kaupade liiki niitav tdhis. Téhis diisess ei ole kujunenud teatud pirnisordist
valmistatud voi sellele pirnisordile omaseid aroomi jm omadusi sisaldava nt kiipsise,
kompveki, kondiitritoote jms kaubaliigiks. Toenduseks viitab kaubamargitaotleja TOAK-1
otsusele nr 506-0, milles TOAK tuvastas, et viinamarjasordi nimetus ,,Isabella” ei ole
aluseks tunnistamaks tdhist ,Isabella” kui kauba liiki veinide puhul. Tdendusniidetena
toob kaubamirgitaotleja samuti ndited Patendiameti praktikast, nt kaubamérgid ,,Punane
moon” ja ,,Rukkilill”, mis ei ole kaitstavad lillede (klass 31), kiill aga iilekantud tdhenduses
kompvekkide ja maiustuste valdkonnas (reg nr 37550 ja 35098 klassis 30).

Samuti juhib kaubamirgitaotleja tihelepanu asjaolule, kaubamirgi DUSESS (reg nr
M200200312) registreerimise seaduspdrasusele vOib tuua analoogia Patendiameti
registreerimisotsusest kaubamargi DUSESS (reg nr M200301170, reg otsus on avaldatud
Kaubamaérgilehes nr 7/2004 1k 27 ja selle registreerimisotsus ei ole vaidlustatud)
registreerimise kohta klassis 32 limonaadi valdkonnas.

Kuna kaubamirk DUSESS ei ole kirjeldav klassi 30 kaupade osas, on vilistatud ka seega
asjaolu, et ta oleks eksitav klassi 30 kaupade osas. Seega kaubamégitaotleja leiab, et
kaubamirgi DUSESS registreerimine ei ole vastuolus vana KaMS § 7 1g 1 p 6.
Kaubamirgitaotleja juhib samuti tdhelepanu asjaolule, et vana KaMS § 7 on seadusandja
silmas pidanud avalikke Gigusi ja huve, st kdigi isikute seaduslike diguste ja huvide kaitset.
Vana KaMS § 8 puhul peetakse silmas isikute subjektiivsete diguste kaitset. Seega tuleb
vaidlustusavalduses, mis antud juhul toetub vana KaMS § 7-le, tdestada, et taolise
kaubamaérgi registreerimine kaubamaérgina on vastuolus avalike diguste ja huvidega. Antud
juhul ei ole vaidlustusavalduse esitaja tdendanud, et avalikkuse digused ja huvid saavad
kaubamirgi DUSESS registreerimisega rikutud.

Ulaltoodut silmas pidades ei ole vaidlustusavaldus kaubamirgitaotleja arvates pdhjendatud
ja kaubamargitaotleja palub jatta see rahuldamata.



Vaidlustusavalduse esitaja kirjalik seisukoht taotleja vastusele

Vastuseks TOAK-i 29.12.2004. a teatele ja AS Severi Kaubandus vastusele esitas
vaidlustusavalduse esitaja 31.03.2005.a oma kirjalikud seisukohad koos tdiendavate
lisadega asja nr 671 kohta, mille sisu on jargmine.

1. Taotleja AS Severi Kaubandus on jitnud kirjaliku seisukoha kaebusele sisuliselt esitamata.
Kooskolas kehtiva KaMS §72 lg5 sitestatuga kohaldatakse enne 01.05.2004. a
Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse
tegemise ajal kehtinud kaubamérgi registreerimisest keeldumise aluseid ja ldhtutakse asja uue
menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Vastavalt kehtivale KaMS § 13 Ig1 teeb
kaubamargialaseid toiminguid Patendiametis ja to6stusomandi apellatsioonikomisjonis asjast
huvitatud isik isiklikult voi tema poolt vahetult volitatud patendivolinik. Kdesolevas asjas
on 28.12.2004. a esitanud vastuse kaebusele Artjom Ananjev. Patendiameti patendivolinike
kutse saanud patendivolinike nimekirjas Artjom Ananjev'i nime ei sisaldu, ka ei ole Artjom
Ananjev AS Severi Kaubandusse seaduslik esindaja (lisatud valjatriikk AS Severi Kaubandus
B-kaardi andmetest). Nimetatust tulenevalt ei saa kdesolevas asjas 28.12.2004. a esitatud
vastust pidada taotleja AS Severi Kaubandus seisukohaks, kuna AS Severi Kaubandus on
jatnud teostamata oma oOiguse esitada vastamiseks antud kolme kuulise tdhtaja jooksul
seisukoht kaebusele. Kooskolas todstusomandi Giguskorralduste aluse seaduse § 51 1g4
sitestatuga, ei takista nimetatud asjaolu otsuse tegemist. Kuna 28.12.2004. a vastus ei ole
esitatud kdesoleva asja menetlusosaliste poolt, on kaebaja seisukohal, et nimetatud vastus
tuleb jétta kdesolevas asjas otsuse tegemisel tdhelepanuta.

2. Séna DUSESS kirjeldab taotletavate kaupade olulisi omadusi. Kaebusele lisatud erinevate
sdnaraamatute viljavGtetest nihtub iiheselt, et séna DUSESS ning selle transliteratsioon
kirillitsasse on védga hésti tuntud pirnisordi nimi. Erinevalt nditeks kartulisortide
nimetustest 'Ants' ja 'Ando' on just nimetatud pirnisordi nime kasutatud Eestis juba
aastakiimneid toodetava ning turustatava populaarse pirnimaitselise limonaadi- ning
pirnimaitseliste  maiustuste  tdhistamisel (nditeks AS Kalev poolt toodetud
karamellikompvekid 'DiiSess'). Lisaks nimetatule ndhtub kaebuse esitaja poolt kdesolevas
asjas 28.11.2003. a TOAK-Ie esitatud lisamaterjalidest, et juba 1970-ndatel aastatel kasutati
sdna DUSESS toostuses pirniessentsi siinoniiiimina. Sdna DUSESS ei ole kunagi olnud
kasutuses isikunimena ega oma teisi tdhendusi. Lébi laialdase kasutamise on sdna 'diiSess'
muutunud tarbijate jaoks toidukauba teatud maitseomadust néitavaks tdhiseks. Arvestades
sdna DUSESS iildist tuntust Eesti tarbijate hulgas ning seda, et nimetatud sdna omab klassi
30 kuuluvate kaupade osas kindlat tdhendust, on kahtlusteta selge, et keskmine tarbija
mdistab sdona DUSESS klassi 30 kuuluvate kaupade tihistustel viitena just kaupade
maitseomadustele. Nihes toidukaubal sdna DUSESS, usub tarbija koheselt, et tdhistatud
tooted kas sisaldavad pirne voi on pirnimaitselised. Klassi 30 kuuluvate kaupade osas ei asu
tarbijad ostusituatsioonis vaagima kaubamirgi DUSESS voimalikke iilekantud tihendusi.
Juhul, kui taotletava tihisega DUSESS tihistatud kaubad tdepoolest sisaldavad pirne voi on
pirnimaitselised, esineb nimetatud mérgi osas vana KaMS §7 Igl p3 sitestatud
kaubamirgi registreerimisest keeldumise alus. Nimelt, kuna teraviljasaaduste,
kondiitritoodete, maiustuste, jdédtise jne muude toidukaupade olulisteks iseloomulikeks
tunnuseks on nii nende toodete koostis kui ka nende maitseomadused, kirjeldab sona
DUSESS nimetatud toodete olulisi iseloomulikke tunnuseid. Kuna taotletav tihis sisuliselt
eristusvoimelist kujunduslikku elementi ei oma, ei vdimalda nimetatud tdhis tarbijatel ka
eristada taotleja tooteid teiste tootjate samaliigilistest toodetest, so tihis DUSESS ei tiida
kaubamirgifunktsiooni. Juhul, kui taotletava tihisega DUSESS tihistatud kaubad ei
sisalda pirne ega ole pirnimaitselised, esineb nimetatud mérgi osas vana KaMS § 71g 1 p 6
sdtestatud kaubamérgi registreerimisest keeldumise alus. Tarbijad teavad, et sdna



DUSESS tihistab kas pirni sorti vdi viitab kaupade vastavale maitseomadusele. Vattes
arvesse, et klassi 30 kuuluvad kaubad vdivad olla véga erinevate koostiste ja maitsetega,
esineb taotletava kaubamérgi puhul suur tdendosus, et tarbijad eeldavad ekslikult, et
nimetatud tdhisega tdhistatud tooted kas sisaldavad pirne vOi on pirnimaitselised. Seega
eksitaks tihis DUSESS tarbijaid tdhistatavate toodete oluliste omaduste, nagu koostise ja
maitseomaduste osas.

3. Kiesolevas asjas esineb avalik huvi mitte tagada taotletavale téhisele Giguskaitset. Nii
varasema kohtupraktika kui ka Patendiameti senise praktika kohaselt on vana KaMS § 7 Ig 1
p 3 sidtestatud kaubamirgi registreerimisest keeldumise aluse eesmaérgiks kaitsta avalikku
huvi tagada koikidele turuosalistele voimalus viidata oma kaupade olulistele omadustele.
Kuna sdnaga DUSESS on v&imalik viidata klassi 30 kuuluvate kaupade olulistele
omadustele: koostisele ning maitsele, eksisteerib kdesolevas asjas reaalselt avalik huvi mitte
anda iihele turuosalisele monopoolset digust sona DUSESS kasutamiseks nimetatud
kaupade osas. Teistele turuosalistele tuleb jitta voimalus viidata oma kaupade olulistele
omadustele. Pirnide sisaldust klassi 30 kuuluvates kaupades voi nimetatud kaupade
pirnimaitselisust saavad teised turuosalised niidata just sona DUSESS lisamisega toodete
etiketile. Avalik huvi mitte tagada taotletavale tihisele DUSESS diguskaitset viljendub ka
vajaduses kaitsta tarbijaid. Pirne mitte sisaldavate, klassi 30 kuuluvate kaupade puhul on
taotletav tdhis tarbijatele eksitav. Nimetatu toob suure tdendosusega kaasa tarbijate valed
ostuotsused, so tarbijad ostavad kaupu, mille tdhistus lubab ostetavatele kaupadele teatud
omadusi, mida nendel kaupadel tegelikult ei ole. Tarbijakaitseseaduse § 3 p 2 kohaselt kuulub
tarbijate pohidiguste ringi Oigus saada valiku tegemiseks pakutavate kaupade kohta
vajalikku ja tdest teavet. Tarbijakaitseseaduse § 4 Ig 5 sitestab, et tarbijale kauba kohta
edastatava teabega ei tohi kaubale omistada omadusi, mis sellel puuduvad. Ei ole kahtlust
selles, et kogu kaubal esitatud informatsioon, sealhulgas ka kaubamairgid, edastab
tarbijatele teavet. Taotletav tihis DUSESS ei funktsioneeri kaubamirgina, so see ei edasta
tarbijatele teavet kaupade tootja identifitseerimiseks. Taotletava tdhise poolt tarbijatele
edastatav teave piirdub klassi 30 kuuluvate kaupade osas viitega kaupade
pirnimaitselisusele. Kaupade osas, mis ei ole pirnimaitselised, annaks nimetatud téhis
tarbijatele seega valet informatsiooni kaupade oluliste omaduste kohta ning oleks
vastuolus tarbijakaitse nduetega.

4. Patendiameti senine praktika. Ka Patendiamet on oma senises praktikas jarginud
iilalkirjeldatud pohimdtteid. Niitena tuuakse jargmised, klassi 30 kuuluvad kaubamargid:

. APPLE MINIS (reg.nr 28877) klassis 30- registreering ei anna ainudigust sona
‘apple' (ingl.- '6un’) kasutamiseks;

. 'Orange Sun Sun' (reg.nr 757041) klassis 30- registreering ei anna ainudigust sona
'orange' (ingl.- 'apelsin') kasutamiseks;

. ORBIT LEMON FRESH (reg.nr 33594) klassis 30- registreering ei anna
ainudigust sona 'lemon' (ingl.- 'sidrun’) kasutamiseks;

. 'Lemon Sun' (reg.nr 757219) klassis 30- registreering ei anna ainudigust sona
'lemon’' (ingl.- 'sidrun’) kasutamiseks;

. "TOMATO Bolognese + kuju' (reg.nr 627623) klassis 30- registreering ei anna
ainudigust sOnaiihendi 'tomato bolognese' (ingl.- 'tomatikaste') kasutamiseks;

. 'BANAANI VAHVLIKOMPVEK SOKOLAADIS + kuju (reg.nr 38617) klassis
30- registreering ei anna ainudigust muuhulgas sdna 'banaani' kasutamiseks;

. 'BANANU KONFEKTE + kuju' (reg.nr 25227) klassis 30- registreering ei anna

ainudigust sonaiithendi 'bananu konfekte' kasutamiseks.
Patendiameti praktika illustreerimiseks on vaidlustaja lisanud kdesolevale vastusele ka
drakirja Patendiameti 23.04.1998. a teatest nr 7/9700288, kus Patendiamet selgitab vana



KaMS §7 Igl p3 ja 6 sitestatud kaubamirgi registreerimisest keeldumise aluste
kohaldamist analoogsetes juhtumites. Nimetatud teates asub Patendiamet seisukohale, et
klassis 30 taotletud kaubaméirk ANANASAS ei ole kaubamaérgina registreeritav, kuna see on
eksitav koigi nende kaupade suhtes, mis ei ole ananassi baasil valmistatud ning kaupade
koostislikke omadusi niitav koikide iilejddnud kaupade osas. Toodust ndhtuvalt ei ole
sonad 'apple'; 'orange'; 'lemon'; 'tomato'; 'banaani' jne mitteregistreeritavad mitte ainult
klassi 31 kuuluvate kaupade (nt virske puu- ja kdogivili) tdhistamiseks, vaid need ei tdida
kaubamairgifunktsioone ka klassi 30 kuuluvate kaupade osas. Kui klassis 31 tdhistavad
nimetatud sdnad konkreetseid tooteid, siis klassis 31 nditavad need toodete omadusi.
Nimetatud nimistusse kuulub oma olemuselt ka sona DUSESS ('pirnimaitseline’).

5. Taotleja AS Severi Kaubandust on korduvalt tabatud kaubamaérgidiguste rikkumiselt.
AS Severi Kaubandus on nii Maksu- ja Tolliameti kui ka Eesti Pdevalehe veebilehekiilgedel
avaldatud andmetel korduvalt iiritanud Eestisse tuua voltsitud kaubamérkidega tahistatud
tooteid, sealhulgas ka klassi 30 kuuluvaid maiustusi. Seoses sellega on taotlejale korduvalt
madratud rahatrahve korgeimas maksimaalses maéras.

Nagu eelpool kirjeldatud, oleks ka tihisele DUSESS diguskaitse andmine vastuolus nii Eesti
turuosaliste- kui ka tavatarbijate avaliku huviga.

Eeltoodut arvestades ning tuginedes muuhulgas kehtinud KMS § 7 lIg 1 p-le 3 ja 6 ning
tarbijakaitseseaduse §-dele 3 ja 4, jadb vaidlustusavalduse esitaja oma ndude juurde.
Téiendavad lisad:

vastuse drakirjad protsessiosalistele;

arakiri AS Severi Kaubandus B-kaardi andmetest;

véljatriikk Tolliameti pressiteatest;

viljatriikk Eesti Pdevalehe artiklist;

arakiri Patendiameti 23.04.1998 teatest nr 7/ 9700288;

véljavotted Patendiameti kauba- ja teenindusmirkide andmebaasist
(registreeringud nr 28877; 757041; 33594; 757219; 627623; 38617,
25227 ja registreerimistaotlus nr 9700288).
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Kaubamiirgitaotleja seisukoht
Vaidlustusavalduse esitaja 31.03.2005. a vastusele kaubamargitaotleja ei reageerinud.

Vaidlustusavalduse esitaja 1oplikud seisukohad

Vastuseks TOAK-i teatele 17.11.2006. a esitas vaidlustusavalduse esitaja 20.12.2006. a
kirjalikult oma 16plikud seisukohad, milles ta teatab, et vaidlustusavalduse esitaja jadb oma
02.04.2003. a vaidlustusavalduses ning 31.03.2005. a kirjalikes seisukohtades esitatu
juurde, rohutades eriti alljargnevat.

1. Tdhise DUSESS registreerimise otsus on vastuolus vana KaMS § 7 Ig 1 p 3. Taotletav
kaubamirk DUSESS on sisuliselt sdnaline tihis, millel eristusvdimelised kujunduslikud
elemendid puuduvad. 02.04.2003.a vaidlustusavaldusele lisatud sOnaraamatute
viljavotetest niahtuvalt on DUSESS pirnisordi nimi. Erinevalt taotleja poolt viidatud
kartulisortide nimetustest “Ants” ja “Ando”, on just pirnisordi DUSESS nime kasutatud
Eestis juba aastakiimneid pirnimaitseliste limonaadide ning pirnimaitseliste maiustuste
turustamisel. Lisaks sellele ndhtub vaidlustusavalduse esitaja poolt 28.11.2003. a esitatud
lisamaterjalidest, et juba 1970-ndatel aastatel kasutati sona DUSESS tdostuses
pirniessentsi siinoniiiimina. Vaidlustatava tihise DUSESS registreerimist taotletakse klassi
30 kuuluvate toidukaupade osas. Kuna séna DUSESS ei ole kunagi omanud muid,
eelkirjeldatust erinevaid tdhendusi ning kuna taotletavat sona on kasutatud laialdaselt just



toidukaupade pirni maitset tdhistava sdnana, ei ole kahtlust selles, et Eesti keskmine tarbija
mdistab sona DUSESS koheselt viitena tihistatavate kaupade maitseomadustele ja/voi
koostisele. Nonda, nihes toidukaubal sdna DUSESS, usub tarbija, et tdhistatud
toidukaubad kas sisaldavad pirne vdi on pirnide maitsega. Kuna klassi 30 kuuluvad kaubad
on igapdevased tarbekaubad, ei asu ostjad sonale DUSESS ka teisi tihendusi otsima.
Toidukaupade koostis ja maitseomadused on kaheldamatult olulised, tarbijate vastavate
kaupade ostuotsustusi mdjutavad faktorid. Kuna vaidlustatav kaubamirk DUSESS muid
kaubamirgielemente peale kirjeldava sona DUSESS ei sisalda, on nimetatud téhise
registreerimise otsus selges vastuolus vana KaMS § 7 Ig 1 p 3 sétestatuga. Tegemist on
tdhisega, mis koosneb iiksnes kaupade olulisi omadusi niitavatest tdhistest voi andmetest
ega ole seetdttu kaubamaérgina registreeritav.

2. Tihise DUSESS registreerimise otsus on vastuolus vana KaMS § 7 1g 1 p-ga 6. Nagu
juba eelpool kirjeldatud, on vaidlustatava tdhise DUSESS niol tegemist sdnaga, mis on
Eesti keskmisele tarbijale mdistetav taotletavate toidukaupade pirnimaitselisuse
tahistusena. Vaidlustatava kaubamairgi kaupade loetelu ei ole piiratud pirnimaitseliste
toidukaupadega. Seega on tdenioline, et tarbijad, nihes toidukaubal sdna DUSESS,
usuvad koheselt, et tdhistatud toidukaubad kas sisaldavad pirne vdi on pirnide maitsega.
Toidukaupade koostise ja maitseomaduste puhul on tegemist oluliste, tarbijate
ostuotsustusi otseselt mdjutavate faktoritega. Juhul, kui sonaga DUSESS tihistatud
toidukaubad ei sisalda pirne ega ole pirnimaitselised, eksisteerib suur tdendosus, et tarbijad
teevad vastava toidukauba ostuotsuse ekslikult, eeldades pirnimaitselisust. Toodust
nihtuvalt on vaidlustatud tdhise DUSESS registreerimise otsus vastuolus ka vana KaMS
§ 7 1g 1 p 6. Nimetatud sdna nédol on tegemist tdhisega, mis vdib oma olemuselt tarbijat
eksitada kaupade oluliste omaduste suhtes ega ole seetottu kaubamérgina registreeritav.

3. Kiesolevas asjas eksisteerib avalik huvi mitte monopoliseerida sona DUSESS
kasutamist toidukaupade osas. Vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 6 sétestatud registreerimisest
keeldumise aluste kehtestamise eesmirgiks on olnud kaitsta avalikku huvi. Ldige 3 puhul
on avalikuks huviks turuosaliste voimalus kirjeldada oma toodete omadusi ning 1dike 6
puhul on avalikuks huviks tarbijate kaitse eksitamise eest. Vaidlustaja viitab TOAK-i
28.04.2006. a otsusele 808-o0, kus TOAK pidi hindama kaubamérgi ‘TARHUN TAPXVYH’
registreerimisotsuse  Oiguspdrasust. Oma otsusega tithistas TOAK Patendiameti
registreerimisotsuse, markides: “TOAK peab siiski vajalikuks tunnistada, et sona
“"Tarhun” on tavapdrane nimetus seda liiki joogi tdhistamiseks ja heauskses dripraktikas
ei saa pidada oiguspdraseks mingi toote liigi tihise monopoliseerimist tihe tootja nimele,
kuigi see tootja voib mingil vahepealsel perioodil olla olnud ainuke vastavat liiki toote
tootja mingil territooriumil. Toote liikide nimetus peab jddma vabalt kasutatavaks koigile
potentsiaalsetele turul osalejatele.” Olukord kéesolevas asjas on nimetatule véga sarnane.
Vaidlustatav tihis DUSESS viitab ka toidukaupade koostisele ja/vdi maitseomadustele
ning seda on selles funktsioonis ka reaalses tegelikkuses ulatuslikult kasutatud.
Kaheldamatult peab ka toidukaupade koostist ja maitseomadusi tdhistav sdna DUSESS
jdama turul vabalt kasutatavaks koikide potentsiaalsetele turuosalistele. Seega eksisteerib
kiesolevas asjas otsene avalik huvi mitte anda iihele ettevdttele ainudigust ssna DUSESS
kasutamiseks ja selle kasutamise keelamiseks. Nimetatud sona vdimaldab toidukaupade
tootjatel anda tarbijatele informatsiooni, et tegemist on pirne sisaldavate voi
pirnimaitseliste toodetega. Avalik huvi mitte tagada taotletavale sdnale DUSESS
monopoolset kasutusdigust viljendub ka vajaduses kaitsta tarbijaid eksitamise eest. Nagu
juba eelpool kirjeldatud, tajuvad Eesti tarbijad sona DUSESS just toodete kindlaid
maitseomadusi ja koostist nditava tdhisena. Juhul kui nimetatud sona kasutatakse toodetel,
mille maitseomadused ja/vdi koostis ei vasta tarbijate poolt eeldatavale, eksitab nimetatud



tédhis tarbijaid ning pohjustab valesid ostuotsuseid. Ka tarbijakaitse seaduse § 4 Ig5
sdtestatakse, et tarbijale kauba kohta edastatava teabega ei tohi kaubale omistada omadusi,
mis sellel puuduvad. Sona DUSESS ei funktsioneeri klassis 30 kaubamirgina. See ei
voimalda tarbijatel eristada iihe tootja toidukaupu teiste tootjate samaliigilistest kaupadest.
Vaidlustatud téhisega klassi 30 kuuluvate kaupade osas tarbijatel edastatav teave piirdub
informatsiooniga nende kaupade koostise ja/vdi maitseomaduste kohta.

4. Senine kaubamairkide registreerimispraktika. Vaidlustaja viitab ka Patendiameti senisele
kaubamérkide registreerimispraktikale klassis 30 aga samuti ka Patendiameti selgitustele
kaubamirgi ANANASAS registreerimata jdtmise kohta. Nimetatust ndhtuvalt ei ole sdnad
‘apple’; ‘orange’; ‘lemon’; ‘tomato’; ‘banaani’ jne mitteregistreeritavad mitte ainult klassi
31 kuuluvate pollumajandus-, aia- ja metsasaaduste osas vaid ka klassi 30 kuuluvate
toidukaupade osas. Kui klassis 31 tdhistavad viidatud sdnad konkreetseid tooteid, siis
klassis 30 néitavad need toidukaupade olulisi omadusi (koostis ja maitseomadused). Lisaks
viitab vaidlustaja ka TOAK-i otsusele nr 808-o0, kus TOAK leidis, et ka sona ‘Tarhun’ ei
ole kaubamairgina registreeritav, kuna nimetatud sona kirjeldab asjaomaste kaupade olulisi
omadusi. Toidukaupade osas kuulub toodud nimistusse kaheldamatult ka kdesolevas asjas
vaidlustatud tihis DUSESS (‘pirnimaitseline’).

5. Taotlejat AS Severi Kaubandus on korduvalt tabatud kaubamaérgidiguste rikkumiselt.
AS Severi Kaubandus on nii Maksu- ja Tolliameti kui ka Eesti Pdevalehe andmetel
korduvalt iiritanud Eestisse tuua voltsitud kaubamérkidega tdhistatud tooteid, sealhulgas ka
klassi 30 kuuluvaid maiustusi. Seoses sellega on taotlejale korduvalt miiratud trahve ka
korgeimas maksimaalses maidras. Nimetatud nditab otseselt taotleja &rikultuuri ning
valmiduse astet jiargida kehtestatud reegleid. Vaidlustusavalduse esitaja arvates takistaks
toidukaupade olulisi omadusi kirjeldava sona DUSESS kasutamise ainudiguse andmine
taotlejale oluliselt vaba konkurentsi asjaomases turusektoris ning oleks otseses vastuolus
avaliku huviga. Kdigele kdesolevas asjas esitatule tuginedes jdéb vaidlustusavalduse esitaja
oma vaidlustusavalduse juurde ning palub Todstusomandi apellatsioonikomisjonil
tiihistada Patendiameti otsus registreerida kaubamirk DUSESS (taotluse nr M200200312)
AS Severi Kaubandus nimele.

Kaubamiirgitaotleja 1oplikud seisukohad

Vastusena TOAK-i 20.12.2006. a teatele ja vaidlustusavalduse esitaja 10plikele
seisukohtadele esitas kaubamargitaotleja AS Severi Kaubandus juhatuse liikme Sergei
Jetskalo poolt allkirjastatuna 22.01.2007.a oma 1oplikud seisukohad, milles
kaubamaérgitaotleja jadb vaidlustusavaldusele 28.12.2004. a esitatud vastuses maérgitud
seisukohtade juurde.

Loplikes seisukohtades rohutab taotleja alljargnevat:

1. Sona ,.diiSess* ei ole sdna ,,pirn*“ siinoniilim, vaid see on vilja mdeldud kauba
(sordi)nimetus, nagu niiteks ,,Ants* ja ,,Ando* kartulite puhul jne. Seega sdna “diiSess” on
pirnisordi nimetus, mitte tdlge sdnast pirn ning samuti mitte pirniliik. Sordinimetuseks, sh
pirnisordinimetuseks ei panda kunagi liiginimetust ennast. Kéesoleval juhul on tegemist
Prantsusmaalt périt sordinimetusega duchesse, mis tdhendab tdlkes hertsoginna. Seega
erinevalt vaidlustusavalduse esitaja arvamusest on sonal ,,diiSess“ olemas algupirane
tdhendus duchesse kujul ja seega ei ole kaubamirgi registreerimine vastuolus vana KaMS
§ 7 1g 1 p 3 sitetega.

2. Kaubamirk DUSESS on esitatud registreerimiseks mitte puuviljade klassis 31, vaid
klassis 30 ning sona “diiSess” ei viita kdesolevas vaidluses konkreetsele puuviljale (pirnile,
klass 31) ja seega ei saa ta ka olla klassi 30 kaupade liiki néitav tihis. Téhis “diiSess” ei ole



kujunenud teatud pirnisordist valmistatud voi sellele pirnisordile omaseid aroomi jm.
omadusi sisaldava nt kiipsise, kompveki, kondiitritoote jms kaubaliigiks.
Kaubamargitaotleja viitab ka TOAK-i otsusele nr 506-o0, milles TOAK on kirjutanud, et
viinamarjasordi nimetus “Isabella” ei ole aluseks tunnistamaks tdhist “Isabella”
(kaubamérk nr 38684 ,ISABELLA* kui kauba liiki (antud juhul veini liiki) tdhistavaks
nimetuseks. Klassis 30 kasutatakse sona “diiSess” (nt maiustuste osas) mitte otseses, vaid
tilekantud tdhenduses ja seega ei ole nimetatud téhis vastuolus vana KaMS § 7 Ig 1 p 3.
Selliseid néiteid voib tuua Patendiameti praktikast veelgi, kus nt kaubamérgid ,,Punane
moon* voi “Rukkilill” ei ole kaitstavad lillede (klass 31), kiill aga iilekantud tdhenduses
kompvekkide ja maiustuste valdkonnas (reg nr 35098 klassis 30).

3. Vaidlustusavalduse esitaja ei ole Oigesti tolgendanud vana KaMS § 7 Ig 1 p 3 motet.
Nimetatud sitte jdrgi ei registreerita kaubamairgina tdhiseid, mis koosnevad {iksnes
kaupade liiki voi liiki néitavatest tahistest, mida pole oluliselt muudetud. Nimetatud séttes
ei ole juttu keeldumisalusest, mille kohaselt tuleb kaubamérgi oOiguskaitse andmisest
keelduda selle tottu, et kaubamérk koosneb iiksnes kaupade olulisi omadusi néditavatest
téhistest. Keeldumisaluseks saab olla ikkagi liiki nditava tdhise voi nimetatud tdhise
mitteoluliselt muudetud vormi olemasolu.

4. Kaubamirgi DUSESS registreerimise seaduspirasusele voib tuua analoogia
Patendiameti varasematest registreerimisotsustest kaubamérgi “DiiSess” registreerimise
kohta klassis 32 limonaadi valdkonnas (reg nr 32578 “DiiSess + kuju” ja nr “Disess (ladina
k. ja kirillitsas)”). Kui ka siin oleks tegemist olnud avaliku huvi rikkumisega ehk mitte
voimaldada turuosalistel kirjeldada oma toodete omadusi ning mitte kaitsta tarbijaid
eksitamise eest, nagu vaidlustusavalduse esitaja vdidab, siis tuleks tiihistada ka nimetatud
registreeringud. Kaubamargitaotleja jadb kindlaks oma seisukohale, et kédesoleval juhul
saab tegemist olla liksnes osapooltevahelise vana KaMS §-st 8 subjektiivsete kaubamairgi
registreerimisest keeldumisalustel pdhineva vaidlusega ning vana KaMS § 71g 1 p3jap 6
satted ei kuulu kohaldamisele.

5. Kuna vastavalt iilalmérgitule ei ole kaubaméirk DUSESS kirjeldav klassi 32 kaupade
osas, on vilistatud ka asjaolu, et ta oleks eksitav klassi 30 kaupade osas. Seega ei ole
kaubamirgi DUSESS registreerimine vastuolus ka vana KaMS § 71g 1 p 6.

6. Vaidlustusavalduse esitaja on 10plikes seisukohtades viidanud TOAK-i 28.04.2006. a

otsusele nr 808-o0. Vastavalt To6stusomandi diguskorralduse aluste seaduse § 541 lg 4 voib
1oplikes seisukohtades viidata iiksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi,
ja tdenditele, mis olid enne 10plike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist
apellatsioonikomisjonile esitatud. Kédesoleval juhul ei ole nimetatud otsusele varasemas
vaidlustusavalduse menetluse kdigus viidatud ning seetdttu tuleb see tdhelepanuta jitta.
Sarnaselt tuleb jatta tdhelepanuta ka viide tarbijakaitse seaduse §4 1g5.
Kaubamargitaotleja peab vajalikuks mirkida, et viidatud otsusest tulenevat analoogiat ei
saa lile kanda kdesolevale vaidlustusavaldusele, sest tdhise ,,Tarhun*“ puhul on tegemist
limonaadi tdhendust omava nimetusega ehk tavapédrase nimetusega seda liiki joogi
tahistamiseks. Kaubamadrgitaotleja viitab siinjuures veelkord TOAK-i otsusele nr 506-o.
Samuti tdendab kaubamirkide ,,DiiSess™ olemasolu klassis 32, et nimetatud tdhise puhul ei
ole tegemist ei klassi 32 ega ka klassi 30 kuuluvate kaupade tdhendust omava nimetusega.
Kaubamirgitaotluse esitaja jddb kindlaks oma seisukohale, et kaubamirgitaotluse
M200200312 DUSESS registreerimisotsuse vaidlustamine ei ole pdhjendatud ning palub
TOAK-il jitta Patendiameti registreerimisotsus jousse.



TOAK alustas I0ppmenetlust kdesolevas asjas 23.01.2007. a.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega, leiab, et
vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Alates 01.05.2004. a kehtiva todstusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 65
lg 2 ning samast kuupéevast kehtiva uue KaMS § 72 1g 5 kohaselt tuleb kéesoleva otsuse
tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti
otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamérgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni
30.04.2004. a kehtinud kaubamairgiseaduses sitestatud aluseid). Seega tuleb kdesolevas
asjas hinnata, kas kaubamirgile DUSESS diguskaitse andmine on vastuolus kuni
30.04.2004. a kehtinud vana KaMS § 71g 1 p3jap 6.

Vana KaMS § 7 Ig 1 p3 kohaselt ei registreerita kaubamdrke, mis koosnevad iiksnes
kaupade voi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vddrtust, geograafilist pdritolu,
kaupade tootmise voi teenuste osutamise aega voi kaupade voi teenuste teisi omadusi
nditavatest tihistest voi andmetest voi eelnimetatud tihistest voi andmetest, mida pole
oluliselt muudetud.

Vana KaMS § 7 Ig 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubamdrke, mis oma olemuselt véivad
tarbijat eksitada kaupade voi teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, vddrtuse,
geograafilise pdritolu, kaupade tootmise voi teenuste osutamise aja voi kaupade voi
teenuste teiste omaduste suhtes.

Antud asjas on AS Severi Kaubandus on jdtnud osaliselt teostamata oma digused esitada
vastamiseks oma seisukohad vaidlustusavalduse kohta. AS Severi Kaubandus poolt
28.12.2004. a esitatud vastus ei ole allkirjastatud kdesoleva asja menetlusosalise poolt, mille
tottu TOAK saab seda otsuse tegemisel kindlalt arvestada iiksnes seetottu, et need on
tunnistatud kaubamérgi registreerimise taotleja seisukohtadeks AS Severi Kaubandus poolt
22.01.2007. a esitatud loplikes seisukohtades.

TOAK leidis, et laialdase kasutamise t3ttu on sdna DUSESS muutunud tarbijate jaoks
kindlat toidukauba maitseomadust niitavaks téhiseks ja arvestades sdna DUSESS iildist
tuntust Eesti tarbijate hulgas ning seda, et nimetatud sona omab klassi 30 kuuluvate kaupade
osas kindlat tihendust, mdistab keskmine tarbija séna DUSESS klassi 30 kuuluvate kaupade
tahistustel viitena kaupade maitseomadustele. Nihes toidukaubal sona DUSESS usub
tarbija koheselt, et tdhistatud tooted kas sisaldavad pirne vdi on pirnide maitsega. Kuna
sdna DUSESS niitab kaupade koostislikke omadusi, siis seega on see sdna kaubamérgi
DUSESS kaupade loetelus toodud osa kaupade osas kaubamirgina mitteregistreeritavaks
tahiseks. Kuna KaMS §7 Ig1 p3 on modeldud esmajoones teiste ettevitjate huvide
kaitseks, siis kaupade omadustele osutav tihis on oma kaupade kirjeldamiseks ning nende
kohta info edastamiseks vajalik teistele ettevdtjatele. Seega ei oleks diglane olukord, kus
selle sona DUSESS kasutamiseks ainudiguse andmine iihele ettevdtjale saaks oma
tegevuse laiendamisel ja kaubale omaduste mirkimisel takistuseks monele teisele
ettevotjale.

Kuivord kaubaméirk DUSESS koosneb iiksnes sonalisest elemendist, on registreerimiseks
esitatud tihis eksitav kdigi nende kaupade suhtes, mis ei ole DUSESS-i baasil valmistatud
véi mille domineerivaks koostiselemendiks pole DUSESS. Seega kaubamirgi
registreerimise otsus on vastuolus vana KaMS § 71g 1 p 6.

Ka on TOAK seisukohal, et vaidlustusavalduse esitaja kaupade maitseomadustele toetuvad
kirjalikud selgitused ja viited vana KaMS § 7 Ig 1 p3ja § 7 1g 1 p 6 osas on antud asjas
toendatud.

Mis puutub vaidlustusavalduse esitaja ja kaubamirgitaotleja poolt hulgi toodud viiteid
Patendiameti ja TOAK-i praktika kohta analoogsete asjade arutamisel, siis TOAK on
seisukohal, et nimetatud viited ei ole TOAK-ile jargimiseks ega legaalseks aluseks oma



otsuste tegemisel. TOAK-i otsuse tegemine toimub konkreetses Oigusruumis ning
konkreetseid asjaolusid arvestades.

Eeltoodu alusel, juhindudes TOAS §59 ja § 61 ja vana KaMS §7 Ig1 p3 ja 6,
apellatsioonikomisjon (TOAK)

otsustas:
rahuldada vilismaise juriidilise isiku Atria Yhtyma Oyj, aadress: PL 900, 60060
ATRIA, FI vaidlustusavaldus Patendiameti 11.12.2002. a otsuse nr 7/M200200312

kaubamiirgi DUSESS registreerimise tiihistamist noudes ja kohustada Patendiametit
jatkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise tottu, vOib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni
otsuse peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse
avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jitkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, v4ib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamérgi oOiguskaitset vilistava asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, joustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme
kuu moddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub tditmisele.

Allkirjad:

R. Laaneots

T. Kalmet

P. Lello
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