MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 744-0

Tallinnas, 30. novembril 2005. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kerli Tults
ning Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses 14bi vidlismaise juriidilise isiku Silesia
Gerhard Hanke GmbH & Co KG, aadress: Am Alten Bach, Norf bei Neuss D-41469, DE,
poolt esitatud kaebuse Patendiameti 17.11.2003. a otsuse nr 7/R200103741 kaubamairgi
Silesia (rahvusv reg nr R447162) klassides 2, 3, 5, 29, 30, 32 ja 33 registreerimisest
keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse kiik

Patendiamet vottis 19.01.2004. a (otsus nr 7/R200103741) kaubamirgiseaduse (KaMS —
siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamirgiseadusele, kui ei ole
margitud teisiti) § 7 Ig 1 p 3 ja 1g 3 alusel vastu sonalise tdhise Silesia registreerimisest
keeldumise otsuse.

Kaubamaérgi registreerimise taotluse nr R200103741 kauba- ja teenusklassides 2, 3, 5, 29,
30, 32, 33 sonalise tdhise Silesia kaubamirgina registreerimiseks on Patendiametile
esitanud Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG.

Patendiameti registreerimisest keeldumise otsuse pohjendus on jirgmine.

KaMS §7 lg1 p3 ja lg3 alusel ei registreerita kaubamirke, mis koosnevad iiksnes
kaupade geograafilist péaritolu néitavatest tdhistest voi andmetest vdi eelnimetatud tihistest
voi andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

Sona SILESIA (inglise keeles, eesti keeles SILEESIA) on kaupade geograafilist paritolu
nditav téhis.

Samuti on sona SILESIA eestikeelse sonaga SILEESIA vorreldes kaupade geograafilist
paritolu néitav tihis, mida pole oluliselt muudetud.

Patendiamet toetub sellise viite esitamisel mitmele teatmeteosele, samuti Internetis
leiduvatele andmetele. Viljatriikkid teatmeteostest ning Internetist on rahvusvahelise
registreeringu omanikule edastatud.

Nimelt sisaldub Eesti Entsiiklopeedia 8. koites artikkel Sileesia, kust vdoime lugeda, et
tegemist on piirkonnaga Kesk-Euroopas Odra iilemjooksul Sudeetidest pohjas. Tegemist
on (sdltuvalt kisitlusest) (36400 — 45500) km” alaga, mis hdlmab alasid Poolas, Tschhis ja
Saksamaal. Seega on tegemist geograafilise nimetusega. Lisaks entsiiklopeediale on Eesti
tarbijale kittesaadav P. Pélli teatmeteos Maailma kohanimed, kus on Sileesia kohanimena
dra toodud. Viitele, et kohanimi Sileesia ei ole eestlasele tundmatu, annab kinnitust ka
asjaolu, et mérksona Silesia leidub ka 2002.a ilmunud J. Silveti Inglise-eesti
sOnaraamatus. Samuti on madrksdna Silesia olemas viljaandes Merriam-Webster’s
Geographical Dictionary.

Lisaks eeltoodud materjalidele on rahvusvahelise registreeringu omanikule esitatud
valjatriikkk Interneti otsingumootorist Google.

Tegemist on esimese lehekiiljega, mis avaneb, sisestades otsingusse sona Silesia. Kaks
nimetatud lehekiiljel asuvat artiklit, Welcome to Lower Silesia ning Invest in Upper Silesia,
viitavad Patendiameti hinnangul selgelt asjaolule, et inglisekeelne sdona SILESIA on
kasutusel geograafilise kohanimetusena.

Aadress: Telefon: Faks:
Harju 11 6256 490 6313 660
15072 E-mail: toak@mkm.ee



Kuigi eestikeelne kohanimi Sileesia erineb taotleja poolt esitatud margist Silesia iihe tihe
vorra, on hédldus eesti keeles nende kahe mérgi puhul identne ja ei takista Eesti tarbijal
tdhisest arusaamist.

Oma esimeses kirjas Patendiametile leidis rahvusvahelise registreeringu omanik, et
geograafilist nimetust/piirkonda SILESIA ei ole voimalik leida ei Eestis véljaantud atlastest
ega ka vilisriikides publitseeritud analoogsetest véljaannetest. Kaubamirgiomaniku sonul
on Silesia hea eristusvoimega, huvitava kdlaga ja hasti meeldejdév sona, mis pealegi on
oluline osa registratsiooni jOustamist taotleva ettevdte nimest. Ulalviidatud
tdendusmaterjalid, mis néitavad sdnade SILESIA voi SILEESIA késitlemist geograafilise
piirkonna nimetusena, esitati taotlejale vastusena tema esimesele kirjale. Nimetatud
materjale ei ole kaubamérgiomanik hiljem kommenteerinud ega timber lilkanud.

Samuti teavitas kaubamérgiomanik Patendiametit, et kaubamirk Silesia on registreeritud
mitmetes riikides, sh ka taotleja paritoluriigis Saksamaal. Seda fakti arvesse vottes leiab
Patendiamet, et teiste riikide otsused ja seisukohad ei saa olla meile kohustuslikuks
jargimiseks ega legaalseks aluseks registreerimisotsuste tegemisel. Eestis teostatav
kaubamargiekspertiis ei saa tugineda teistes riikides tehtud otsustele, kuna iga riik jérgib
seal kehtivat seadusandlust ning seega teeb Eesti Patendiamet kaubamargiekspertiisi Eesti
Vabariigi Kaubamirgiseaduse alusel.

Taotleja on seejuures soovinud taotleda oma mirgile kaitset Té0stusomandi kaitse Pariisi
konventsiooni art 6 quinques tuginedes. Seda ldhtuvalt sellest, et antud kaubaméirk on
péritoluriigis registreeritud. Patendiamet soovib juhtida tdhelepanu art 6 quingues punktile
B.2, mille kohaselt kaubamairkide registreerimise vOib tagasi liikata voi kehtetuks
tunnistada mh jargmistel juthudel: kui mdrgil puuduvad tdielikult eristustunnused voi nad
koosnevad ainult mdrkidest voi tdhistest, mis voivad kaubanduskdibes olla toodete liigi,
kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, pdritolukoha voi valmistusaja mdrkimiseks.
Patendiamet on seisukohal, et tdhisel Silesia puuduvad tdielikult eristustunnused ja samuti
vOib nimetatud tihis olla kaubanduskéibes toodete paritolukoha markimiseks.

Oma 21. mai 2003. a kirjas on rahvusvahelise registreeringu omanik soovinud rakendada
antud kaubamaérgi registreerimisel KaMS § 7 1g 2, mille jargi KaMS § 7 g 1 punkte 2, 3 ja
4 ei kohaldata, kui tdendatakse, et kaubamirk on kaubamirgi registreerimise taotluse
saabumise kuupédevaks kasutamise tulemusena muutunud Pariisi konventsiooni art 6 bis
tdhenduses Eesti Vabariigis tildtuntuks.

Mainitud {ildtuntuse tdendamiseks esitas taotleja oma 21. mai 2003. a kirjas 2
kaubamarkeeringut ning 3 arvet, milledele on kantud sona Silesia koos kahe vérvilise
tilgakujutisega. Patendiamet oli seisukohal, et nimetatud materjalid ei ole piisavad sOnalise
tahise Silesia iildtuntuse tdestamiseks Eesti Vabariigis klassi 2, 3, 5, 29, 30, 32 ja 33
kuuluvate kaupade osas.

Oma 14. oktoobri 2003. a kirjas viitab rahvusvahelise registratsiooni omanik 3. septembril
2003. a kaubamérgitaotluse nr R200101651 juurde lisatud tdendusmaterjalidele. Nimetatud
materjalid koosnevad 336 tellimuse kinnitusest, 336 arvest ning 205 pakkumisest, mis
taotleja hinnangul tdendavad kaubamirgi Silesia laialdast kasutamist Eesti Vabariigis.
Nimetatud dokumendid néitavad kaubamédrgiomaniku hinnangul seda, et registreeringu
omanikul on &ripartnereid mitmete Eesti suurettevotete seas. Olgu siinkohal mainitud AS
KALEV, Tallina Piimatoostuse AS, Tallinna Kiilmhoone AS, Saku Olletehas jpt. Enamik
tellimusi ja arveid on seejuures seotud ettevottega AS MALMOND, mis on maitseainete
hulgimiitigile spetsialiseerunud ettevote.

Toetudes esitatud materjalidele, on taotleja seiskohal, et esitatud materjalid tdendavad:
kaubamirgiga Silesia markeeritud tooteid (pohiliselt mitmesugused toiduainetetdostuses
kasutatavad maitseained) kasutavad Eesti suurettevotted védga erinevate toodete koosseisus.



Seega saab kaubamirki Silesia pidada Eestis tuntuks nii erinevate maitseainete osas, kui
ka nende toodete puhul, mille valmistamisel neid maitseaineid kasutatakse.

Patendiamet on vaadanud 14dbi esitatud tdendusmaterjalid ja jééb taotlejast erinevale
seisukohale. Esitatud tdendusmaterjalideks on koigepealt tellimuse kinnitused. Need
kujutavad endast paberilehti, kuhu on kantud mitmesuguseid numbrilisi koode ning
kaubanimetusi inglise keeles. Uhelegi tellimuse kinnitusele ei ole kantud sdnalist
kaubamarki Silesia.

Teiseks arved. Arved kujutavad endast pikki nimekirju firmanimedest koos kaubahulga
ning hindadega. Taas - iihelegi arvele ¢i ole kantud sonalist tdhist Silesia.

Kolmandaks pakkumised. Taas sisuliselt raskesti mdistetavad koodide read koos
hindadega. Taas ei ole iiheltki lehekiiljelt vdimalik leida sonalist tdhist Silesia.

Eelnevast jareldab Patendiamet, et ehkki meile esitatud dokumendid voivad tdendada
ariettevotte Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG laialdast &ritegevust Eestis, ei ole
nende abil vdimalik lugeda tdendatuks soOnalise kaubamirgi Silesia iildtuntus Eesti
Vabariigis KaMS § 7 g 2 mdistes.

Patendiameti hinnangul puuduvad materjalid, mis tdendaksid tdhise Silesia tildtuntust.
Taotleja ei pea seejuures digustatuks Patendiameti soovi saada selliseid tdendusmaterjale,
mis annaksid informatsiooni tihisega Silesia markeeritud toodete turuosa kohta vorreldes
teiste samaliigiliste toodete tootjatega. Samuti ei ole, vaatamata Patendiameti palvele,
esitatud materjale, mis toendaksid tdhisega Silesia markeeritud toodete tuntust tarbijate
sihtgrupis.

Eelnevast lahtudes leiab Patendiamet, et sonalise tdhise Silesia tildtuntus Eesti Vabariigis
KaMS § 7 lg 2 mdistes on tdendamata.

Patendiamet on seisukohal, et sOnaline téhis Silesia annab tarbijale iihest informatsiooni -
tegemist on kaupade geograafilist péritolu niitava tdhisega. Seega kannab
registreerimiseks esitatud kaubamirk Silesia tarbija seisukohalt tervikuna kirjeldavat
iseloomu.

Samuti peab selline tervikuna kirjeldavat iseloomu omav tihis olema vaba kasutamiseks
igale ettevotjale. Ka teistel ettevotjatel peab jdédma digus oma kaupu téhistades rohutada, et
tegemist on nimetatud geograafilisest piirkonnast périnevate klassidesse 2, 3, 5, 29, 30, 32
ja 33 kuuluvate kaupadega.

Lihtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 12 Ig 6' vottis Patendiamet vastu kaubamirgi
Silesia registreerimisest keeldumise otsuse.

Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG (keda esindab patendivolinik Villu Pavelts) esitas
19.01.2004. a apellatsioonikomisjonile kaebuse, mille sisu koos viidetega tdenditele on
jargmine.

03. augustil 1999. a registreeriti WIPO Rahvusvahelise Biiroo poolt Silesia Gerhard Hanke
GmbH & Co KG nimele rahvusvaheline kaubamirk Silesia. Nimetatud rahvusvaheline
registreering mérgiti Eesti suhtes 01. veebruaril 2001. a.

Kaitset taotletakse klassides 2, 3, 5, 29, 30, 32 ja 33, peamiselt erinevate toiduekstraktide,
essentside, maitseainete ja ka alkoholivabade ning alkoholjookide valmistamisainete osas
(vt lisa 1 - kaupade loetelu tdlge esitatakse menetluse hilisema kdigu jooksul).

Konealuse kaubamirgi ekspertiisis asus Patendiamet seisukohale, et sonamark Silesia ei
ole kaubamaérgina registreeritav, kuna see on kaupade geograafilist pdritolu nditav téhis.
Seega oleks Patendiameti hinnangul kaubamairgi Silesia registreerimine vastuolus KaMS
§71g1p3.

Rahvusvahelise kaubamirgi Silesia registreerimisest keeldumise otsus on tehtud 17.
novembril 2003. a.



Kaebuse esitaja Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG leiab, et Patendiameti keeldumine
ei ole kooskdlas KaMS § 7 1g 1 p 3 alljirgnevatel pohjustel.

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

Vastavalt keeldumise otsuses toodule on Patendiamet seisukohal, et sOnaline tihis Silesia
annab tarbijale iihest informatsiooni — tegemist on kaupade geograafilist paritolu néitava
tdhisega ning seega kannab see kaubamdrk tarbija seisukohalt tervikuna kirjeldavat
iseloomu. Oma seisukoha pohistamisel tugines Patendiamet Eesti Entsiiklopeedia 8.
koitele, P. Pilli teatmeteosele Maailma kohanimed, J. Silveti Inglise-Eesti sGnaraamatule,
Merriam-Webster’s Geographical Dictionary’le ja Internetis Google’i otsingumootori
vahendusel tehtud otsingu tulemustele, sh artiklitele Welcome to Lower Silesia ja Invest in
Upper Silesia.

Kaebuse esitaja ei eita ja ei ole kunagi eitanud, et tdhise Silesia ndol on tegemist
geograafilise nimetusega. Samas ei tdhenda KaMS § 7 lg 1 p 3 sOnastus, et mistahes
geograafilised nimetused ei ole kaubamargina registreeritavad. Seega ei tdhenda asjaolu, et
tahis Silesia on geograafiline nimetus, automaatselt seda, et see tdhis antud kaupade
kontekstis ei ole voimeline funktsioneerima kaubamairgina.

Eestis on kaubamaérkide registreerimisest keeldumise aluseid sitestavate digusnormide (sh
KaMS § 7) sisustamisel saanud tavaks viidata ja juhinduda WIPO juhendis Introduction to
Trademark Law and Practice. The Basic Concepts. (Geneva 1993) toodud reeglitele,
mistottu voib nimetatud viljaandes toodud teoreetilist késitlust pidada tunnustatud
oOigusallikaks. Nimetatud véljaande punkt 3.1.3.1 kisitlebki geograafilisele paritolule
viitavaid tdhiseid.

Vastavalt nimetatud peatiikis toodule kehtib tdepoolest iildreegel, et kauba geograafilisele
paritolule viitavad tdhised ei ole kaubamérgina registreeritavad. Samal ajal on aga
iildreeglist erandid. On loogiline, et selleks, et tarbijas selline seos geograafilise kohaga
saaks tekkida, peab see koht talle enne tuttav olema. Seega on WIPO juhendi kohaselt
tdhised, mis viitavad praktiliselt tundmatutele paikadele kaubamérgina registreeritavad.
Tdepoolest kohanimi Sileesia sisaldub nii Eesti Entsiiklopeedias (EE) kui ka kohanimede
kogumikus (Maailma kohanimed), millele viitas ka Patendiamet. Samas ei saa ainuiiksi
faktist, et see tdhis on neis teostes dra nimetatud, teha jireldust, et keskmine tarbija on
kindlasti sellisest asukohast teadlik. EE ja Maailma kohanimed sisaldavad palju muid
kohanimesid, sealhulgas neid, mida enamik teab (nt California - USA osariik) kui ka
vahelevinumaid (nt Tripura - osariik Ida-Indias). Mille poolest kohanimi Silesia (Sileesia)
on enamikule tarbijatele tuttav, see Patendiameti otsusest ega ka sellele eelnenud teadetest
ei selgu. Kindlasti ei saa pidada selliseks kinnituseks selle sdna sisaldumist lisaks
kisitletud teostes ka J. Silveti Inglise-Eesti sOnaraamatus, Merriam-Webster’s
Geographical Dictionary’s ega Internetis leiduvaid ingliskeelseid artikleid. Seega on
deklaratiivne ja arusaamatu Patendiameti véide, et kohalik tarbija sdna Silesia tajumisel
seda koheselt ja iiksnes kindla geograafilise piirkonnana mdistab ja vastavalt tdhistatud
kaupu selle piirkonnaga seostab.

Teise erandina {iildreeglist nimetatakse WIPO juhendis, et kaubamédrgina on vdimelised
funktsioneerima sellised tdhised, mis viitavad teatud asukohale, kust keegi ei arva, et
vastavad tooted on seal toodetud. Kaubamirgiga Silesia tdhistatavad kaubad kuuluvad
toiduainetodstuse haru maitseainetdostuse valdkonda. Meile ei ole teada ja ka Patendiameti
otsusest ei nidhtu, et Sileesia oleks kohalike tarbijate hulgas tuntud maitseainete



valmistamise vOi maitsetaimede kasvatamise piirkond. Seega ei saa ka eeldada, et
tarbijatele see kohanimi vastavate kaupadega seostub ja nad vaatlevad seda kui viidet
toodete péritolule.

Asjaolu, et sdna Silesia ei ole taotletavate kaupade suhtes geograafilist paritolu niitav,
kinnitab ka kaubamairgi Silesia kaitsmise rahvusvaheline praktika. Nagu ndhtub WIPO
rahvusvaheliste kaubamirkide andmebaasist Madrid Express, on kaubamirk Silesia
registreeritud viga paljudes riikides (lisa). Ainsad keeldujad peale Eesti on Jaapan ja
Singapur. Voib eeldada, et erinevalt Eesti Patendiametiga on teiste Euroopa riikide
Patendiametid arvestanud {ilalselgitatud reegleid geograafiliste tdhiste kaubamaérgina
registreerimise osas ja on lihenenud asjale paindlikumalt.

Arvestades, et kaubamirk Silesia on registreeritud taotleja paritoluriigis Saksamaal, on
kaubamaérgitaotleja viidanud ekspertiisi kestel ka Pariisi konventsiooni art 6 quinquies
sitestatud telle quelle printsiibile. Arvestades koike iilaltoodut, sh teiste riikide
registreerimispraktikat, leiab kaebaja, et Patendiamet on ebadigesti leidnud, et kaubamirgil
Silesia puuduvad tdielikult eristustunnused ja et see tdhis v3ib olla kaubanduskédibes
toodete péritolukoha mérkimiseks.

Olles endiselt seisukohal, et kaubamirk Silesia on taotletavate kaupade suhtes oma
olemuselt registreeritav, leiab kaebuse esitaja, et Patendiamet saanuks taotleja poolt
esitatud materjalide baasil kohaldada ka KaMS § 7 Ig 2, mille kohaselt KaMS § 7 1g 1
punkte 2, 3 ja 4 ei kohaldata kui tdendatakse, et kaubamérk on kaubamargi registreerimise
taotluse saabumise kuupdevaks kasutamise tulemusena muutunud Pariisi konventsiooni art
6 bis tahenduses Eestis iildtuntuks.

Patendiameti kédsutuses on materjalid, mis kinnitavad, et kaebuse esitaja on oma tooteid
Eestis laialdaselt ja suures ulatuses turustanud. Arusaamatuks jddvad eksperdi poolt
otsuses véljendatud etteheited, et esitatud tellimuste kinnitused, arved ja pakkumised ei
sisalda sonalist tdhist Silesia. Nimetatud loetelud pandi kokku just kaubamirgi Silesia
registreerimist Eestis silmas pidades ning kummaline on eksperdi kahtlus, et jutt v3iks kdia
mingite muude kaubamérkide all turustatud maitseainetest ja essentsidest. Silesia Gerhard
Hanke GmbH & Co KG kasutab Eestis iiksnes Silesia kaubamérki, mida kinnitab
muuhulgas ka asjaolu, et Eestis taotletakse kaitset liksnes nimetatud sdnamérgile ja sama
sona sisaldavale kombineeritud margile.

Kaubamirgi Silesia puhul tuleb iildtuntuse osas arvestada, et selle mérgiga tdhistatud
tarbijate sihtgruppi kuuluvad toidukaupade, kondiitritoodete ja jookide valmistajad ja
maitseainete hulgimiilijad mitte fiiiisilistest isikutest nn tavatarbijad. Kuna on tdendatud, et
Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG klientideks Eestis on sellised suured ja juhtivad
toidukaupade ja jookide tootjad ja miiiijad nagu AS Kalev, Tallinna Kiilmhoone AS, Saku
Olletehas, Tartu Olletehas, AS Onistar, AS Osel Foods AS Salvest, AS LIVIKO,
Marmiton AS, Viru Joogid AS jpt (so praktiliselt kogu Eesti toiduaine- ja joogitddstuse
tipp), siis ei saa teha muud jéreldust, et antud kaupadega seoses kaubamirk Silesia on
tarbijate sihtgrupis iildtuntud. Patendiametist on ebamdistlik nduda siin veel turuosade
kohta uuringuid jms., kui tarbijate sihtgruppi kuuluvate isikute alusel saab iildtuntuse kohta
jérelduse teha.

Ka WIPO juhendi kohaselt v3ib geograafilist nimetust registreerida kaubaméirgina, kui
seda ldbi pikaajalise ja intensiivse kasutamise seostatakse kindla ettevottega. Siinkohal on
tdhelepanuvadriv otsuse lk 3 alt 2. 161k, kus Patendiamet on pidanud voimalikuks lugeda
toendatuks, et kaebuse esitaja on Eestis arendanud laialdast dritegevust. Arvestades WIPO
juhendis toodud reeglit ning vottes arvesse tarbijate sihtgrupi liikmeid, aga ka asjaolu, et
peale oma toodete miiligi (Silesia kaubamirgiga tdhistatud essentse ja maitseaineid
kasutatakse Eestis juba 1993-ndast aastast) Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG’l muu



aritegevus Eestis puudub, siis saab jareldada, et tarbijate sihtgrupp seostab tihist Silesia,
vihemalt kaupade loetelus sisalduvate toodetega seoses, Silesia Gerhard Hanke GmbH &
Co KG’ga.

Koike eeltoodut arvestades, tuginedes KaMS § 7 1g 1 p 3, § 7 Ig 2 ja Pariisi konventsiooni
art 6 quinquies sétestatule ning juhindudes KaMS § 13 Ig 1 palub kaebuse esitaja tiihistada
Patendiameti otsus nr 7/R200103741 kaubamérgi Silesia (rahvusvah reg nr R447162)
klassides 2, 3, 5, 29, 30, 32 ja 33 registreerimisest keeldumise kohta ning teha
Patendiametile ettepanek votta vastu uus otsus.

Lisad:

1. Patendiameti 17.11.2003. a rahvusvahelise kaubamérgi registreerimisest
keeldumise otsuse nr 7/R200103741 koopia;

2. Viljavote Patendiameti kaubamérkide online-andmebaasist;

3. Viljavote WIPO juhendist Introduction to Trademark Law and Practice. The Basic
Concepts. (Geneva 1993);

4. véljatriikk WIPO rahvusvaheliste kaubamirkide andmebaasist Madrid Express;

5. Patendiametile esitatud tdendusmaterjalide koopiad.

Apellatsioonikomisjonile esitatud kaebuse kohta esitas Patendiamet 19.01.2005.a oma
seisukoha, mille sisu on jirgmine.

Vastavalt KaMS (kehtis kuni 30.04.2004. a) § 7 1g 1 p 3 ei registreerita kaubamérke, mis
koosnevad iiksnes kaupade geograafilist paritolu nditavatest tdhistest voi andmetest voi
eelnimetatud tihistest voi andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

Patendiamet leiab, et sona Silesia (inglise keeles, eesti keeles Sileesia) on kaupade
geograafilist pdritolu nditav tdhis. Samuti on sdna Silesia eestikeelse sonaga Sileesia
vorreldes kaupade geograafilist paritolu nditav tdhis, mida pole oluliselt muudetud (vt
Patendiameti 17.11.2003. a otsus nr 7/R200103741).

Kaebuse esitaja on geograafilise nimetuse Silesia registreerimisest keeldumise otsuse
vaidlustamisel ldhtunud Wipo juhendmaterjalis “Introduction to Trademark law and
Practice. The Basic Concepts” (Geneva 1993) esitatud reeglitest, mis ei ole Eesti
Patendiametile jargimiseks kohustuslik normatiivakt, vaid WIPO materjal, mis sisaldab
algajatele moeldud lihtsustatud kisitlust. Teatavasti teiste riikide digusallikad ja praktika
meile a priori siseriikliku digussiisteemi kujundamisel eeskujuks olla ei saa, sest meie
Oigussiisteem peab vastama meie siseriiklikele traditsioonidele ja praktikale, mistdttu ei ole
WIPO soovituslikus materjalis sisalduv reeglistik kiillaldane alus Patendiameti otsuse
tithistamiseks. Rohutame veel, et Eesti Patendiametil ei ole saanud tavaks juhinduda
eelnimetatud WIPO Oppematerjalist. Antud kdsiraamatus esitatud soovitused on iile 10
aasta vanad ja kéesoleva otsuse tegemise hetkeks ilmselgelt aegunud. Patendiameti otsuse
tegemisel on ldhtutud Eesti kaubamaérgiseadusest ja Eesti Patendiameti pikaajalisest
viljakujunenud praktikast. Patendiameti otsus on dige ja pdhjendatud.

Patendiamet ja kaebuse esitaja on asunud iihisele seisukohale osas, et sona Silesia néol on
tegemist geograafilise nimetusega. Kuid kaebuse esitaja leiab, et eelnev ei tdhenda
automaatselt asjaolu, et see tdhis antud kaupade kontekstis ei ole voimeline
funktsioneerima kaubamérgina. Seda seonduvalt WIPO juhendmaterjalis sisalduva
reegliga, mille kohaselt on tdhised, mis viitavad praktiliselt tundmatutele paikadele
kaubamairgina registreeritavad. Patendiamet ei pea voimalikuks kohaldada eelnimetatud
reeglit kéesoleva tdhise Silesia registreerimisest keeldumise {imbervaatamisel.
Patendiamet leiab, et geograafiline piirkond Silesia ei ole Eesti tarbija jaoks tundmatu
paik. Patendiamet on geograafilise tihise Silesia registreerimisest keeldumise otsuse
formuleerimise iiheks alusmaterjaliks votnud Eesti Entsiiklopeedia 8. koites sisalduva



informatsiooni, mille kohaselt Sileesia on piirkond Kesk Euroopas Odra iilemjooksul
Sudeetidest pdhjas; olenevalt kisitlusest (36400—45500) km. Suurem osa asub Poolas,
viiksem TSehhis ja Saksamaal. Sileesia on suurimaid t&ostuspiirkondi (mietddstus,
metallurgia, keemia-, tekstiili-, masina-, klaasi- ja portselanitoostus) ning Poola tithedamini
asustatud alasid. Samuti on Patendiamet esitanud mitmeid teisi tdendavaid materjale,
millest jareldub, et geograafiline tdhis Silesia on mitmeid riike hdolmav piirkond ja ei saa
olla Eesti tarbija jaoks tundmatu kohanimi.

Patendiamet ei noustu kacbuse esitajaga osas, et geograafilise tdhisega Silesia
markeerituid taotluses sisalduvaid tooteid ostes ei arva tarbija, et vastavad tooted on sealt
périt. Kaebuse esitaja tugineb jéllegi WIPO juhendmaterjalile, mille kohaselt on
kaubamérgina voimelised funktsioneerima sellised tdhised, mis viitavad teatud asukohale,
kust keegi ei arva, et vastavad tooted on seal toodetud. Eelnevast ndhtub, et geograafiline
tédhis ei pea olema tuntud mingi toote valmistajana, vaid piisab teadmisest, et seal on
voimalik toota mingit konkreetset toodet, mistdttu on vaidlustusavalduse esitaja teinud
WIPO juhendile tuginedes tdiesti meelevaldse jarelduse. WIPO juhendis esitatu ja
vaidlustusavalduse esitaja meelevaldne tolgendus on sisuliselt kaks tdiesti erinevat
kasitlust. WIPO juhendis sisaldub reegel, et kaubamérgina on voimelised funktsioneerima
sellised tdhised, mis viitavad teatud asukohale, kust keegi ei arva, et vastavad tooted on
seal toodetud, erinevalt kaebuse esitaja kasitlusest, mille kohaselt peab Silesia olema
kohalike tarbijate hulgas tuntud maitseainete valmistajana voi kasvatamise piirkonnana.
Seonduvalt WIPO juhendis esitatuga ei pea kohanimi Silesia olema tuntud maitseainete
valmistamise vOi maitsetaimede kasvatamise piirkonnana, sest kaubamérgi registreerimise
taotluses loetletud toiduainetddstuse valdkonnaga seonduvaid tooteid on vdimalik toota
praktiliselt igas kohas, sealhulgas Sileesias.

Patendiamet ei pea voimalikuks l&htuda kiesoleva otsuse tegemisel rahvusvahelistest
registreeringutest, sealhulgas ka kaebuse esitaja piritoluriigis Saksamaal. Eeltoodu on
leidnud pohjendamist Patendiameti otsuses ning seal esitatud pdhimdte on omakorda
kinnitamist leidnud Euroopa Kohtu otsuses C-21P/01. Patendiameti otsuse kohaselt teiste
riikide otsused ja seisukohad ei saa olla meile kohustuslikuks jargimiseks ega legaalseks
aluseks registreerimisotsuse tegemisel. Eestis teostatav kaubamirgiekspertiis ei saa
tugineda teistes riikides tehtud otsustele, kuna iga riik jargib seal kehtivat seadusandlust
ning seega teeb Patendiamet kaubamirgiekspertiisi Eesti Vabariigi kaubamaérgiseaduse
alusel. Samuti todstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art 6 quinquies punkti B.2
kohaselt vdib péritoluriigis registreeritud kaubamirgi registreerimise tagasi liikata voi
kehtetuks tunnistada mh jirgmistel juhtudel: kui mirgil puuduvad tdielikult
eristustunnused vO0i1 nad koosnevad ainult mérkidest vOi tdhistest, mis voivad
kaubanduskéibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, paritolukoha voi
valmistusaja maérkimiseks. Patendiamet on seisukohal, et tdhisel Silesia puuduvad
tdielikult eristustunnused ja samuti vOib nimetatud tdhis olla kaubanduskdibes toodete
paritolukoha markimiseks.

Kaebuse esitaja on rohunud ka iildtuntusele, kuid tdiendavaid wuusi tdendeid
apellatsioonikomisjonile esitatud ei ole. Seetdttu jddb Patendiamet oma otsuses Oeldu
juurde, mille kohaselt esitatud tdenditest jareldame, et ehkki meile esitatud dokumendid
voivad toendada ériettevotte Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG laialdast éritegevust
Eestis, ei ole nende abil voimalik lugeda tdoendatuks sdnalise kaubamirgi Silesia
tildtuntus Eesti Vabariigis KaMS § 7 lg 2 mdistes. Patendiameti hinnangul puuduvad
materjalid, mis tdendaksid tédhise Silesia iildtuntust. Taotleja ei pea seejuures digustatuks
Patendiameti soovi saada selliseid tdendusmaterjale, mis annaksid informatsiooni tdhisega
Silesia markeeritud turuosa kohta vorreldes teiste samaliigiliste toodete tootjatega.



Samuti ei ole, vaatamata Patendiameti palvele, esitatud materjale, mis tdendaksid tdhisega
Silesia markeeritud toodete tuntust tarbijate sihtgrupis. Kaebuses ei ole esitatud
toendavaid materjale kaubamirgi Silesia kasutamisest. Kaebuse esitaja on iiksnes
esitanud paljasonalised viited, et neil materjalidel on seos kaubamirgiga Silesia.
Eelnevast ldhtuvalt leiab Patendiamet, et sdnalise tihise Silesia iildtuntus Eesti Vabariigis
KaMS § 7 1g2 mdistes on tdendamata. Patendiamet leiab, et seoses eeltooduga ei ole
oigustatud kaebuse esitaja viide WIPO juhendmaterjalile, mille kohaselt vib geograafilist
nimetust registreerida kaubamérgina, kui seda on voimalik pikaajalise ja intensiivse
kasutamise tottu seostada kindla ettevottega.

Patendiamet leiab, et 17.11.2003. a kaubamérgi Silesia registreerimisest keeldumise otsus
nr 7/R200103741 klassides 2, 3, 5, 29, 30, 32, 33 on seaduslik ja pdhjendatud.

Lahtudes eeltoodust ning tulenevalt KaMS §7 lIgl p3 palub Patendiamet
apellatsioonikomisjonil jitta kaebus rahuldamata.

22.09.2005. a esitas Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG oma Idplikud seisukohad,

milles mainib, et jadb oma 19.01.2004.a kaebuses ning 02.05.2005.a kirjalikes

seisukohtades esitatu juurde, rohutades kéesolevaga alljargnevat:

1. Kaubamérk Silesia on asjaomases tarbijate sektoris tildtuntud. KaMS § 7 g 2 kohaselt
arvestatakse kaubamérgi iildtuntuse tunnistamisel muu hulgas :

1) tuntuse astet Eestis kaubamaérgiga tdhistatud kaupade voi teenustega analoogiliste
kaupade voi teenuste tegelike ja vOimalike tarbijate sektoris, nende kaupade voi
teenuste jaotusvorgus tegutsevate isikute sektoris voi nende kaupade voi teenustega
tegelevas drisektoris;

2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamérgi geograafilist levikut;

3) registreerimist, kasutamist ja iildtuntust teistes riikides;

4) hinnangulist véartust.

Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG taotleb kaubamirki Silesia toiduainete tdostustes
kasutatavate toiduvdrvide, toidu essentside, toidu ekstraktide ja muude nimetatud
toostusharus kasutatavate toodete tihistamiseks. Sellest tulenevalt moodustavad taotletava
kaubamérgi puhul asjaomase tarbijate sektori mdistlikult informeeritud, tdhelepanelikud ja
hoolsad Eesti toiduainetdostustega seotud professionaalid (vt. Euroopa Kohtu 22.06.1999
otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 26). Eesti
tavatarbijatel puutub kokkupuude taotleja toodete ja nende tdhistamiseks kasutatava
kaubamairgiga Silesia, kuna tdhistatavad tooted moodustavad vaid iihe tavatarbijatele
mdeldud toodete koostisosa. Tavatarbijatele suunatud 16pp-tooteid toodavad Silesia
Gerhard Hanke GmbH & Co KG kliendid ning neid turustatakse vastavalt iga tootja oma
kaubamairgi all. Seega on Patendiamet oma vaidlustatud otsuses ldhtunud valest tarbijate
sihtgrupist ning joudnud seetdttu ebadigetele 10pp-jareldustele kaubamirgi Silesia
registreeritavuse osas.

Patendiamet viitab vaidlustatud otsuses sellele, et kaubamirk Silesia registreerimise
menetluses on esitatud muuhulgas kaubamarkeeringud, millele on kantud kaubamérk
Silesia. Lisaks sellele tddeb Patendiamet, et registreerimise menetluse kéigus on
tdiendavalt esitatud 336 tellimuse kinnitust, 336 arvet ning 205 pakkumist. Taotleja on
korduvalt kinnitanud, et ta on oma tooteid turustanud Eestis tdhistatuna vaid kaubamérgiga
Silesia, mis tdhendab seda, et iga taotleja poolt Eestisse tarnitud toode kannab taotletavat
tédhistust. Nimetatut kinnitab muuhulgas ka asjaolu, et Eestis taotletakse kaitset liksnes
konealusele sdnamirgile ning sama sona sisaldavale kombineeritud maérgile. Patendiamet
ei ole nimetatut ei kahtluse alla seadnud ega seda iimber lilkanud. Vaidlustatud otsuses
Patendiamet lihtsalt todeb, et kuigi taotleja teostab Eestis laialdast dritegevust, so tarnib



Eestisse suures ulatuses kaubamirgiga Silesia tdhistatud tooteid, ei ndhtu esitatud
pakkumistelt, tellimuse kinnitustelt ja arvetelt, et kaubamirk Silesia oleks Eestis
asjaomases tarbijate sektoris tildtuntud.

Taotleja on seisukohal, et Patendiameti nimetatud jireldus on vastuoluline ja ebadige.
Patendiamet tunnistab, et taotleja dritegevus Eestis on laiahaardeline. Lisaks sellele
moodustab taotletav kaubamidrk ka kaubamirgitaotleja drinime. Esitatud tdenditest
ndhtuvalt on suur osa Eesti toiduainetodstustest taotlejaga otsestes drisuhetes, olles seega
teadlikud nii taotleja &drinimest kui ka tarnitavate toodete tdhistamiseks kasutatavast
kaubamargist Silesia. Seega tajub asjaomane drisektor sonamarki Silesia koheselt ja ilma
kahtlusteta otsese viitena taotlejale Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG ning tema
toodetele. Lisaks sellele kasutab taotleja taotletavat kaubamérki nii oma veebilehekiiljel,
taotlejat tutvustava CD plaadi kujunduses kui ka muul Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co
KG seonduval érilisel materjalil (nt reklaammeenetel, dokumendiblankettidel jne).
Nimetatust ndhtuvalt ei ole kaubamérk Silesia asjaomases Eesti toiduainetdostuse sektoris
tihetdhenduslik tdhis, so toiduainetddstuse professionaalid ei taju nimetatud tdhist tihese
viitena taotletavate kaupade geograafilisele paritolule vdi nende muudele omadustele.
Tahistatavate toodete sihtgrupp teab, et tegemist on kaubamirgiga ja toodete tootja
drinimega.

Ka Patendiameti varasema praktika kohaselt saab geograafiline tdhis olla registreeritud
isiku nimele, kes ei ole sellest piirkonnast parit juhul, kui selle tdhisega ei saa siduda vaid
tihte tdhendust. Eelpool toodust ndhtuvalt seostub ka iildtuntud tdhis Silesia Eesti
toiduainetddstuste sektoris eelkdige kaubamaérgitaotleja drinime ja laialdaselt turustatavate
toodetega, mitte aga selle geograafilise tdhendusega. Léhtuvalt téhise iildtuntusest tuleb
selle kaubamirgi seostamist geograafilise tdhendusega pidada Eesti toiduainetdOstuse
sektoris pohjendamatuks ja ebatdendoliseks. Ei ole kahtlust selles, et vastavas todstusharus
tootavad, moistlikult informeeritud, tdhelepanelikud ja hoolsad professionaalid teavad oma
suuremaid dripartnereid.

Taotleja on kaubamirki Silesia kasutanud Eestis alates 1993. aastast. Kooskodlas KaMS
§ 7 1g 3 sétestatuga piisab kaubamairgi {ildtuntuse tunnistamiseks, kui kaubaméirki tunneb
valdav enamus asjaomasest tarbijate sektorist. Patendiametile esitatud tdendusmaterjalidest
ndhtuvalt on taotleja otsestes &risuhetes vdga suure osaga asjaomasesse drisektorisse
kuuluvatest tootjatest ning sedalaadi tooteid edasi miiiivatest ettevotetest (nditeks: AS
Kalev, Tallinna Kiilmhoone AS, Saku Olletehas, Tartu Olletehas, AS Onistar, AS Osel
Foods, AS Salvest, AS Liviko, Marmiton AS, Viru Joogid AS jne). Lisaks teavad taotleja
kaubamaérki kaheldamatult ka kliendid, kes ostavad taotleja tooteid edasimiiiijatelt.

Koigele eeltoodule tuginedes palub Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG
toostusomandi apellatsioonikomisjonil tunnistada kaubamirgi Silesia iildtuntust Eesti
toiduainetddstuse sektoris.

Kooskdlas nii tédna kehtivas KaMS § 9 Ig 2, kui ka kaubamargitaotluse esitamise ajahetkel
kehtinud KaMS § 7 lg 2 sdtestatuga ei kohaldata taotluse esitamise kuupédevaks iildtuntud
kaubamirgi puhul sama paragrahvi Ig 1 punktides 2—4 sitestatut, so ei kohaldata ka
taotluse esitamise ajal kehtinud KaMS § 7 Ig 1 p 3 sétestatud kaubamargi registreerimisest
keeldumise alust, millele on Patendiamet oma vaidlustatud otsuses tuginenud. Seega on
Patendiameti vaidlustatud otsus vastuolus nii otsuse tegemise ajal kehtinud, kui ka téna
kehtiva kaubamairgidigusega.

Ka WIPO juhendmaterjali kohaselt voib geograafilist nimetust registreerida kaubamérgina,
kui seda seostatakse ldbi pikaajalise ja intensiivse kasutamise kindla ettevottega. Nagu
oleme juba viidanud, tunnistab ka Patendiamet ise taotleja laialdast dritegevust Eestis.



2. Kaubamirk Silesia ei ndita tdhistatavate toodete olulisi omadusi. Euroopa Kohus on
kohtuasjades 'EuroHealth' ning 'EUROPREMIUM' viljendanud seisukohta, et hinnangu
kaubamirgi kirjeldavusele saab anda vaid taotletavate kaupade voi teenuste suhtes.
Euroopa Kohtu seisukoha kohaselt saab tdhist pidada kirjeldavaks vaid juhul, kui see
annab asjaomasele tarbijate sektorile tdhistatavate kaupade ja teenuste kohta piisavalt
otseselt ja konkreetselt informatsiooni, mida nimetatud tarbijate sektor tajuks koheselt ja
ilma edasiste kaalutlusteta kauba vOi teenuse monda omadust nditavana vOi vastavat
kaubakategooriat kirjeldavana. Euroopa Kohus on oma otsuses BABY-DRY viljendanud
ka seisukohta, et Euroopa Uhenduse kaubamirgiméiruse nr 40/94 art-s 7 (1) (c) sétestatud
kaubamirgi registreerimisest keeldumise alus [analoogne kehtinud KaMS §7 lg1 p3
sOnastusega] esineb vaid tihiste puhul, mis vdivad asjaomases tarbijate sektoris normaalse
kasutamise juures viidata kas otseselt voi kaudselt taotletavate kaupade monele olulisele
omadusele, so kaubamirk Silesia on viidatud seadusesitte mdistes kirjeldav vaid juhul,
kui see annab toiduainetodstuse mdistlikult informeeritud ja tdhelepanelikule
professionaalile informatsiooni kaupade voi teenuste mdne sellise omaduse osas, mis
mdjutab toodete ostuotsustust. Kaubamairki Silesia soovitakse registreerida toiduainete
toostustes kasutatavate toiduvérvide, toidu essentside, toidu ekstraktide ja muude
nimetatud toOstusharus kasutatavate toodete tdhistamiseks. Taotletava kaubamirgi
asjaomase tarbijate sektori moodustavad Eesti toiduainetddstustega seotud professionaalid.
Patendiamet ei ole vaidlustatud otsuses, parast seisukohavottu, et sona Silesia voib viidata
geograafilisele piirkonnale, pohjendanud miks peaks asjaomane toiduainetdostuses tootav,
moistlikult informeeritud ja tdhelepanelik professionaal ostuotsust langetades oluliseks
pidama eelnimetatud kaupade geograafilist péritolu, so Patendiamet ei ole selgitanud,
millised toiduainete to6stuses kasutatavate toiduvirvide, toidu essentside, toidu ekstraktide
jne olulised omadused voiksid tuleneda konkreetsest geograafilisest piirkonnast. Sellega on
Patendiamet jdtnud selgitamata, milliseid koheseid ja kaheldamatuid jéreldusi voiksid
tarbijad, néhes taotletavat kaubamarki, tihistatud kaupade omaduste osas teha. Nimetatud
selgituste olulisust on réhutanud ka Euroopa Kohus oma otsuses 'EUROPREMIUM'.
Toodust ndhtuvalt on Patendiamet oma vaidlustatud otsuses jitnud pohjendamata jarelduse
sellest, et kaubamirk Silesia néitab taotletavate kaupade omadusi. Taotlejale ei ole teada
ja ka Patendiameti vaidlustatud otsusest ei ndhtu, et geograafiline piirkond Sileesia oleks
tuntud kui maitseainete valmistamise vOi maitsetaimede kasvatamise piirkond. Kuna
téhistatavate kaupade olulised omadused ei sdltu geograafilisest piirkonnast, ei eksita ka
voimalik viide geograafilisele piirkonnale tarbijaid.

Lisaks sellele on taotletavat kaubamirki Silesia tarbijate sihtgruppi moodustavas
toOstussektoris juba laiaulatuslikult kasutatud, tdhis on saavutanud iildtuntuse ning see
langeb kokku kaubamirgitaotleja drinimega. Seetdttu on ddrmiselt ebatdendoline, et
toiduainetdostuse professionaalid vdiksid taotletavat kaubamaérki iildse seostada selle
geograafilise tihendusega.

Patendiamet on ka ise oma 20.01.2005.a seisukohas viitnud, et taotletavaid
toiduainetdostuse valdkonnaga seonduvaid tooteid on voOimalik toota praktiliselt igas
kohas. Nimetatut kinnitab omakorda ka fakt, et taotleja toodabki oma samaliigilisi tooteid
ile kogu maailma. Seega ei ndita taotletava kaubamérgi Silesia vdimalik geograafiline
tdhendus Eesti toiduainetdostuste jaoks ostuotsustuse tegemisel tdhistatavate kaupade
olulisi omadusi KaMS § 7 1g 1 p 3 sétestatu moistes.

3. Kaubamirk Silesia on registreeritud mitmes riigis. Asjaolu, et sona Silesia ei ole
taotletavate kaupade suhtes geograafilist péritolu niitav, kinnitab ka kaubamairgi Silesia
kaitsmise rahvusvaheline praktika. Taotletav kaubamirk Silesia on WIPO rahvusvahelise
registri andmetel registreeritud enamikus taotletud riikides, sealhulgas nii Saksamaal (kus
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asub ka vastandatav geograafiline piirkond Sileesia), Norras, Inglismaal kui ka Gruusias.
Vaatamata sellele, et Eesti Patendiamet ei ole seotud viélisriikide patendiametite otsustega,
niitavad need siiski iiksmeelset seisukohta kaubamérgi registreeritavuse osas. Ka Euroopa
Kohus on oma 12.02.2004. a otsuses nr C-218/01 HENKEL véljendanud seisukohta, et
kaubamargiekspertiisi ldbiviiv institutsioon, so Patendiamet, voib muude asjas téhtsust
omavate asjaolude korval votta tdiendava, kaubamirgi eristusvoimet tdendava asjaoluna
arvesse ka teiste litkkmesriikide vastavat praktikat identse kaubamirgi registreerimise osas.
Ei ole pdhjust arvata, et Eesti asjaomase to0stussektori professionaalid teaksid
geograafilist piirkonda Sileesia paremini kui professionaalid analoogsetes to0stussektorites
teistes taotletud riikides.

Arvestades asjaolu, et kaubamirk Silesia on registreeritud ka kaubamaérgitaotleja
paritoluriigis Saksamaal, oleme viidanud ka Pariisi konventsiooni art 6 quinquies A (1)
sdtestatud telle quelle printsiibile, mille kohaselt tuleb teistes liidu liitkmesriikides kaitsta
iga kaubamadrki, mis on nduetekohaselt pédritoluriigis registreeritud, niisugusena, nagu ta
on. Ullatav on, et Patendiamet nimetatud, Pariisi konventsioonis sitestatud printsiibiga ei
ndustu. Vaadeldav printsiip moodustab Eesti tdnase digussiisteemi {ihe osa ning sellest
voib Pariisi konventsiooni art 6 quinquies B kohaselt korvale kalduda vaid juhul, kui
tdhisel puuduvad téielikult eristustunnused voi nad koosnevad ainult mérkidest voi
téhistest, mis vdivad kaubanduskiibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna,
paritolukoha voi valmistusaja markimiseks voi mis on saanud tlildkasutatavaks igapédevases
keeles vOi ausates ja piisivates kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse. Kuna
kaubamirk Silesia on Eesti vastavas to0stussektoris iildtuntud ja seega tugeva
eristusvdoimega, ei esine taotletava kaubamargi puhul Pariisi konventsiooni art 6 quinquies
B sdtestatud erandeid. Tahis Silesia ei ole taotletavate kaupade osas, Eesti
toiduainetdostuse sektoris, ilma tdiendavate selgitusteta kaubanduskiibes toodete
péritolukoha mérkimiseks kasutatav ega niita ka tdhistatavate kaupade olulisi, mdistlikult
informeeritud ning tdhelepanelike professionaalide ostuotsuseid mojutavaid omadusi.
Seega ei kirjelda kaubamark Silesia taotletavate kaupade omadusi ning kdesolevas asjas
telle quelle printsiibi kohaldamata jdtmine on pohjendamatu.

Kokkuvdtvalt, arvestades muuhulgas kaubamirgi Silesia {ildtuntust asjaomases
toostussektoris, samuti asjaolu, et nimi Sileesia geograafilise piirkonna tdhistusena ei ole
Eestis hasti tuntud ning ka seda, et Patendiamet ei ole oma vaidlustatud otsuses selgitanud,
milliseid taotletavate kaupade omadusi voiks iiks voi teine kaubamérk Silesia voimalikest
tdhendustest tarbijatele koheselt ja ilma kahtlusteta nididata, on selge, et kaubamairk
Silesia osas puudub Patendiameti poolt viidatud KaMS §7 Ig1 p3 sitestatud
kaubamairgile diguskaitse andmist vélistav asjaolu. Nii on Patendiamet vaidlustatud otsuse
tegemisel rakendanud ebadigesti kaubamérgiseaduse norme ning teinud kaubamérk
Silesia osas kaubamirgiseadusega vastuollu sattuva otsuse.

Toodule tuginedes jddb Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG kiesolevaga oma
19.01.2004. a kaebuses esitatud nouete juurde.
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24.10.2005. a esitas Patendiamet 10pliku seisukoha kaebuse nr 744 kohta.. Patendiamet
leiab, et Patendiameti otsus on seaduslik ja pohjendatud. Patendiamet 19.01.2005 a
seisukohaga on esitanud tdiendavad pohjendatud seisukohad viidatud tdhise Silesia
registreerimisest keeldumise kiisimuses ning jadb seal esitatu juurde. Patendiamet leib, et
sona Silesia (inglise keeles, eesti keeles Sileesia) on kaupade geograafilist paritolu nditav
tahis. Samuti on sona Silesia eestikeelse sonaga Sileesia vorreldes kaupade geograafilist
paritolu nditav tdhis, mida pole oluliselt muudetud. Patendiamet toetub sellise viite
esitamisel mitmele teatmeteosele, samuti Internetis leiduvatele andmetele nt nagu Eesti

Entsiiklopeedia 8. kdide ning P.Palli teatmeteos Maailma kohanimed jne.

Kaebuse esitaja ei ole oma 22.09.2005.a l1oplikus seisukohas toonud uusi sisulisi

argumente vorreldes kaebuses esitatuga, mistdttu Patendiamet jddb esialgsetele

seisukohtadele.

Selgitusena mairgib Patendiamet, et kaubamirk Silesia ei ole otsuse tegemise ajal

kehtinud kaubamaérgiseaduse mdttes kisitletav kui tildtuntud kaubamaérk.

Kaebuse esitaja on oma loplikes seisukohtades ldbivalt viidanud ja oma kisitluse aluseks

votnud 1. mail 2005. a joustunud uue KaMS ja seal sisalduva § 7 lg 3, mille kohaselt tuleb

tildtuntuse hindamisel arvestada seal loetletud erinevate teguritega, millede jdrgimise
tulemusel saaks lugeda ka kaubamirgi Silesia asjaomases tarbijate sektoris iildtuntuks.

Patendiamet leiab, et ei ole dige ega pdhjendatud viidata kdesoleval hetkel kehtivale

seadusele. Rohutame, et kaebaja poolt viidatud kdesoleval hetkel kehtiva KaMS § 7 1g 3

sdtestatu ei esinenud ei identses ega sarnases sOnastuses otsuse tegemise ajal kehtinud

kaubamérgiseaduses. Patendiameti otsuse sisustamisel sai olla aluseks iiksnes sel ajal
kehtinud KaMS § 7 1g2 ja sama paragrahvi kohaldamisel viljakujunenud praktika ja
pohimdtted. Seoses eeltooduga ei ole oOige kaebaja kisitlus, mille 14bi ta leiab, et

kaubamirk Silesia on asjaomases tarbijate sihtgrupis tildtuntud. Tulenevalt KaMS § 7 1g 2

jareldub theselt, et kaubamérk peab olema muutunud iildtuntuks kogu Eesti Vabariigi

territooriumil. Antud juhul on Patendiamet ka oma otsuses selgelt véljendanud, et ehkki
meile esitatud dokumendid vdivad tdendada driettevotte Silesia Gerhard Hanke GMBH &

Co KG laialdast dritegevust Eestis, ei ole nende abil voimalik lugeda tdendatuks sonalise

kaubamaérgi Silesia tildtuntus Eesti Vabariigis KaMS § 7 Ig 2 moistes.

1. Patendiamet on oma otsuses pdhjendanud, millisel viisil on registreerimiseks esitatud
kaubamark kirjeldav. Otsuse kohaselt: “Sdna Silesia on kaupade geograafilist paritolu
nditav tdhis.” Eelnevalt esitatud selgitus on vastavuses Patendiameti otsuses viidatud
KaMS paragrahvides sisalduvate keeldumisalustega. Antud juhul sdtestab KaMS § 7
lg1 p3, et diguskaitset ei saa tdhis, mis koosneb iiksnes kauba ja/vdi teenuse
geograafilist péritolu niitavast tdhisest. Ei ole juttu eraldiseisvast keeldumise alusest
kui kauba omadust néditavast tdhisest, mistdttu Patendiamet ei pidanud ega pea ka
vajalikuks otsuses selgitada tdiendavalt, milliseid taotletavate kaupade omadusi niitab
tahis Silesia.

2. Patendiamet ei pea Oigeks oma kaubamirgi registreerimise vOi registreerimisest
keeldumise otsuse kujundamisel ldhtuda {iksnes ja ainult teiste riikide
registreerimisotsustest, mistdttu kaebaja viide tdhise Silesia registreerimisotsustele
Saksamaal, Austrias, Ameerika Uhendriikides ei ole sedavdrd olulise tihtsusega.
Eelesitatud pdhimdtet, mida Patendiamet on véljendanud ka oma 19.01.2005. a
seisukohas, on kinnitanud ka Euroopa Kohus oma otsuses C-218/01 punktis 62 ja
16ppjéreldustes. Otsuse kohaselt fakti, et identne kaubamirk on registreeritud iihes
litkkmesriigis identsetele kaupadele voi teenustele vOib arvestada ka moni teine
litkkmesriigi pddev ametiasutus, seda siis koos kdikide muude asjaoludega, mida selles
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asutuses kaubamaérgi eristusvoime maira hindamiselt arvesse voetakse, kuid see ei ole

kaubamérgi registreerimise voi registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.
Patendiamet leiab, et Patendiameti 17.11.2003. a kaubamirgi Silesia registreerimisest
keeldumise otsus nr 7/R200103741 klassides 2, 3, 5, 29, 30, 32, 33 on seaduslik ja
pohjendatud.
Lihtudes eeltoodust ning tulenevalt KaMS § 7 Ig 1 p 3 palub Patendiamet Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi todstusomandi apellatsioonikomisjonil jétta kaebus
rahuldamata.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud
esitatud tdendeid kogumis, leiab, et Patendiameti otsus on poéhjendatud ning
vaidlustusavaldust ei saa rahuldada.

Alates 01.05.2004. a kehtiva todstusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 65
lg 2 ning samast kuupéevast kehtiva uue KaMS § 72 Ig 5 kohaselt tuleb kdesoleva 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 kaubamirgiseaduses sdtestatud aluseid). Seega tuleb kiesolevas
asjas hinnata, kas kaubamirgile Silesia oiguskaitse mitteandmine on vastuolus kuni
30.04.2004. a kehtinud KaMS (edaspidi vana KaMS) § 71g 1 p3,§ 71g2ja§ 71g 3.

Vana KaMS § 7 Ig 1 p 3 alusel ei registreerita kaubamairke, mis koosnevad tliksnes kaupade
geograafilist péritolu néitavatest tdhistest voi andmetest vOi eelnimetatud tdhistest voi
andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

Vana KaMS § 7 lg3 kohaselt § 7 g1 p3 nimetatud téhise kasutamisel kaubamirgi
koosseisus loetakse see tihis kaubamairgi mittekaitstavaks osaks.

Apellatsioonikomisjon e1 pea voimalikuks kasutada WIPO nn juhendmaterjali
“Introduction to Trademark Law and Practice”. Selle raamatu ndol ei ole tegemist
kohustusliku juhendmaterjaliga, vaid dpikuga ning see Opik ei ole kasutatav kehtiva diguse
allikana. Seejuures mairgib komisjon, et WIPO opikus toodud pohimdtteid on kaebaja
kasitlenud meelevaldselt. Sisuliselt on dige Patendiameti vastuvéide: ,, WIPO juhendis
esitatu ja vaidlustusavalduse esitaja meelevaldne tolgendus on sisuliselt kaks tdiesti
erinevat kasitlust. WIPO juhendis sisaldub reegel, et kaubamdrgina on voimelised
funktsioneerima sellised tihised, mis viitavad teatud asukohale, mille puhul keegi ei arva,
et vastavad tooted on seal toodetud, erinevalt kaebuse esitaja kdsitlusest, mille kohaselt
peab Silesia olema kohalike tarbijate hulgas tuntud maitseainete valmistajana voi
kasvatamise piirkonnana. Seonduvalt WIPO juhendis esitatuga ei pea kohanimi Silesia
olema tuntud maitseainete valmistamise voi maitsetaimede kasvatamise piirkonnana, sest
kaubamdrgi registreerimise taotluses loetletud toiduainetoéstuse valdkonnaga seonduvaid
tooteid on voimalik toota praktiliselt igas kohas, sealhulgas Sileesias”

Apellatsioonikomisjon ndustub Patendiameti vdidetega, et registreerimiseks esitatud téhis
Silesia (eesti keeles Sileesia) on otseselt kaupade geograafilist péritolu niditav tahis, mida
pole oluliselt muudetud. Eesti Entsiiklopeedia 8. koite artiklist Sileesia voib lugeda, et
tegemist on piirkonnaga Kesk-Euroopas Odra lilemjooksul Sudeetidest pdhjas ja hdlmab
alasid Poolas, TSehhis ja Saksamaal. Ka Eesti tarbijale kéttesaadavas P. Pilli teatmeteos
“Maailma kohanimed” on Sileesia kohanimena dra toodud. Samuti Internetist selgub, et
sona SILESIA on kasutusel geograafilise kohanimetusena. Seega on tegemist geograafilise
nimetusega. Kuigi eestikeelne Sileesia erineb taotleja poolt esitatud margist Silesia iihe
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tdhe vorra, on hééldus eesti keeles nende kahe margi puhul identne ja ei takista Eesti
tarbijal tdhisest arusaamist ning seostamist konkreetse geograafilise piirkonnaga.

Apellatsioonikomisjon jagab Patendiameti seisukohta ka selles osas, et antud asjas ei saa
rakendada taotleja viidatud Pariisi konventsiooni art 6 quinquies sdtestatud telle quelle
printsiipi. Pariisi konventsiooni art 6 guinquies punkti B.2 kohaselt voib péritoluriigis
registreeritud kaubamérgi registreerimise tagasi lilkata voi kehtetuks tunnistada mh
jargmistel juhtudel: kui mérgil puuduvad tdielikult eristustunnused voi nad koosnevad
ainult mérkidest voi tdhistest, mis voivad kaubanduskiibes olla toodete liigi, kvaliteedi,
koguse, otstarbe, hinna, péritolukoha v4i valmistusaja markimiseks. Apellatsioonikomisjon
on seisukohal, et tdhisel Silesia puuduvad tdielikult eristustunnused ja samuti v3ib
nimetatud tdhis olla kaubanduskidibes toodete péritolukoha miarkimiseks. Igal ettevotjal
peab jdama vordne Oigus margistada kaupu geograafilise tdhisega (antud juhul Silesia)
andmaks kaupade péritolu kohta informatsiooni.

Seega tuleb lugeda Patendiameti otsus kaubamérgi Silesia registreerimisest keeldumise
kohta vana KaMS § 7 1g 1 p 3 ja § 7 Ig 3 kohaselt igati pohjendatuks.

Kaubamargitaotleja rohutab, et kaubamérk Silesia on registreeritud mitmetes riikides, sh
ka taotleja péritoluriigis Saksamaal (vt lisa 2 ja 4). Apellatsioonikomisjon ndustub
Patendiameti véitega, et teiste riikide otsused ja seisukohad ei ole Patendiametile
kohustuslikuks jargimiseks ega legaalseks aluseks registreerimisotsuste tegemisel.
Kaubamirgile Oiguskaitse andmine toimub konkreetses Oigusruumis ja arvestades
konkreetse  riigi seadusi ning  konkreetseid asjaolusid.  Eestis  teostatav
kaubamaérgiekspertiis saab tugineda liksnes Eesti Vabariigi kaubamairgiseadusele.

Vana KaMS § 7 1g 2 kohaselt § 7 1g 1 p 3 ei kohaldata, kui tdendatakse, et kaubamérk on
kaubamérgi registreerimise taotluse saabumise kuupdevaks kasutamise tulemusena
muutunud tdostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art 6 bis tdhenduses Eesti Vabariigis
tildtuntuks.

Uldtuntuse tdendamiseks esitas taotleja Patendiametile 2 viljaspool Eestit kasutatud
kaubamarkeeringut ning 3 kommivabrik Kalevile esitatud arvet (lisa 5), millele on kantud
sona Silesia koos kahe virvilise tilgakujutisega. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et
nimetatud materjalid ei ole piisavad sonalise tdhise Silesia iildtuntuse tdestamiseks Eesti
Vabariigis klassi 2, 3, 5, 29, 30, 32 ja 33 kuuluvate kaupade osas.

Rahvusvahelise registratsiooni omanik lisas 03.09.2003.a kaubamaérgitaotluse nr
R200101651 juurde tdiendavaid tdendusmaterjale koos firma Silesia Gerhard Hanke
GmbH & Co KG esindaja kaaskirjaga, mis koosnevad 336 tellimuse kinnitusest, 336 arvest
ning 205 pakkumisest ja mis taotleja hinnangul peaksid tdendama kaubamirgi Silesia
laialdast kasutamist Eesti Vabariigis. Seejuures on kaebuse esitaja oma 10plikes
seisukohtades viidanud ja oma késitluse aluseks votnud 01.05.2005.a joustunud uue
KaMS sisalduva § 7 1g 3, mille kohaselt tuleb iildtuntuse hindamisel arvestada seal
loetletud erinevate teguritega (vt kaebuse esitaja 1oplikud seisukohad punktis 1 esitatud
alapunktid 1-4), mille jargimise tulemusel saaks lugeda ka kaubamirgi Silesia vastavas
tarbijate sektoris iildtuntuks.

Eeltoodud dokumentidest jiareldub, et registreeringu omanikul on &ripartnereid mitmete
Eesti suurettevotete seas, nagu AS KALEV, Tallina Piimatdostuse AS, Tallinna
Kiilmhoone AS, Saku Olletehas jpt. Kusjuures enamik tellimusi ja arveid on seejuures
seotud ettevottega AS MALMOND, mis on maitseainete hulgimiitligile spetsialiseerunud
ettevote. Nendele tellimustele on kantud mitmesuguseid numbrilisi koode ning
kaubanimetusi inglise keeles, kusjuures iihelegi tellimuse kinnitusele ei ole kantud sdnalist
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kaubamarki Silesia. Arved aga kujutavad pikki nimekirju firmanimedest koos kaubahulga
ning hindadega ja iihelegi arvele ei ole kantud sdnalist tdhist Silesia. Pakkumistel on
esitatud koodide read koos hindadega, aga iihelgi lehekiiljel ei leidu sdnalist tahist Silesia,
mistottu puudub tdendus, et vastavad dokumendid on seotud just kaubamirgi Silesia
turustamisega Eestis. Sellest jareldab apellatsioonikomisjon, et nende tdendite abil ei ole
voimalik lugeda tdendatuks sonalise kaubamargi Silesia iildtuntus Eesti Vabariigis vana
KaMS §7 lg2 mdistes. Samuti leiab apellatsioonikomisjon, et ei ole odige viidata
kdesoleval hetkel kehtivale seadusele, kuna kidesoleval hetkel kehtiva KaMS § 7 lg 3
sdtestatu ei esinenud ei identses ega sarnases sOnastuses otsuse tegemise ajal kehtinud
kaubamérgiseaduses. Apellatsioonikomisjoni hinnangul sai Patendiamet otsuse tegemisel
votta aluseks iiksnes sel ajal kehtinud vana KaMS §7 lg2 ja sama paragrahvi
kohaldamisel véljakujunenud praktika ja pohimotted. Seoses eeltooduga ei ole dige ega ka
toendatud kaebaja kisitlus, mille 1dbi ta leiab, et kaubamérk Silesia on vastavas tarbijate
sthtgrupis iildtuntud. Tulenevalt vana KaMS § 7 Ig 2 jéreldub tiheselt, et kaubamérk peab
olema muutunud tildtuntuks kogu Eesti Vabariigi territooriumil.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TOAS § 61, vana KaMS § 71g1p3,§71g2 ja
§ 7 1g 3 ning uue KaMS § 41 Ig 1 ja 1g 3 apellatsioonikomisjon
otsustas:

jatta vilismaise juriidilise isiku Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG kaebus
Patendiameti 17.11.2003. a otsuse nr 7/R200103741 tiihistamises kaubamirgi Silesia
(rahvusv reg nr R447162) registreerimisest keeldumise kohta klassides 2, 3, 5, 29, 30,
32 ja 33 kohta rahuldamata.

Kaebaja v0ib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule
halduskohtumenetluse =~ seadustikus  sétestatud  korras  kolme  kuu  jooksul
apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

R. Laaneots
K. Tults

E. Sassian
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