MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 832-0
Tallinnas, 27. augustil 2007. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek
ning Kerli Tults, vaatas kirjalikus menetluses libi Eesti ériithingu OU Pdltsamaa Meierei
Juustutoostus, Kaarlijarve kiila, Rannu vald, 61101 Tartumaa kaebuse Patendiameti
30.08.2004 otsuse nr 7/M200201142 peale registreerida kaubamérk "Ehtne Taluvoi Eestimaa
Piimast + kuju” (taotlus M200201142) piiranguga, mille kohaselt kaubamairgi registreerimine
ei anna ainudigust sdnakombinatsiooni ,,EHTNE TALUVOI EESTIMAA PIIMAST”
kasutamiseks kaubaklassis 29.

Asjaolud ja menetluse kiik

1) 01.11.2004 esitas OU Pdltsamaa Meierei Juustutddstus (edaspidi kaebaja) To6stusomandi
Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti 30.08.2004 otsuse
vaidlustamiseks. Kaebuse esitamisel oli tasutud ndutav riigildiv. Kaebuses mairgitakse
jargmist.
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(Taotlus esitatud 30.07.2002, avaldatud 01.10.2004, mittekaitstav osa formuleeritud
jargmiselt: ,.kaubamirgi registreerimine ei anna ainudigust sona EESTIMAA ning tdhise
KAUBANDUSE AS kasutamiseks klassis 16 ning sOnade kombinatsiooni EHTNE
TALUVOI EESTIMAA PIIMAST ja iilejiasinud kirjeldava ja selgitava teksti kasutamiseks
klassis 297, kaubad klassis 16 paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu
teistesse  klassidesse; triikised; koitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja
kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a modbel);
oppematerjalid ja nditvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse
klassidesse; triikitiitibid; kliSeed ning klassis 29 piimatooted, sh voi.)

Kaebaja ei ndustu konealuse kaubamirgi registreerimisega piiranguga ning leiab, et
Patendiamet oleks pidanud kaubamirgi registreerima eelkirjeldatud piiranguta nii, et sonad
oleksid mittekaitstavad eraldi. Muus osas kaubaméirgi registreerimist ei vaidlustata.

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



Patendiamet on otsuse tegemisel tuginenud kaubamairgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 1g 1 p-st
3 ning tuleneb Patendiameti arvamusest, et kaubamaérgi koosseisus nditavad sonad ,,EHTNE,
TALUVOI, EESTIMAA, PIIMAST” otseselt kauba kvaliteeti (ehtne = tdeline), liiki (taluvdi
= hapukoorevdi liik), geograafilist péritolu (Eestimaa) ja omadusi (piimast). Kaebaja soovib
kaubamaérki registreerida nii, et selle koosseisus ei oleks eraldivoetavalt kaitstav {ikski
nimetatud sOnadest, kuid sonaiihend kui tervik oleks kaitstav. Kaebaja leiab, et nendest
sonadest moodustunud tervik on kaubamirgina funktsioneeriv ning kaubamérk on tervikuna
funktsioneeriv, kui kasutada sdna ,.eraldi” mittekaitstava osa formuleeringus. Ka siis, kui
sonad on margitud eraldi mittekaitstavaks, saab lugeda KaMS § 9 1g 1 p 3 nduded tdidetuks,
kuivord antud juhul on tegemist kombineeritud kaubamirgiga ja sOnade médramine
mittekaitstavaks kombinatsioonis ei mdju kuidagi kaubamairgi eristusvdimele.

Viir on Patendiameti arvamus, nagu votaks kaubamairgi registreerimine muudelt ettevotjatelt
diguse teavitada tarbijat kauba péritolust, liigist, kvaliteedist ja omadustest. Kaebajal puudub
seadusest tulenev 0Oigus keelata teisel isikul osundada kauba piritolule jne ning kaebaja ei
pretendeeri  seesugusele seadusvilisele Oigusele. Kolmandaid isikuid kaitseb ja
kaubamérgiomaniku digusi piirab KaMS § 16, seega ei teki voimalust, et kaubamérgiomanik
saaks Oigustatud isikul keelata kauba piritolu jne niditavate tdhiste kasutust isegi siis, kui
seesugused tdhised oleks registreeritud kaubamairgi koosseisus kaitstava osana. Kaubaméirgi
registreerimine ei vota kelleltki vdimalust ega digust markeerida oma toodet vastavalt
kehtivale pakendiseaduse ja toiduseaduse regulatsioonile.

Kaebusalusest otsusest ndhtub, et kaubamérk oleks registreeritav viisil, kus n.6 kirjeldavad
tahised oleks mittekaitstavad sonade kaupa juhul, kui margil olevad sdnad iiksikult voetuna
on kiill toodet kirjeldavad, kuid moodustavad kokku mingi uudse mdiste. Kaebaja ei vaidle, et
sonaiihendi komponendid on tdepoolest teada ja tuntud mdisted, samas aga soOnaiihend
iseenesest on uudne, kuna Patendiamet ei ole ndidanud, et esineb andmeid sOnatihendi
varasemast kasutusest iihegi teise isiku poolt. Iga sdna eraldivoetuna on omaette moiste,
seepdrast on kaebajale selgusetu, millisel moel on vdimalik vorrelda iga sdna kui eraldi
moistet uudse soOnaiihendiga kui omaette moistega ja teha jdreldusi, nagu ei oleks
vahetegemine voimalik. Erinevused on ilmsed kuivord madiste ,,ehtne” ei ole méiiratletav kui
»ehtne taluvoi eestimaa piimast” jne. Seega on sOnaithend uudne mdiste vorreldes ja suhtes
iga eraldivoetud sdnaga. Seega néhtub kaebusaluse otsuse loogikast (lIk 3 esimene 10ik), et
vastavalt Patendiameti praktikale oleks tulnud kaubamérk formaalsest piiranguga
registreerimise otsusest hoolimata registreerida viisil, et kaubamirgi koosseisus klassis 29
oleks sonad ,,EHTNE TALUVOI EESTIMAA PIIMAST” eraldi mittekaitstavad, sdnaiihend
aga seevastu kaitstav.

Kaebaja leiab, et kaubamérgil paiknev sonatihend on méératletav kui originaalne loosung, mis
voib  olla  Patendiameti  avaliku  info  kohaselt  kaubaméirgiks (vt  lisas
http://www.epa.ee/kaubam/kaubam.htm); antud juhul toimib loosungina kaubaméirgi sonaline
osa.

Seega on Patendiameti kaevatav otsus pdhjendamatu ja vastuoluline suhtes nii otsuse enese
kui muude Patendiameti poolt avaldatud seisukohtadega ning kaebaja palub komisjonil
kaevatav otsus tiihistada méargitud osas ja saata taotlus antud osas tdiendavaks menetlemiseks,
arvestades komisjoni poolt tehtavas otsuses tuvastatavate seisukohtadega.

Kaebusele on lisatud veel:

- Patendiameti kaevatav otsus, milles mirgitakse mh, et Patendiamet ei saa antud juhul
taotleja seisukohaga ndustuda ega aktsepteerida tema poolt véljapakutud mittekaitstava osa
sonastust, kuna konealused tooteid kirjeldavad sdnad moodustavad nii eesti keele
grammatikast kui tekkiva lause sisust ldhtuvalt terviku, mis on kompleksselt kaupu kirjeldav.
Kodnealuse lause uudsus seisneb selles, et keegi teine ettevotja ei ole sellist lauset oma toote
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markeerimisel kasutanud; see fakt ei muuda asjaolu, et tegemist on tervikuna kaupu kirjeldava
tdhisega. Kiisimuse all ei ole nimelt sdnakombinatsiooni tavapirasus, vaid kirjeldavus.
Kirjeldavad vdi tavapérased tdhised loetakse mittekaitstavaks sonade kaupa juhul, kui need
kokku moodustavad mingi uue mdiste, teisese rakendusega terviku, mis ei osutu kaupade
suhtes ei kirjeldavaks ega tavapdraseks. Antud juhul sdnakombinatsioon sellist teisese, uue
tdhendusega mdistet ei moodusta;

- viljavotted siinoniiiimisOnastikust sona ,.chtne” osas (http://ee.www.ee/Synon/) ning
fraasiotsingust google.com ,,Ehtne taluvdi Eestimaa piimast” ja ,,Ehtne taluvdi” kohta, mille
tulemuseks on null.

Komisjon vottis kaebuse nr 832 all menetlusse 10.11.2004; eelmenetlejaks miérati komisjoni
liige Alar Vaaks, hiljem komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) 09.02.2005 esitas Patendiamet oma seisukoha kaebuse osas. Patendiamet ei ndustu
kaebuses esitatuga. Patendiamet leiab, et sdonade kombinatsioon, mille sdnad on eraldi
mittekaitstavad, on kaubamaérgina registreeritav vaid juhul, kui kirjeldavate sdnade liitmisel
tekib uudse tihendusega madiste. See pohimote on kinnitamist leidnud Euroopa Kohtu otsuses
C-265/00, mille kohaselt uudissdna, mis koosneb kirjeldavatest sdnadest, on ka ise kirjeldav,
vidlja arvatud juhul, kui tekkiv kombinatsioon loob mulje, mis on tajutavalt erinev lihtsalt
sonade summast. Antud juhul sellist uue tihendusega tervikut ei moodustu, vastupidi, selline
markeering kannab tarbija jaoks {iksnes informatiivset, kaupu kirjeldavat iseloomu. Kirjeldav
tahis peab jddma vabaks kasutamiseks ka teistele ettevotjatele (vrd EK otsus C-191/01 P ja
muudes otsustes antud tdlgendused). Kirjeldava tdhise registreerimisel kaob dra kaubamaérgi
mote eristada lihe isiku kaupa ja teenust teise isiku samaliigilisest kaubast ja teenusest;
kaubamairk peab tagama tarbijale kauba paritolu, voimaldades tal segadusse sattumata eristada
eri péritolu tooteid ja viidata seega konkreetsele ettevotjale, kes vastutab kauba kvaliteedi eest
(EK lahendid C.349/95, C-39/97).

Patendiamet ei ndustu viitega, et kaubamérgis sisalduv sdnakombinatsioon on loosung;
kaubamirgipraktikas kasutatav loosungi mdiste ei ole samastatav tavakeeles mdistetud
loosungi mdistega; loosungitele ei ole KaMS-s teistsuguseid registreerimise voi sellest
keeldumise kriteeriume ja seega ka loosung ei tohi olla kirjeldav. Loosungina saab késitleda
sellist sOnade kombinatsiooni, mis tekitab sonade kombinatsioonile méotteliselt uudse
tadhenduse (vrd sarnased juhtumid ,,Eesti leib Eesti viljast” M200001007 ja ,,Eesti leib Eesti
jahust” M200001008).

Patendiamet palub jétta kacbus rahuldamata.

3) Komisjon tegi menetlusosalistele ettepaneku 10plike seisukohtade esitamiseks. Kaebaja
16plikku seisukohta ei ole esitanud. Patendiamet jadb oma 18.07.2007 laekunud 1oplikes
seisukohtades varemoeldu juurde.

21.08.2007 alustas komisjon asjas 832 1dppmenetlust.
Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetlusosaliste esitatud argumente, leiab, et kaebus tuleb jitta
rahuldamata.

Vastavalt KaMS § 9 1g 1 p-i 3 regulatsioonile ei saa diguskaitset tdhis, mis koosneb liksnes
kaupade voi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vdirtust, geograafilist péritolu, kaupade
tootmise vOi teenuste osutamise acga voi kaupade voi teenuste teisi omadusi nditavatest voi
muul viisil kaupa voi teenust kirjeldavatest tihistest voi andmetest vOi eelnimetatud tdhistest
vOi andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud. Vastavalt sama paragrahvi 1dikele 3 loetakse
kirjeldava téhise kasutamisel kaubamaérgi koosseisus see tdhis kaubamirgi mittekaitstavaks
osaks.



Antud juhul ei ole vaidlust selles, et kdik kaubamirgi koosseisus olevad sonad ,,EHTNE
TALUVOI EESTIMAA PIIMAST” eraldi vdetuna on klassis 29 kaupa kirjeldavad ega saa
olla ainudiguse objektiks. See fraas moodustub seega ainult kirjeldavatest tihistest. Kaebaja ei
ole demonstreerinud, milles seisneb selle fraasi uus, uudne voi selle tavatidhendusest erinev
(teisene) tdhendus, mis Oigustaks fraasi ,EHTNE TALUVOI EESTIMAA PIIMAST”
eristusvoimeliseks lugemist. Komisjon on erinevalt kaebajast seisukohal, et ka fraasina ei ole
tegemist uue voi uudse tahisega, mis ei oleks kokkuvottes kirjeldav nimetatud kaupade suhtes.

Kaebaja poolt internetiotsinguga tdendatud asjaolu, et keegi varem ei ole analoogilist
kirjeldavate tdhiste kombinatsiooni kasutanud, ei niita iseenesest selle fraasi omandatud
eristusvdimet. Asjaolu, kas ja kui palju moni muu ettevotja on taolist ithendit oma kaupade
omaduste kirjeldamisel kasutanud, ei oma antud juhul tdhtsust, kuna nagu ka Patendiamet
digesti mérgib, ei ole kiisimuse all vaidlusaluse tdhise tavapirasus. Samad tdendid niitavad
ka, et taotleja kaupu tihistava tdhisena ei ole sdnad ,,EHTNE TALUVOI EESTIMAA
PIIMAST” tuntud ega eristusvdimelised. Kui fraasi taotluse esitamise kuupdevaks omandatud
eristusvdime oleks tdendatud, tulnuks kohaldada KaMS § 9 Idiget 2, mille kohaselt
kasutamise tulemusena eristusvdoime omandanud kaubamaérgi ja tildtuntud kaubamirgi puhul
ei kohaldata paragrahvi 10ike 1 punktides 2—4 sétestatut. Samuti vdoimaldab KaMS § 12 1g 6
kaubamargi diguskaitse ulatuse laiendamist uue registreerimise kaudu juhul, kui registreeritud
kaubamédrgi mittekaitstav osa on kaubamirgi hilisema kasutamise kdigus omandanud
eristusvdime  v0i  omandanud  {ldtuntuse.  Viimatinimetatud séitete  olemasolu
kaubamérgiseaduses vOimaldab eristada eristusvdoime omandanud algselt kirjeldava
tadhendusega kaubamirgi komponente ning kirjeldava tdhendusega komponente, millel
eristusvdime puudub ja millele seega ainudigus ei saa laieneda. Nende tdhiste kasutamine
peab olema konkureerivatele ettevotetele vaba ja tarbija peab saama eri ettevotjate tooteid
eristada eristusvoimeliste kaubamérkide abil.

KaMS § 39 Ig 4 kohaselt juhul, kui taotleja ei ndustu kaubamairgi osa mittekaitstavaks osaks
lugema, kuid Patendiamet ei loe taotleja seisukohta pdhjendatuks, teeb Patendiamet
kaubamairgi registreerimise otsuse piiranguga, mérkides dra mittekaitstava osa. Seega on
Patendiamet kohaldanud seadust antud juhul digesti ja puudub alus selle otsuse tiihistamiseks
osaliselt voi tervikuna.

Komisjon peab {ihtlasi vajalikuks mérkida, et loosungistiilis kaubamirgid ei moodusta
oiguslikult iseseisvat kaubamarkide kategooriat, nende suhtes ei ole kehtestatud mingisugust
eriregulatsiooni ja nende kaubamirkide registreeritavuse kriteeriumid ei erine {ildistest
kaubamirgi registreeritavuse tingimustest.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TOAS §-st 61, KaMS § 9 Ig 1 punktist 3 ja 15ikest 3,
komisjon

otsustas:
jitta kaebus rahuldamata.

Kaebaja voib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul
komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse ldbi hagita menetluses. Kui
nimetatud kaebust ei ole esitatud, joustub komisjoni otsus kolme kuu mdéddumisel otsuse
avaldamisest ja kuulub tditmisele.

Allkirjad:
T. Kalmet H.-K. Lahek K. Tults



