JUSTITSMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1410-o0
Tallinnas, 26. mail 2014. a

Toostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Rein
Laaneots ja Margus Tahepdld vaatas kirjalikus menetluses labi kodumaise juriidilise isiku AS Helter—R
(esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) kaebuse kaubamaérgi CityAlko (taotluse
nr M200900832) registreerimisest keeldumise kohta klassis 35 taielikuks tiihistamiseks.

Asjaolud ja menetluse kaik

1. Patendiamet tegi 26.04.2012 otsuse nr 7/M200900832 kaubamargi CityAlko klassis 35 AS HELTER-
R (edaspidi kaebaja) nimele registreerimisest keeldumise kohta kaubamaérgiseaduse (edaspidi
KaMS) §91glp-de2ja3,§101glp2ja§ 10Ig 2 alusel.

2. Kaebaja leiab, et Patendiamet on ebadigesti kohaldanud KaMS §91lg1p2ja3,§10lglp2ja§
10 Ig 2 ning oluliselt rikkunud menetlusnorme, kditunud menetluse valtel vastuoluliselt ning
Ullatuslikult ning jatnud tagamata kaebaja diguse arakuulamisele.

3. KaMS § 38 Ig 2 naeb ette, et kui ekspertiisi tulemusena ilmneb kaubamargi Giguskaitset valistav
asjaolu, teatab Patendiamet sellest taotlejale ja annab vahemalt kahekuulise tahtaja selle asjaolu
kdrvaldamiseks voi selgituste andmiseks.

4. KaMS § 9 Ig 1 p 3 ei sisalda Giguskaitset valistavate asjaolude ammendavat loetelu, vaid (itleb, et
Oiguskaitset ei saa ka teisi (st sattes loetlemata) teenuse omadusi naitavad tahised. Selline
sOnastus eeldab, et eksisteerib mingi konkreetne omadus, mida sattes eraldi nimetatud ei ole.
Komisjon on leidnud, et kauba omadus peab olema teaduslikult, tehnoloogiliselt voi sellele
sarnasel viisil objektiivselt selgitatav ja tdendite alusel kontrollitavl. Patendiamet ei ole menetluse
valtel kaebajale teatanud ega selgitanud, mis on see taotletud teenuste (reklaami- ja
milgiteenused) omadus, mida kaubamark CityAlko Patendiameti arvates naitab. Seega ei ole
kaebajal olnud menetluse valtel isegi teada, millisel asjaolul Patendiameti keeldumine vdiks
pohineda, radkimata asjakohasest argumentatsioonist ja vGimalusest esitada sellele vastuvaiteid.

5. Kaubamargi registreerimise otsuses on Patendiamet loobunud toomast keeldumise aluseks
otstarvet. Samas on Patendiamet taiesti uue ja varasema menetluse kdigus nimetamata asjaoluna
toonud Ullatuslikult keeldumise aluseks asjaolu, et cityalko néitab teenuste osutamise kohta.

6. Patendiamet on ka KaMS § 9 Ig 1 p 2 eristusvdime puudumise jatnud kahes esimeses teates
taielikult pdhjendamata ning kahes jargmises teates piirdunud KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohta esitatud
Uldise arutluse kordamisega, esitamata iseseisvat pdhjendust.

1 Komisjoni 13.maértsi 2012 otsuse 1137-0 punkt 39
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7. Patendiameti keeldumise oluliseks aspektiks on vdide, et sdna alko, mis varasemate
registreeringute tegemise ajal oli kaitstav, on kasutamise labi omandanud tahenduse ,alkohol”.
Selle vaite tdendamiseks on Patendiamet oma teadete lisana esitanud valjatriikke, millele ta
otsuses viitab. Need viljatriikid ning 0S-i uute sénade loetelu on dateeritud hilisema kuup3evaga
kui taotluse esitamise kuupdev. Kaebaja peab ebadigeks, et kaubamargi registreerimisest
keeldutakse asjaolude alusel, mis on ilmnenud parast taotluse esitamist, eriti kui seejuures
jaetakse arvestamata kaebajale varasemate registreeringute alusel kuuluv Gigus sdnale alko.
Taotluse menetlus Patendiametis kestab (1,5 - 2) aastat. Kuna kaubamargi digused hakkavad selle
registreerimisel kehtima taotluse esitamisest, siis ei saa pidada pdhjendatuks, et Patendiameti
t6endamiskoormis on seotud suvalise ajaga ekspertiisi tegemise jooksul ja Patendiameti aeglasest
menetlusest tulenevat asjaolude muutumise riski kannab taotleja. Kaebaja leiab, et kui
Patendiamet tahab keelduda kaubamargist sisuliselt pdhjusel, et selle osa on ,kdnekeeles ldinud
kdibele”, siis see eeldab tihise kasutamise tdendamist taotluse esitamise kuupieval?, mitte
suvalisel ajal.

8. 26.04.2012 otsusega 7/M200900832 keeldus Patendiamet diguskaitset andmast s&namaérgile
CityAlko. Otsuse tegemise oluliseks aluseks on vdide, et alko on muutunud argikeeles
kasutatavaks sdnaks. Kaebajale kuulub klassis 35 alates 18.01.2002 kaubamark SUPER ALKO + kuju
(reg nr 37454), millel Patendiamet on maaranud mittekaitstavaks osaks séna SUPER ja jatnud
kaitse alla sona ALKO ja alates 30.10.2008 kaubamark SUPER ALKO + kuju (reg nr 47932), mille
registreeringusse Patendiamet mittekaitstavaid osi markinud ei ole.

9. Sarnast olukorda on analttisinud Euroopa Kohtus oma 24.05.2012 otsuses kohtuasjas C-196/11 P
ja votnud samuti seisukoha, et vaidluse raames ei saa institutsioon, kelle padevuses ei ole
varasema kaubamargi kehtivuse (ile otsustamine, lahtuda otsust tehes hinnangust, et varasemal
kaubamargil vdi mdnel selle elemendil puudub taielikult eristusvdime. Kohus sedastas, et tahise
kirjeldavana vGi Gldnimetusena maaratlemine vordub selle kaubamargi eristusvdime eitamisega.
Kehtivust saab vaidlustada ainult vastavalt kehtivale korrale®.

10. Seega, kui Patendiamet on juba andnud kaebajale ainudiguse séna ALKO kasutamiseks klassis 35,
ja lisaks on seda tunnustanud nii kohtud kui komisjon, siis on tegemist taotlejale kuuluva
eristusvéimelise tahisega, mille uuesti registreerimisest ei saa keelduda tuginedes eristusvdime
puudumisele voi kirjeldavusele, mis vaidetavalt on ilmnenud voi tdendamist leidnud mingitel
hilisematel ajahetkedel. Olukorras, kus on registreeritud rida s6na ALKO sisaldavaid kaubamarke,
kohtud ja komisjon on korduvalt ja hiljaaegu lugenud sdna ALKO kaitsevdimeliseks ja mitte ihegi
varasema Oiguse kohta ei ole tehtud seaduses satestatud vormi jargivat (KaMS § 52 ja 53) otsust,
ei ole Patendiameti poolne praktika muudatus pShjendatud ega digusparane.

11. Patendiameti otsuse kohaselt naitab tahis cityalko taotluses margitud muugi- ja reklaamiteenuste
liiki ja omadusi, teenuse osutamise kohta. City tdhendab otsuse kohaselt &riala, suurlinna
arikeskus. Arikeskused tegelevad kaupade miiiigiga ja miiidavate kaupade reklaamiga, seega
naitab city teenuste liiki ja vOib tdhistada nende osutamise kohta. Alko tdhendab argikeeles
alkohol. S6na alko naitab omadusi ja tapsustab liiki, ndidates tarbijale, milliste kaupade miiligiga

2 Euroopa Kohtu 05. oktoobri 2004 otsus kohtuasjas C-192/03, p 40
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on tegemist. Cityalko on tajutav kui alkoholidrikeskus, alkoholi miiligi ja reklaamiga tegelev linna
arikeskus. Cityalko naitab, et tegemist on alkoholimiiligi- ja reklaamiteenustega, mida osutatakse
tarbijale arikeskuses.

12. Keeldumine hélmab teenuseid reklaam; jae- ja hulgimiiiigiteenused (kolmandatele isikutele); sh
kaubandus- ja tééstusalane juhtimisabi, kaubandus- ja reklaamndituste korraldamine, kaupade
demonstreerimine, poeakende kaunistamine ja dekoreerimine, reklaamtekstide avaldamine,
reklaammaterjalide levitamine, kaupade jaemliligi reklaam meediakanalites, raadio-, tele- ja
vdlisreklaam, reklaampindade (iiirimine, kbigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja
néuandeteenused.

13. Patendiameti otsust labivast tdlgendusest ilmneb, et Patendiameti jaoks tdhendab sdna city
selliseid arikeskusi, mida vdib thes linnas olla mitu, kusjuures nad vdéivad olla kindlate kaupadega
tegelemisele spetsialiseerunud. Kaebaja leiab, et see télgendus on vaar ja ei ole ka vastavuses
Patendiameti otsuses viidatud allikatega. Patendiamet on oma arvamuses tuginenud tsitaatsdna
city tdhendusele OS-is, Seletussdnaraamatus ja V&drsdnastikus, kusjuures kdik need lihtuvad
ingliskeelse s6na city klassikalisest tahendusest — city kui suur linn vdi kui linna Uks ja ainus
aripiirkond, nn downtown (arikvartal, kesklinn). Uhes linnas vdib olla vaid tks nn city-piirkond,
kusjuures see ei ole kindlasti mitte spetsialiseerunud mingile kindlale kaubaartiklile voi teenusele
(eriti veel alkoholi reklaamile ja midgile). Patendiameti tolgendus, et city tdhendab suvalist &ri-
voi kaubanduskeskust, ei vasta sdna city tahendusele.

14. Kaubamargi registreerimist taotletakse Eestis. City on ingliskeelne sdna. Selleks, et hinnata, kas
voorkeelne tdhis on seda keelt mittekdnelevates riikides asjaomaseid kaupu ja teenuseid
kirjeldav, tuleb uurida, kas seda tahist vdib neis riikides asjaomase avalikkuse seisukohalt
tavaparaselt selliste kaupade voi teenuste tadhistamiseks otseselt voi (ht selle olulist omadust
mainides. Patendiameti on ekspertiisi tehes teinud ingliskeelsest sGnast city tGlke eesti keelde
ning vdidab, et see tdlge on teenuseid kirjeldav. Selline tegevus ei vasta ndudele, et uurida tuleb
kaubamarki ennast. Uldkohus on seadnud kriteeriumi, et vd&rkeelne sdna on liikkmesriigis kirjeldav
juhul, kui see sdna on ldinud vastava riigi keelekasutuses kdibele viisil, mis kas asendab vastavat
eestikeelset sdna vbi kasutatakse alternatiivse sunoniiimina eestikeelsele sdnale®. Kuigi
Patendiameti viidatud sGnaraamatutes sisaldub city tsitaatsGnana (tekstis kasutatava voorkeelse
sOnana, mis margitakse kaldkirjas), ei ole see termin Eestis Uheski linnas kasutusel mingile
konkreetsele piirkonnale viitavana. Ei ole véimalik defineerida, kus asub Tallinnas, Tartus voi
Parnus nn city. Seetdttu ei saa see sdna ka anda tarbijale informatsiooni teenuse osutamise koha
kohta.

15. Patendiameti vaitel naitab sGna city miligi- ja reklaamiteenuste liiki. Kaebaja on seisukohal, ei ole
olemas city liiki muidgi- voi reklaamiteenuseid. Liik tdhendab olulis(t)e tunnus(t)e poolest
kokkukuuluvate esemete, olendite, ndhtuste, mdistete vm. riihma®. J43b arusaamatuks, millistele
olulistele Uhistele tunnustele peaksid vastama city-miiligiteenused ja city-reklaamiteenused ning
mille poolest nad erinevad teistest miiligi- ja reklaamiteenustest? Kaebajale kui vastavate

4 Uldkohtu 15. oktoobri 2008 otsus kohtuasjas T- 405/05 MANPOWER (jdusse jaetud Euroopa Kohtu
2. detsembri 2009 otsusega kohtuasjas C-553/08 P) punktid 73-76
5 http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=liik&F=M
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teenuste pakkujale teadaolevalt sellist liigitust ei eksisteeri. Vastav pdéhjendus puudub ka
Patendiameti otsuses.

Patendiameti hinnang ALKO kirjeldavusele pdhineb esiteks asjaolul, et sGna ALKO on lisatud
digekeelsussdnaraamatu (edaspidi OS) uute sdnade loendisse. Kaebaja ei ndustu, et sellega on
ALKO tunnistatud eesti keeles tahendusega sdnaks. Patendiameti 29.09.2011 kirja lisast ndahtub,
et sdna ALKO sisaldub Eesti Keele Instituudi nn sBnaraamatu tdienduste loendis. Tegemist on 0S-i
jargmise triki tooversiooniga, millele on vdimalik saata markusi ja ettepanekuid. Kaubamargi
avaldamine publikatsioonides ei ole vordsustatav kaubamargi-kaitse 16ppenuks tunnistamisega,
mis saab toimuda ainult kohtu otsuse alusel. Eestis on kaubamarkide avaldamine
publikatsioonides KaMS § 14 [dike 4 kohaselt lubatud, ning kui kaubamargiomanik nduab, tuleb
kaubamargi juurde lisada hoiatustahis. Meile teadaolevalt on selles kiisimuses juba pdédérdunud
Eesti Keele Instituudi poole Ghenduse kaubamarkide omanik, Soome riiklik alkoholimonopol Alko
Inc. Ulalnimetatud nimekirja on séna ALKO lisatud alles 28.03.2011, seega 2,5 aastat parast
taotluse esitamise kuupdeva, 9 aastat parast seda, kui kaebaja alustas oma varasema kaubamargi
SUPER ALKO kasutamist oktoobris 2002 ning Ule 50 aasta péarast seda, kui Soome riiklik
alkoholimonopol Alko registreeris Soomes sGnamargi ALKO. On ilmne, et sdna ALKO tuli
keelekasutusse ja OS-i jargmise triiki tddversiooni mitte seetdttu, et inimesed oleks lihtsalt
niisama asunud lihendama eestikeelset sGna alkohol, vaid tulenevalt sellest, et kasutakse kaebaja
ja Soome riikliku alkoholimonopoli kaubamarkide eristavat osa. Kaubamargiomanikul ei ole
seadusest tulenevalt véimalust takistada oma kaubamargi kasutamist valjaspool aritegevust muul
moel, kui Glalviidatud KaMS § 14 |Gike 4 kohaselt. Kaebaja ja Alco, Inc. aktiivsus ja edukus oma
kaubamargi kaitsmisel aritegevuses on tdoendatud eelpool loetletud juhtumitega.

Teiseks pOhineb Patendiameti hinnang ALKO kirjeldavusele selle sGna kasutamisel. Patendiamet
ajab siin kas meelega vdi kogemata segamini kirjeldavuse ja tavaparasuse instituudid. KaMS § 9 Ig
1 p 3 tdhenduses sdna kas on kirjeldav voi ei ole seda, sGltumata sellest, kas seda kirjeldavana
kasutatakse. Nagu eelpool kirjeldatud, ei ole sonal ALKO iseenesest sellist tdhendust. Kahtlemata
tekib keelde aja jooksul ka sdnu juurde, kuid siin tuleb teha vahet, kas kaubamargiks soovitakse
sellist sdna voi oli kaubamark ammu enne olemas ja on tegemist kaubamargi eristava osa
kasutamisega valjaspool aritegevust nagu antud juhul. Tahis saab muutuda tavaparaseks ainult
KaMS & 9 Ig 1 p 4 tdhenduses, ning see eeldab tdhise kasutamist asjakohastel kaupadel voi
teenustel ja aritegevuses. Patendiamet on aga kombineerinud kahest eri sisuga seadusesattest
enda jaoks sobivad asjaolud ja tuletanud sellest kasutamise tulemusel tekkinud kirjeldavuse.
Kaebaja hinnangul kaubamargiseadus sellist kahe eri aluse asjaolude kombineerimisel tekkivat
télgendust ei véimalda.

Kaebaja ei ndustu Patendiameti kasitlusega, et kirjeldavad on kaubamargid, mis naitavad, mis
kaupu reklaamitakse v&i pakutakse (S6na ALKO naitab tarbijale, nimelt milliste kaupade miiligi ja
reklaamiga on tegemist). Klassi 35 kuuluv reklaam on teenus, kus avalikustatakse ja levitatakse
teavet kolmandate isikute toodete voi teenuste kohta miilgi suurendamise véi muul sarnasel
eesmargil. Ei ole margata, et kliendid arvaksid, et populaarselt reklaamibiiroolt Tank saab tellida
vaid tankide reklaamimist. Reklaamiteenust pakkuvad ettevétted ei ole turul spetsialiseerunud
reklaamima mingit kindlat kauba- voi teenuseliiki. See ei oleks ka vdimalik, sest on arusaadav, et
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konkureerivaid tooteid pakkuvad ettevotted ei telli teenust samalt reklaamibiroolt. Patendiameti
kasitlus on vastuolus ka senise praktikaga.

19. Samuti ei ndustu kaebaja Patendiameti seisukohaga, et jae- ja hulgimiiligiteenuste osas on sdna
ALKO teenuste omadusi ja liiki naitav kirjeldav. Kui ka hipoteetiliselt ndustuda Patendiameti
eksliku seisukohaga, et ALKO oleks alkohoolseid jooke kui kaupa kirjeldav sdna, siis ikkagi puudub
sellist liiki milgiteenus nagu ALKO. Samuti ei olene muigiteenuse kui niisuguse omadused sellest,
millist kaupa mudlakse. Ka komisjon on kinnitanud, et kaupa voi teenust kirjeldav tahis on
eristusvéimetu selle kauba voi teenuse suhtes, mitte aga jae- ja hulgimilgiteenuste suhtes, mis
sisuliselt katkeb endas mistahes kaupade miilgiks pakkumist, tagamata samas aga teenuse
osutamisel kasutatavale kaubamargile ainudigust seonduvalt nende kaupadega, mida miitiakse.

20. Kaebaja taotleb kaubamargi CityAlko registreerimist klassis 35 reklaami ning mulgiteenuste
tahistamiseks. Kaubamargi registreeritavuse hindamisel KaMS § 9 Ig 1 p 3 alusel tuleb kontrollida
kas asjaomase avalikkuse seisukohalt on tadhisel piisavalt otsene ja konkreetne seos teenustega,
mille jaoks selle registreerimist taotletakse. Kirjeldavad margid on need, mida voib asjaomase
avalikkuse (st tarbijate) seisukohalt tavapédraselt kasutada kauba voi teenuse tahistamiseks
otseselt vdi tiht selle olulist omadust mainides®.

21. Patendiamet on oma anallisis lahtunud sdna City tdahendusest ning sonale Alko omistatud
tdhendusest ning nende tdhenduste kombinatsioonist, mitte aga keskmisel tarbijal sGnamargist
CityAlko tekkivast tildmuljest, nagu oleks pidanud tegema. CityAlko on eesti tarbija jaoks tajutav
voorkeelse sdna ning tehissona kombinatsioonina. Seda muljet réhutab veelgi suurtdaht A sona
keskel. SGna city esinemine sOnastikes tsitaatsbnana ei muuda teda veel tarbija jaoks
eestikeelseks sGnaks. Eesti keskmine muilgi- ja reklaamiteenuste tarbija on harjunud, et teenuste
kirjeldus edastatakse eesti keeles voi siis vahemalt korrektses vodrkeeles. CityAlko puhul ei ole
tegemist grammatiliselt korrektse ja arusaadava valjendiga, mille puhul oleks tarbijal pdhjust
eeldada, et seda kasutatakse kirjeldavas funktsioonis. Kui ka Eesti tarbija peaks asuma tervikut
CityAlko tolkima ja sellele Patendiameti vaidetud tdahendust omistama, siis oleks tdlkeks
»kesklinnaalkohol, arikeskuse alkohol”, kindlasti mitte aga ,alkoholiga tegelev linna arikeskus”.
Tolkest ,kesklinnaalkohol” ei ole voimalik vélja lugeda, mis teenustega vOi missuguste

Ill

omadustega teenustega voiks olla tegemist. Sellist asja nagu , kesklinnaalkohol” ei ole olemas ja
sel sGnal puudub sisuline tdhendus, mis saaks klassi 35 teenuseid mingilgi moel kirjeldada. Puudub
otsene ja konkreetne seos tdhise ja teenuste vahel, mis vGimaldaks tarbijal kohe ja ilma jarele

mdotlemata tajuda, et tegemist on kdnealuste teenuste v6i nende mdne omaduse kirjeldusega.

22. Kaebaja on seisukohal, et kuigi kaubamark CityAlko sisaldab tdhendusega sdna City ning tahist
Alko, mis on tuletatud sdnast alkohol ja vbib tekitada nende sdnadega seotud assotsiatsioone, ei
ole see piisav, et lugeda ta kirjeldavaks ja eristusvGimetuks. Kaubamargi registreerimiseks piisab
vdahemalt minimaalse eristusvéime olemasolust. Asjaolu, et kaubamaérk kannab endas mingit
objektiivset sdnumit ei tahenda, et selle tottu puudub kaubamargil eristusvéime. Kaubamark on
eristusvGimeline, kui ta nduab tdlgendamisel kasvséi minimaalset joupingutust voi kaivitab

6 Euroopa Kohtu 20. septembri 2001 otsuse C-383/99 p 39
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asjaomases avalikkuses tunnetusliku protsessi’. Kaubamark CityAlko ei ole Eesti tarbija jaoks
tavaline ja lihtsalt mdistetav, vaid temas on olemas eripdra, mis nduab tarbijalt tdlgendamist ja
tunnetamist.

23. Klassi 35 teenuste osas ei saa CityAlko tahist pidada enamaks kui iksnes vihjavaks, kuna see tahis
ei anna tarbijale selget infot osutatavate teenuste iseloomu kohta — tarbija peab modtlema ja
slivenema enne, kui saaksid tekkida teatavad assotsiatsioonid. Assotsiatsioonide tekkimine ei
muuda tahist ei kirjeldavaks ega eristusvdoimetuks.

24. S6nalihendi CityAlko kui teenuse osutaja kaubamargi abil ei saa kirjeldada reklaami voi
muugiteenuse kui kolmandatele isikutele osutatava teenuse liiki, omadusi vdi osutamise kohta.
Puudub sellist liiki reklaami- v6i mudgiteenus nagu City vdi Alko voi CityAlko, samuti ei kirjelda see
sdnadekombinatsioon Uhtki teenuste olulist omadust. Tegemist on tdhendusega ingliskeelse sdna
ning eestikeelsest sdnast tuletatud tahise kombinatsiooniga, mis ei ole tarbijale harjumusparane
viis millegi kirjeldamiseks. Kaubamark CityAlko on nii eesti kui ka inglise keele aspektist hinnates
ebatavalise silintaktilise Ulesehitusega ja see siintaktiline Ulesehitus ei voimalda luua otsest ja
jarelemotlemist mitte vajavat tolget ,alkoholidrikeskus”. City tahendab kesklinna aripiirkonda,
mitte (ht kaubanduskeskust ega kauplust. Eesti tarbija jaoks on nii kesklinna aripiirkonna alkohol
kui ka Patendiameti vaidetav ,alkoholidrikeskus“ nahtused, mida ei ole olemas,
sdnakombinatsioonid, millel puudub sisuline tahendus.

25. Kui kaubamark ei véimalda asjaomasel tarbijal otsekohe ja ilma jarele motlemata tajuda, et
tegemist on taotletud teenuste kirjeldusega, siis ei saa esineda ka KaMS § 9 Ig 1 p 3 keelu
kohaldamise aluseks olevat avalikku huvi, st huvi jatta tdhis koigile ettevéGtjatele vabaks
kasutamiseks, sest see on kaubanduses vajalik asjaomase kauba omaduste tahistamiseks.

26. Patendiamet on keeldumise Giguslikult kvalifitseerinud ka KaMS & 9 Ig 1 p 2 alusel. Patendiamet
on eristusvdoime puudumist otsuses pdhjendanud argumendiga, et cityalko on tarbijale mdistetav
kui alkoholiga tegelev, alkoholi miilv ja reklaamiv linna arikeskus, alkoholidrikeskus ning tarbijate
arvates vGib alkoholi midgi ja reklaamiga tegelevaid arikeskuseid olla rohkem kui Uks. Seega
piirdub Patendiameti hinnang eristusvdime puudumisele vaid kirjeldavuse argumentidega ning
iseseisvad eristusvdime puudumise asjaolud puuduvad. Tegemist ei ole iseseisva koosseisuga, vaid
eristusvGime puudumine kaasneb KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaldamisega. Taotleja on eelpool
pdhjendanud, miks Patendiameti seisukoht KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaldamisel on ebadige. Eelnevast
tulenevalt on ebadige ka KaMS § 9 Ig 1 p 2 kohaldamine. Lisaks margib kaebaja, et Patendiameti
hinnang, justkui leiduks tarbija arvates mitmeid alkoholi miiligile ja reklaamiga tegelevaid linna
arikeskusi, ei ole realistlik. Teadaolevalt ei ole Eestis Uhtki sellist drikeskust ja ei ole Uhtki
maistlikku pdhjust eeldada, et neid oleks tekkimas tulevikus. Kaebajale jaab taielikult
arusaamatuks Patendiameti otsuse p 3.4 viide, justkui Patendiamet oleks menetluse kaigus
esitanud mingeid sellekohaseid materjale.

27. Patendiamet on oma otsuses omavoliliselt muutnud kaebaja kaubamarki ning nimetab seda kui
cityalko. Kaebaja kaubamargiks on CityAlko. Patendiamet on taielikult eiranud ja jatnud
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analliisimata suurtdhtede rolli kaubamargile eristusvdime kujunemisel ja selles, kuidas tajub
kaubamarki tarbija.

28. Patendiameti otsusele eelnenud teadetes puudub taielikult anallitis kaubamarkide sarnasuse ja
teenuste samaliigilisuse kohta ning hinnang kaubamarkide tarbijate poolt &aravahetamise
tdendosusele. Patendiamet esitab oma motivatsiooni esimest korda alles otsuses. Seega ei olnud
kaebajal menetluse valtel teada, millised on KaMS § 10 Ig 1 p 2 alusel keeldumise pdhjused ning
tal ei olnud vdimalik nende kohta oma seisukohta ja vastuvaiteid esitada.

29. Patendiamet margib otsuses, et taotleja ei ole esitanud sisulisi vastuvaiteid kaubamarkide
sarnasusele ega teenuste identsusele ja samaliigilisusele. Kaebaja leiab, et menetluse kaigus ei ole
vOimalik esitada Patendiametile vastuvaiteid millelegi, mida ei ole olemas (nimelt Patendiameti
motivatsioon). Kaebaja ei ole menetluse valtel omaks votnud, et esineb dravahetamise téendosus.
Patendiamet ajab segamini enda ja taotleja kohustused haldusmenetluses. Oigusparase
haldusmenetluse eest vastutab haldusorgan. Patendiametil lasub kohustus motiveerida
Oiguskaitset vilistava asjaolu esinemist. Kaubamargiomanik ei ole kohustatud motiveerima
asjaolu puudumist. Olukorras, kus Patendiamet jatab omapoolse motiveerimiskohustuse tditmata,
ei ole tagatud kaubamargiomaniku Oigus drakuulamisele, kuna ta ei tea, millistel motiividel
pohineb Patendiameti otsustus.

30. Kaebaja leiab, et ndue esitada ndusolek varasemate kaubamarkide omanikult enne, kui on
selgunud I6plik otsus absoluutsete diguskaitset valistavate asjaolude osas ja seega ka ndutava loa
ulatus, on ebaproportsionaalne ja kaebajat llemadira koormav ning seega ei vasta heale
haldustavale. Patendiamet ndudis menetluse kaigus loa esitamist osade taotletud teenuste
registreerimiseks (drijuhtimine; kontoriteenused; drialased konsultatsioonid, driinfo, turu-
uuringud, koigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja ndéuandeteenused). Samas
kinnitas Patendiamet, et juhul, kui keeldumine KaMS § 9 1g 1 p 2 ja p 3 alusel ara langeb, on luba
vaja koigi teenuste ulatuses. Sellega paneb haldusorgan taotleja olukorda, kus ta peab pidama
varasemate Oiguste omanikuga nousoleku saamise Ule labirdakimisi olukorras, kus kumbki
osapool ei tea, millistele teenuste ulatuses ndusolek vajalik on. Ndusoleku kiisimine ei ole lihtne ja
formaalne tegevus. Mdlemad osapooled peavad selleks kulutama nii materiaalseid vahendeid kui
ka aega ning tegema olulisi majanduslikke otsuseid. Patendiameti otsus on vaidlustatav
komisjonis ja seejarel kohtutes. Kaebaja leiab, et ei ole kohane nduda varasema kaubamargi
omaniku ndusoleku esitamist Patendiameti menetluses enne, kui on selgunud 16plik otsus
kaubamargi kaitstavuse kohta absoluutsetel alustel ja teada, millises ulatuses ndusolekut on vaja.

31. Lahtudes ulaltoodust ja juhindudes KaMS §91g 1 p-de 2,ja3,8§101g1p2,§10Ilg2 ning&§4llig1l
ja 3 palub kaebaja tihistada taielikult Patendiameti otsus kaubamargi CityAlko (taotluse nr
M200900832) klassis 35 AS HELTER-R nimele registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada
Patendiametit jatkama menetlust.

32.Kaebus vdeti 05.07.2012 komisjoni menetlusse nr 1410 all ja eelmenetlejaks madarati Evelyn
Hallika.

33. Patendiamet esitas oma seisukohad kaebuse kohta 08.10.2012.
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34. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ning on seisukohal, et kaubamargi CityAlko
registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja pdhjendatud.

35. Registreerimiseks esitatud tahis cityalko naitab taotluses margitud muiigi- ja reklaamiteenuste
liiki ja omadusi, teenuse osutamise kohta. City tdhendab é&rila (Oigekeelsussénaraamat 2006),
suurlinna &rikeskus (Eesti keele seletav sdnaraamat 2009). Arikeskused tegelevad kaupade
miligiga ning miitidavate kaupade reklaamiga. Seega nditab sOGna city miugi- ja reklaamiteenuste
liiki, samuti v8ib see tihistada teenuse osutamise kohta. Alko tdhendab argikeeles alkohol (OS-i
uued sbnad, keeleabi.eki.ee, Patendiameti 29.09.2011 teate lisa, kasutamise naited Patendiameti
29.03.2011 ja 29.06.2011 teadete lisades). Sona alko naitab omadusi ja tapsustab liiki, ndidates
tarbijale, nimelt milliste kaupade miiligi ja reklaamiga on tegemist. SGnad city ja alko on Eesti
tarbijale mdistetavad ning et nendest moodustatud liitséna cityalko tervikuna on tarbijale
arusaadav kui alkoholiarikeskus, alkoholi midgi ja reklaamiga tegelev linna arikeskus. Tegemist ei
ole vihjava tdhendusega tahisega, seos kaubamargi ja loetlus toodud teenuste osas on otsene ja
vahetu ning liitsdnast koosnev tahis on tervikuna loetlus toodud teenuseid kirjeldav. SGnade city
ja alko liitmisel tekkinud kaubamark ei sisalda kujundlikke v&i tdhenduslikke muudatusi, mis
jataksid kaubamargist mulje, mis oleks enamat seda moodustavate sénade tahendustest. Samuti
ei teki sdnade liitmise tulemusena uudse tdahendusega moistet. Vastavalt Euroopa Kohtu
praktikale (12.01.2005 otsuse T-369/02 p 32 ja 25.02.2010 otsuse C-408/08 p-d 61-62) on sdnade
kombinatsioon, mille mélemad sdnad eraldi on mittekaitstavad, kaubamargina registreeritav vaid
juhul, kui kahe kirjeldava tahise liitmisel tekib uudse tdhendusega mdiste. Lisaks on Euroopa
Kohus kohtuasjas nr C-265/00 asunud seisukohale, et kui kaubamaérgiks on uudissdna, mis
koosneb elementidest, millest igaliks on kaupu vdi teenuseid kirjeldav, siis on kaubamark ka
tervikuna kaupu ja teenuseid kirjeldav, v.a juhul, kui kombinatsiooni ebatavalise olemuse t&ttu
tekib sdnast mulje, mis on piisavalt erinev kaubamargi elementide tdhenduste lihtsast
kombinatsioonist. Kdesoleval juhul ei teki sdnade city ja alko liitmisel uudse tahendusega maistet.
Lahtudes eeltoodust on Patendiamet seisukohal, et registreerimiseks esitatud tahis on tervikuna
taotluses toodud teenuste liiki, omadusi ja teenuse osutamise kohta otseselt kirjeldav ning
kaubamargi registreerimisest tuleb seetottu loetelus toodud teenuste osas keelduda. Lahtudes
eeltoodust on Patendiamet seisukohal, et tdhisele cityalko ei ole vdimalik vastavalt KaMS § 9 Ig 1
p 3 diguskaitset anda.

36. Vastavalt OigekeelsussOnaraamatule, seletussdnaraamatule ja voorsGnastikule on séna city
tahendus linn, drila, suurlinna v&i linna arikeskus. Ukski kaebaja viidatud ning Patendiameti poolt
kasutatud allikatest ei sisalda informatsiooni, et igas linnas vdiks olla ainult (ks city. Patendiamet
on lisaks seisukohal, et sGna city on taotluses loetletud teenuseid kirjeldav ka kaebaja poolt
pakutud tdhenduses linna Uks ja ainus aripiirkond, nn downtown (arikvartal, kesklinn).

37. Patendiameti hinnangul on sna city asukohta kirjeldava tdhendusega vaatamata sellele, kas seda
sona kasutatakse konkreetsele tapselt piiritletud piirkonnale viitamiseks vdi mitte. SGna city viitab
teatud tunnustele vastavale piirkonnale, tegemist on Uldise tdhendusega mdistega, mis on
teenuste pakkumise kohta kirjeldav. SGna city esineb eesti keele sGnaraamatutes ning sGna city
saab kasutada alternatiivina s6nadele kesklinn, linna arikeskus, arikeskus asjaomaste teenuste
tunnuste (teenuste osutamise koht) tdhistamiseks. Seega vastab sGna city mdlemale Euroopa
Kohtu poolt esitatud kriteeriumile — sGna on ldinud Eestis keelekasutusse ning seda saab kasutada
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kaupade voi teenuste tahistamisel nende omaduste (tunnuste) kirjeldamiseks. Patendiameti
hinnangul on sbna city asukohta kirjeldava tdahendusega vaatamata sellele, kas seda sOna
kasutatakse konkreetsele tapselt piiritletud piirkonnale viitamiseks voi mitte. SGna city viitab
abstraktse moistena teatud tunnustele vastavale piirkonnale, tegemist on (ldise tdhendusega
mdistega, mis on teenuste pakkumise kohta kirjeldav.

38. Patendiamet jadb oma seisukoha juurde, et sGna city abil saab edastada teavet taotluses
loetletud teenuste kohta. Sona city vdib edastada teavet selle kohta, et teenuseid pakutakse
kesklinnas voi kesklinna aripiirkonnas, samuti selle kohta, et teenuste osutamise piirkonnaks on
kesklinn voi kesklinna aripiirkond. Patendiamet on samuti seisukohal, et kesklinnas (city’s) voib
osutada spetsiifilisi milgi- ning reklaamiteenuseid, mis vdivad oma olemuselt eristuda
tavaparastest miiligi- ning reklaamiteenustest, selliste teenuste (ihisteks tunnusteks vdivad olla
paiknemine voi teenuste osutamine kesklinnas voi drikeskuses, samuti voib sdna city osutada, et
viidatakse muul viisil kesklinna piirkonnale spetsiifilistele teenustele. Kesklinna piirkonnale (city’le)
spetsiifilised milgi- ja reklaamiteenused vdivad olla vidlja arendatud silmas pidades just antud
piirkonna eripdra, nt asjaolu, et kesklinna piirkonnas tehtav reklaam j6uab suurima arvu
inimesteni (kesklinnas, eriti selle arikeskuses liiguvad inimesed kdikidest linnaosadest ning ka
véljaspool linna, kesklinnas asuvaid reklaame néevad ka linna kilalised), kesklinna kauplustel on
suurem kaive, kiilastajate maar ja piirkonnale omased kliendigrupid (sh turistid, linnakiilalised),
kesklinna on koondunud palju toitlustusettevotteid, baare, 66klubisid, kus samuti muiakse ja
reklaamitakse alkoholi, kesklinna  piirkonnas asuvatele alkoholi miudjatele tuleb
hulgimiigiteenuseid osutades naiteks silmas pidada ka piirkonna liikluskorraldusega seotud
logistilisi kiisimusi jne.

39.S6na alko esineb eessdnana ka OigekeelsussGnaraamatu 2006. aasta valjaandes. Nii
oigekeelsussdnaraamatu 2006. a valjaandes kui ka kaebaja viidatud Eesti Keele Instituudi poolt
koostatud uute sdnade loendis toodud seletuse kohaselt tdahendab sdna alko alkoholi.
Patendiamet on 29.03.2011 saatnud kaebajale téendid selle kohta, et séna alko kasutatakse
alkoholi tdhenduses nii iseseisva sonana (alko muudid ja tegelikkus, sigaret versus alko, alko
raseduse ajal) kui liitsGnades (alkokalkulaator, alko- ja narkokuritegevus, alko- ja narkosoltuvus).
Patendiamet on lisaks 29.06.2011 saatnud kaebajale tGendid selle kohta, et séna alko kasutatakse
ka muugi- ja reklaamiteenuste valdkonnas. SGna alko ndol ei ole tegemist kaebaja poolt
kasutusele voetud alguparase ning tahenduseta sGnalise tdhisega, mille puhul oleks p&hjendatud
arvata, et tarbijad on hakanud kasutama registreeritud kaubamargi sdnalist osa.

40. Sona tahenduse kindlaks tegemisel ei saa tugineda lksnes sGnaraamatutele. Patendiamet on
registreerimiseks esitatud tdhise hindamisel |dhtunud seisukohast, et kaubamargina
mitteregistreeritavad on koik tahised, mida vodidakse asjaomaste kaupade ja teenuste
kirjeldamiseks kasutada. Nii on Patendiamet pdhjendatult kontrollinud registreerimiseks esitatud
tahise moodustavate sGnade tdhendust nii sGnaraamatutest kui ka teinud otsinguid selleks, et
teada saada, kas ja millises tdhenduses kasutatakse sdna argikeeles. Olles tuvastanud, et s6na
kasutatakse argikeeles taotluses loetletud teenuste kirjeldamiseks, otsustas Patendiamet
pohjendatult, et tegemist on kirjeldava tahisega.
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41. Patendiamet ei ole valjendanud seisukohta, et kaubamark on kirjeldav lksnes seetdttu, et ta
naitab, mis kaupu reklaamitakse vOi pakutakse. Patendiamet on kaubamargi registreerimisest
teatud teenuste osas keeldunud seetéttu, et tahis tervikuna on asjaomaseid teenuseid kirjeldav.
Mis puutub kaebaja viidatud varasematesse kaubamargiregistreeringutesse, siis siinjuures on
Patendiamet seisukohal, et selle hindamiseks, kas s6na osutub mingi teenuse osas kirjeldavaks voi
mitte, tuleb arvestada ka reaalsete turuoludega (konealuste kaupade levik, milgimaarad,
kaupade valik jne). Alkoholi miitiakse suures valikus enamikes toidukauplustes, samuti on olemas
eraldi alkoholikauplused ning kauplused, mis on spetsialiseerunud alkoholimiiligile turistidele.
Alkoholi milakse lisaks toitlustus- ja meelelahutusasutustes. Patendiamet peab pdhjendatuks
argumenti, et alkoholi jae- ja hulgimtugile ning reklaamimisele vdivad olla spetsialiseerunud
eraldi ettevotted ning seetdttu vdib ka mitmetel ettevotjatel olla huvi registreerimiseks esitatud
tahise kasutamise vastu.

42. Eristusvéimetu on kaubamark, mille pdhjal pole vdimalik eristada lihe ettevotja kaupu voi
teenuseid teiste ettevotjate samaliigilistest kaupadest voi teenustest. Kirjeldav ning kaubamargina
mitteregistreeritav on tahis, mille abil on vdimalik kaupu vGi teenuseid kirjeldada ning mille
kasutamisest voivad seetottu olla huvitatud ka teised ettevotjad. Nagu Patendiamet on
pohjendanud, saab sdna alko abil miligi- ja reklaamiteenuseid kirjeldada ning kombinatsioonis
sOnaga city moodustub sonaiihend, mida vdivad soovida oma teenuste kirjeldamiseks kasutada
mitmed ettevdtjad. Seega on sdltumata sellest, kas sdna alko on eraldi vaadeldes kaubamargina
eristusvéimetu vOi mitte, sOnalihend cityalko miulgi- ja reklaamiteenuseid kirjeldav. Kaebaja
viidatud komisjoni otsus lahendab kaubamargi suhtelistel Giguskaitset valistavatel asjaoludel
pohinevat vaidlustusavaldust. Otsus kasitles vastandatud kaubamarkide sarnasust ning
dravahetamise t6endosust ning detailsemalt konkreetsetele kaubamarkidele omaseid tunnuseid,
antud konkreetsete asjaoludega seotud kasitluse p&hjal ei ole mdaistlik teha Gldistatud jareldusi
kaubamargi registreerimist valistavate aluste digusliku tdlgendamise kohta.

43.S0na alko kasutatakse erinevas kontekstis (ajakirjanduslik keel, ametikeel), samuti seoses
reklaami- ja muugiteenustega tahenduses alkohol. SGna city kasutatakse eesti keeles tahenduses
linna aripiirkond ja arikeskus. SGnalihendit cityalko saab kombinatsiooni moodustavate sdnade
tahendustest tulenevalt kasutada muidgi- ning reklaamiteenuste tahistamiseks. Teenuste
tahistamisel kasutatakse Eestis lisaks eestikeelsetele sdnadele ka levinud vodorkeeli nagu inglise
keel, ebatavaliseks ei saa pidada ka eesti keele sGnastikesse kantud laenséna (city) Ghendamist
eestikeelsete sGnadega (antud juhul sGnaga alko). Tarbija ei asu tavalises turusituatsioonis
tahisele teostama pdhjalikku grammatilist ja lingvistilist analtilsi, kontrollimaks, kas sdnalihend
vastab grammatikareeglitele. Tahis cityalko on tarbijale (iheselt arusaadav ning sellest arusaamine
ei ndua tdiendavat anallilisi ega mottepingutust.

44. Tahis CityAlko on moodustatud kahest kirjeldava tdhendusega sOnast, millest kumbki ei ole
mitmetdhenduslik ega tdiendavat tdlgendamist ndudev. Tdhise moodustamisel ei ole sGnu
liidetud viisil, mis annaksid sdnadele taiendava voi uue tahenduse ning nduaksid arusaamiseks
siivenemist ja mottepingutust. Sellest tulenevalt on tahis CityAlko moistetav tdpselt samas
tahenduses kui jarjestikku esitatud eraldiseisvad s6nad city ja alko — kesklinna arikeskus ja alkohol.
Patendiamet hindab iga registreerimiseks esitatud kaubamarki voimalike kaubamargi diguskaitset
valistavate asjaolude suhtes eraldi. Iga registreering soltub individuaalsetest antud kaubamargiga
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seotud asjaoludest ning seetdttu ei saa Patendiameti varasemaid otsuseid kasitleda
pretsedentidena, millest tulenevalt vdiks nduda, et iga kaubamark registreeritaks samadel
faktilistel alustel, mida on kohaldatud varasemate kaubamarkide registreerimisel.

Sonaithend cityalko ei oma mitmetimdistetavat voi arusaamatuks jaavat tahendust, vaid on
tdiendava toélgendamiseta modistetav sGnade city ja alko tahenduste kaudu. SGna city on miudgi- ja
reklaamiteenuste liiki, omadusi ja osutamise kohta kirjeldav nii tdhenduses arikeskus kui kaebaja
pakutud tahenduses kesklinna aripiirkond.

S6na city ja alko ning sGnalihend cityalko annavad teavet reklaami- ja miiligiteenuste omaduste,
liigi ja osutamise koha kohta. SGna city naditab teenuste osutaja asukohta, teenuste osutamise
piirkonda vo0i teenindatavat piirkonda. Nii, nagu eelpool selgitatud, vdivad kesklinna piirkonnas
osutatavad mulgi- ja reklaamiteenused oma olemuselt erineda teistes piirkondades pakutavatest
muugi- ja reklaamiteenustest. Seega vdib sdna city ndidata peale teenuste osutamise koha ka
muugi- ja reklaamiteenuste muid omadusi, kaasa arvatud liiki.

Sona alko annab teavet reklaami- ja miiligiteenuste omaduste ja liigi kohta. Alkohoolsete jookide
reklaami puhul on olemas spetsiifilised, antud tootegrupile omased reklaamiteenused, nagu
naiteks alkoholibrandide terviklik mainekujundus restoranides, baarides ja ©dklubides,
konkreetsete alkoholibrandide populariseerimisele suunatud reklaamikampaaniad ja -Uritused,
turistide suunatud alkoholi reklaamikampaaniad, millega tegeleb ka kaebaja ise jne. Ka
alkohoolsete jookide miiligiteenustel on piisavalt Gksnes antud tootegrupile omaseid tunnuseid,
naiteks kehtivad alkohoolsete jookide muligile ning reklaamile riiklike ning kohaliku omavalitsuse
Oigusaktidega satestatud piirangud jne. Sellest tulenevalt on loomulik, et turul tegutsevad ka
Uksnes alkoholi mutgile ja reklaamile spetsialiseerunud ettevotjad ning nendel ettevdtjatel voib
olla huvi registreerimiseks esitatud tahise kasutamiseks nende endi poolt osutatavate teenuste
tahistamiseks.

Patendiamet jaab seisukoha juurde, et sdnalihendi cityalko abil saab kirjeldada kolmandatele
isikutele osutatavaid miulgi- ja reklaamiteenuseid ning teised ettevotjad vGivad seetdttu olla
huvitatud nimetatud sdnakombinatsiooni kasutamist oma teenuste ja kaupade kirjeldamiseks.
S6na city viitab Uheselt moistetavalt teenuste osutamise kohale voi piirkonnale (arikeskus,
kesklinna aripiirkond), séna alko annab (iheselt mdistetavat teavet selle kohta, milliste kaupade
milgi- ning reklaamiteenuseid pakutakse. SGna city ja alko on mdlemad eesti keeles kindlat
tdhendust omavad sOnad ning ka nendest sOnadest lihtsa liitmise teel moodustatud
kombinatsioonist arusaamine ei ndua tarbijalt tdiendavat mottepingutust. Ka teised ettevétjad,
kes osutavad alkoholi muligi ja reklaami teenuseid kesklinnas, peavad saama vabalt avalikkust
teavitada sellest, mis liiki midgi ja millega seotud reklaamiteenuseid osutatakse.

. Patendiameti hinnangul ei ole asjassepuutuv faktiline kiisimus, kas linnas on mitmeid alkoholiga

tegelevaid arikeskusi ning kas kadesoleval hetkel kaebajale teadaolevalt moni selline arikeskus
tegutseb. Euroopa Kohtu seisukoha kohaselt kohtuasjas nr 363/99 (p 58) ei oma séna kirjeldavuse
kindlaks tegemise juures tahtsust see, kas ka tegelikult leidub ettevétjaid, kes s6na antud
tdhenduses kasutavad, oluline on see, et sdna saab antud tdhenduses kasutada. Patendiamet on
kaebajale esitanud tdendid selle kohta, mis on tdhise moodustavate sdnade tdhendus ning
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pohjendanud, et tdhist saab selle moodustavate sGnade kombineeritud tdhendusest tulenevalt
kasutada taotluses loetletud teenuste kirjeldamiseks. Seega eksisteerib registreerimiseks tahise
juures KaMS § 9 Ig 1 p-s 3 satestatud diguskaitset valistav asjaolu sellest séltumata, kas ekspertiisi
tegemise ajal selliseid arikeskuseid tegutseb. Patendiamet on menetluse kaigus saatnud kaebajale
erinevaid materjale sdna city tdhenduse kohta (29.03.2011, 29.09.2011) ning sidunud nimetatud
materjale hilisemate pdhjendustega sdna city kasutamise kohta ari- ning kaubanduskeskuste
tahistamiseks. Kaebaja ei ole oma vastuvdidetes Patendiameti poolt esitatud materjale arvesse
votnud.

50. Kaubamark on eristusvdimeline, kui tarbijal on voimalik selle pdhjal identifitseerida kaupa voi
teenust konkreetselt ettevotjalt parinevana ning eristada selle pdhjal Ghe ettevétja kaupu voi
teenuseid teiste ettevotjate kaupadest voi teenustest. Kahest kindla tahendusega sdnast
moodustatud liitséna cityalko tervikuna on miugi- ja reklaamiteenuste tdhistamisel tarbijale
mdistetav kui alkoholiga tegelev, alkoholi mulv ja reklaamiv linna arikeskus, alkoholiarikeskus.
Patendiamet on seisukohal, et tarbijad ei eelda, et on olemas vaid Uks alkoholi milgi ja
reklaamiga tegelev arikeskus ning on teadlikud asjaolust, et erinevad arikeskused pakuvad
alkoholi miligi ja reklaami teenust. Seetdttu on Patendiamet seisukohal, et tdiendavate
eristavate elementideta ei vdimalda sGnaline tahis cityalko identifitseerida taotletavaid teenuseid
konkreetselt ettevdtjalt parinevana ning ei vGimalda eristada (ihe ettevotja teenuseid teiste
alkoholi mulgi ja reklaamiga tegelevate ettevotjate teenustest. Taotleja poolt registreerimiseks
esitatud tahis ei saa toimida kaubamargina ega ole vdimeline tditma kaubamargifunktsiooni,
milleks on Uhe isiku kaupade ja teenuste eristamine teise isiku samaliigilistest kaupadest ja
teenustest.

51. Ldhtudes eeltoodust on Patendiamet seisukohal, et tdhisel cityalko puudub kaubamargina
eristusvéime ning et tahisele cityalko ei ole vdimalik vastavalt KaMS § 9 Ig 1 p 2 diguskaitset anda
teenuste osas reklaam; jae- ja hulgimiigiteenused (kolmandatele isikutele); sh kaubandusalane
juhtimisabi, kaubandus- ja reklaamnaituste korraldamine, kaupade demonstreerimine, poeakende
kaunistamine ja dekoreerimine, reklaamtekstide avaldamine, reklaammaterjalide levitamine,
kaupade jaemilgi reklaam meediakanalites, raadio-, tele- ja valisreklaam, reklaampindade
Gdrimine, kdigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nduandeteenused.

52. Patendiamet on kaebajale esitanud naited selle kohta, et s6na alko on alkoholi midgi- ja
reklaamiteenuste puhul kasutusel. Kaebaja ja Patendiameti vahel ei ole vaidlust selles, et city on
eesti keeles kasutusel olev laensGna, mis viitab kesklinna arikeskusele (arikeskus kui aripiirkond).
Kumbagi registreerimiseks esitatud tdhist moodustavat sGna ei saa lugeda taotluses loetletud
teenuste kontekstis ebatavaliseks. Patendiamet on seetSttu seisukohal, et registreerimiseks
esitatud tdhist moodustavaid sonu ei ole ilma tdiendava meeldejadva elemendita kasutada
kaupade voi teenuste tdhistamiseks viisil, mis vGimaldaks teenuste eristamist pelgalt kdnealuste
sOnade pdhjal. Registreerimiseks esitatud tdhis on moodustatud kahe kirjeldava tdhendusega
sona lihtsa ihendamise teel ning selle tulemusena tekkinud kombinatsioon ei sisalda alguparaseid
ega meeldejdavaid elemente. Registreerimiseks esitatud sdnalihend on seda moodustavate
sOnade tdhendusest tulenevalt Uheselt mdistetav ning ei ndua arusaamiseks tdiendavat
mottepingutust. Seetdttu ei ole registreerimiseks esitatud sdnalise tahise pohjal vdoimalik eristada
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Uhe ettevOtja teenuseid teiste ettevGtjate samalaadsetest teenustest ning tegemist on
eristusvéimetu tahisega.

53. Patendiamet on KaMS § 9 Ig 1 p 2 kohaldamisel pdhjendanud, et tahis cityalko ei voimalda
eristada Uhe ettevotja teenuseid teiste alkoholidrikeskuste samaliigilistest teenustest ning
selgitanud, et alkoholi milgi ja reklaamiga tegelevaid arikeskuseid vdib olla rohkem kui tks ning
tarbija ei saa tahist cityalko kasitleda he kindla ettevOtja teenuste paritolu identifitseeriva
tahisena. Vastavalt Euroopa Kohtu seisukohale kohtuasjas nr 363/99 (p 86) on kaubamark, mis
kirjeldab kaupu ja teenuseid, sellest tulenevalt nendesamade kaupade ja teenuste osas ka
eristusvGimetu. Patendiamet on seisukohal, et nii sGna city kui alko ega nendest moodustatud
sonalise tahise pohjal ei ole vdimalik erinevate ettevotjate poolt pakutavaid teenuseid Uksteisest
eristada. Seega ei tdida tahis kaubamargi peamist funktsiooni ning ei ole kaubamargina
registreeritav.

54. Patendiameti hinnangul ei mdjuta suurtdahtede kasutamine sdnailihendis cityalko s6na cityalko
tdhendust ega muuda tahist kaubamargina eristusvéimelisemaks. Kaebaja ei ole varasema
menetluse kaigus esitanud vaiteid suurtahtede rolli kohta selles, kuidas tarbijad registreerimiseks
esitatud tahist tajuvad. Patendiamet on registreerimiseks esitatud tahisele viidates nimetanud
seda registreerimise taotluses esitatud kujul CityAlko. SGnadekombinatsioonile cityalko viidates
on Patendiamet kasutanud eesti keele reeglite kohaselt labivalt vaiketahti.

55. Patendiamet on kaebajale saadetud taotluse puuduste korvaldamise ja selgituste andmise
teadetes esitanud pdhjendused selle kohta, miks on registreerimiseks esitatud tahis kirjeldav, ning
andnud kaebajale vOimaluse esitada nimetatud seisukohale omapoolsed vastuviited.
Patendiamet on kaebajale saadetud teadetes kasitlenud sGnade city ja alko ning sdnailhendi
cityalko tahendust ning selgitanud, et kaubamark ei ole KaMS § 9 Ig 1 p 3 alusel registreeritav,
kuna tegemist on taotluses loetletud teenuseid kirjeldava tahisega. Patendiamet on 29.03.2011
teates kaebajale esitanud valjavotted sdnade city ja alko tdhenduse kohta sdGnaraamatutes,
29.06.2011 teates esitanud internetivdljavotted s6na alko kasutamise kohta Patendiameti
osutatud tdhenduses, 29.09.2011 esitanud eesti keele sGnaraamatute koondparingu tulemused
sdna city tdhenduse kohta. Patendiamet on igas teates selgitanud, et sdnade tdhendusest
tulenevalt on ka registreerimiseks esitatud tahis tervikuna kirjeldava tdhendusega ning lisaks
kasitlenud kaebajapoolseid seisukohti ning selgitusi kaubamargi moodustava sénade tahenduse
kohta. Patendiamet ei ole menetluse kestel muutnud oma seisukohti sGnade city ja alko
tdhenduse kohta. Kaebaja on 09.03.2012 kirjas ndudnud Patendiametil pdhjendusi asjaolude
kohta, mille olemasolu on Patendiamet eelnevalt juba korduvalt kasitlenud.

56. Patendiamet on seisukohal, et Patendiamet on p&hjendamiskohustust taitnud. Kaebaja vaited
selle kohta, et Patendiamet ei ole kaebajale selgitanud, milliseid midlgi- ja reklaamiteenuste
omadusi tahis kirjeldab, on alusetud ning péhjendamata. Patendiamet on kaebajale selgitanud, et
tahisega kirjeldatavateks teenuste tunnusteks on teenuste osutamise koht ning osutatavate
teenuste liik.

57. Patendiamet on seisukohal, et komisjoni poolt konkreetsete asjaolude kindlakstegemisega
seotud seisukohta ei saa télgendada kui absoluutset kriteeriumi kdikide kaupade véi teenuste
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vaidetavate omaduste kindlaks tegemiseks. KaMS & 9 Ig 1 p 3 sOnastusest (kaubamark, mis
koosneb Uksnes kaupade voi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka ... v8i kaupade voi teenuste teisi
omadusi nditavatest) lahtudes vGib kaupadel ja teenustel olla mitmeid omadusi, mis ei ole
objektiivselt kontrollitavad (nt kvaliteet). Patendiamet rohutab, et KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaselt ei
ole kaubamargina registreeritavad tahised, mis koosnevad mistahes viisil kaupa voi teenust
kirjeldavatest andmetest. Kaupa voi teenust kirjeldavaks vdib olla ka naiteks kiitva tdhendusega
sdna, mis ei ole samas mingil viisil selliseks kirjeldavaks informatsiooniks, mis oleks mingil viisil
objektiivselt kontrollitav.

58. Patendiamet on kaebajale saadetud teadetes kasitlenud sdna city muuhulgas ka kui teenuste
osutamise asukohta kirjeldavat tahist. Patendiamet on 29.06.2011 selgitanud, et reklaami- ja
miuugiteenuste tdhistamisel on tahis cityalko moistetav kui kesklinnas asuv arikeskus, mis
reklaamib ja miilib alkoholi. Patendiamet on 29.09.2011 selgitanud, et m&lemad sdnad city ja alko
on Eesti tarbijale moistetavad ning et nendest moodustatud liitsdna cityalko ei saa sisuliselt
kasitleda teisiti kui alkoholiga tegelev linna arikeskus. Patendiamet on 05.01.2012 selgitanud, et
Patendiamet jaab seisukohale, et city tdahendab &arikeskus, alko tdhendab alkohol ning nendest
sonadest moodustatud tervik on tajutav sisulises tdhenduses alkoholidrikeskus. Seega ei ole
tegemist kaebajale uue ning senise menetluse valtel teada olemata asjaoluga.

59. Patendiamet on 29.03.2011 teates selgitanud, et tahise pdhjal ei ole vdimalik eristada Uhte
kesklinnas asuvat alkoholipoodi teistest kesklinnas asuvatest alkoholipoodidest. Patendiamet on
29.06.2011 ja 29.09.2011 teates selgitanud, et tdhis ei erista Uhte kesklinnas asuvat alkoholi
muugi- ja reklaamikeskust teistest kesklinnas asuvatest samade kaupade miiligi ja reklaamiga
tegelevatest kaubanduskeskustest ning 05.01.2012 teates selgitanud, et tadhis ei véimalda eristada
Uhe alkoholidrikeskuse teenuseid teiste alkoholidrikeskuste teenustest. Seega on kaebaja vaited
eristusvéimetuse selgitamise jatmise kohta alusetud.

60. Patendiamet on kaebajale saatnud teated, milles Patendiamet on Ukshaaval valja toonud
registreerimiseks esitatud kaubamargi Oiguskaitset valistavad asjaolud. Patendiamet on iga
asjaolu puhul eraldi péhjendanud, millel Patendiamet seisukoht pdhineb ning selgitanud, et
kaubamarki ei saa dratoodud Giguskaitset vélistavate asjaolude tdttu registreerida. Patendiamet
on iga kaebajale saadetud teate 16pus kaebajat teavitanud sellest, et kaebajal on Gigus esitada
Patendiameti poolt esitatud seisukohtadele omapoolsed vastuvdited ning andnud kaebajale
vastuvaidete esitamiseks seaduses ettendhtud tdhtaja. Seega on Patendiamet kaubamargi
ekspertiisi 1abi viinud KaMS normidele ja heale haldustavale vastavalt.

61. KaMS § 52 Ig 1 kohaselt ei oma Oiguskaitset kaubamark, mille juures esinesid kaubamargi
registreerimise otsuse ajal KaMS § 9 ja §-s 10 satestatud Oiguskaitset valistavad asjaolud.
Patendiamet on seisukohal, et kaubamargile ekspertiisi tegemise valtel tuleb arvesse votta ka
taotluse esitamise ajast hilisemaid tdendeid, juhul, kui nendest téenditest nahtub, et kaubamargi
juures esineb selgelt moni asjaolu, mis kaubamargile oiguskaitse andmist ei voéimalda.
Patendiameti poolt teadetele lisatud valjatriikid on ekspertiisi teostanud eksperdi poolt vilja
trukitud registreerimise taotluse esitamisest hiljem, kuid sellest ei tulene alati, et tdenditest
nahtuv informatsioon parineb registreerimise taotluse esitamisest hilisemast ajast. Patendiameti
poolt 29.03.2011 esitatud internetivaljavGtetest sGna alko kasutamise kohta ndhtuvalt on naiteks
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vestlusteema ’Alko raseduse ajal’ postitatud 19.09.2007, mis nditab, et s6na alko kasutati
iseseisva sdnana alkoholi tahenduses ka enne taotluse esitamise kuupaeva. Patendiameti poolt
29.06.2011 kaebajale saadetud otsingumootori Google otsingutulemused naitavad, et sdna alko
kasutati ka reklaamiteenustega seoses enne taotluse esitamise kuupdeva (otsingutulemuste 1. ja
2. lehel vastavalt 1.06.2007, 25.05.2007, 13.04.2009, 11.10.2007, 27.06.2009, 26.06.2006,
25.06.2007). Patendiamet on seisukohal, et lisaks tuleb kaubamargile ekspertiisi teostades
arvestada ka tdenditega, mis on taotluse esitamise kuupdevast hilisemad, kui need véimaldavad
teha jareldusi kaubamargi registreerimise taotluse esitamise eelse olukorra kohta.

62. Kaebaja viide kohtuasjale nr C-192/03 ei ole asjakohane. Kaebaja viidatud kohtuasi kasitleb
kaubamargi kehtetuks tunnistamise hagi. Kohus on kohtuasjas andnud hinnangu sellele, kas
kaubamargi kehtetuks tunnistamiseks saab kaubamargi tavaparasuse (tdhise jooksev kasutamine
kaupu vOi teenuseid pakkuvate ettevotete poolt) hindamisel arvestada ka kaubamargi
registreerimistaotlusest hilisemate dokumentidega. Patendiamet ei ole kaubamargi
registreerimisest keeldunud tahise tavaparasuse (KaMS § 9 Ig 1 p 4) alusel. Nii, nagu Patendiamet
on selgitanud, arvestatakse kaubamarki moodustavate sdnade kirjeldavuse hindamisel nii sGna
tdhendust sGnaraamatutes kui ka tahendust, milles sGna kasutatakse. Patendiamet juhib lisaks
tdhelepanu asjaolule, et kaebaja viidatud kohtuotsuse punkt 40 moodustab vaid esimese osa
kohtu poolt antud hinnangust arvestatavate tdendite kuupdeva kohta. Kohtuotsuse punktis 41
tdiendab kohus oma seisukohta alljargnevalt: "Lisaks vdis Esimese Astme Kohus vasturdakivaid
pohjendusi kasutamata voi Oigusvigu tegemata arvestada tdenditega, mis olles kill taotluse
esitamise kuupadevast hilisemad, voimaldavad teha jareldusi olukorra kohta nii, nagu see oli sellel
kuupdeval." Seega ei ole Patendiamet kaubamargi diguskaitset valistavate asjaolude hindamisel
ldinud vastuollu Euroopa Kohtu sellekohase praktikaga.

63. Patendiamet on kaubamargi registreerimisest keeldumise otsuse punktis 1 igale sGnaseletusele
tuginedes lisanud seletusele viite kasutatud allikale ning Patendiameti teatele, mille lisas
nimetatud allika véljavote kaebajale saadetud on. Samuti on otsuse punktis 3.9. viidatud mitte
téenditele UldsOnaliselt, vaid kuupaevaliselt Patendiameti saadetud teadetele (29.03.2011 ja
29.06.2011), millele sdna alko tahendust tdendavad valjavotted lisatud olid. Otsuse punkt 3.14.
viitab samuti tapselt Patendiameti poolt kasutatud allikatele ning nimetab kaebajale saadetud
teated, millele kasutatud materjalid lisatud olid. Patendiamet on lisaks nii menetluse kaigus kui
kaubamargi registreerimisest keeldumise otsuses selgitanud, et Patendiameti seisukoht sdna alko
tdhenduse kohta tugineb kaebajale saadetud OigekeelsussGnaraamatu valjavotetel tahise
moodustavate sdnade tdhenduse kohta ning on igas kaebajale saadet teates viidanud, millistel
téenditel Patendiameti seisukohad p&hinevad.

64. Patendiamet on kdesolevas asjas taotlejale esitanud argumendid ja tdendid s6na alko tahenduse
kohta ning Patendiamet ei saa pidada pdhjendatuks nende materjalide ja argumentide kdrvale
jatmist.

65. Kaebaja viited komisjoni otsustele ei ole asjassepuutuvad. Kaebaja viidatud komisjoni otsused
kasitlevad kaubamaérgi Super Alko omaniku vaidlustusavaldusi sarnaste kaubamarkide
registreerimise kohta. Otsuste sisuks on hilisemate kaubamargiregistreeringute tihistamine, mitte
sona alko eristusvéime kindlakstegemine. Vaidlustusavalduse esitaja varasem kaubamark on
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kombineeritud kaubamaéark ning nimetatud asjaolu on kasitletud ka apellatsioonikomisjoni
otsustes, kus kaubamarkide sarnasust on vorreldud muuhulgas ka visuaalsest ldahtekohast.
Nimetatud otsuste podhjal ei saa teha jareldusi tahise cityalko kaubamargina registreeritavuse
kohta ega sdnalise tahise alko eristusvéime kohta.

66. Tsiviilasjas nr 2-09-15131 jdeti ndue tahise alko tlihiseks tunnistamiseks rahuldamata hagi
aegumise tottu. Seega ei andnud kohus otsust tehes hinnangut soOnalise tdhise alko
eristusvéimelisuse, kirjeldavuse voi kaitstavuse kohta. Kohtu poolt tdiendavalt antud hinnang
sona alko voimaliku keelekasutuse kohta ei ole registreerimiseks esitatud kaubamargi hindamise
juures asjassepuutuv. Kohus hindab ainult kasitletava nGudega seotud asjaolusid ning kohtu poolt
antud hinnangud kaubamargi diguskaitsega seotud asjaolude kohta omavad diguslikku tahendust
Uksnes antud konkreetses tsiviilasjas. Kohus hindab asja kohtule teadaolevate asjaolude ning
kohtule esitatud tdendite pdhjal. Kaebaja ei ole kaubamargi CityAlko ekspertiisis esitanud koiki
tdendeid, mida kaebaja esitas tsiviilasja nr 2-09-15131 arutamisel, samuti votab Patendiamet
kaubamargile ekspertiisi teostades arvesse Patendiameti poolt kindlaks tehtud asjaolusid.

67. Tsiviilasjas nr 2-08-78521 oli hageja ndude sisuks kaubamargist tuleneva ainudiguste kaitse.
Nimetatud ainudiguste kaitsendude rahuldamiseks tuli kohtul muuhulgas tuvastada, kas hageja
ainudigust on rikutud. Kohus ei kasitlenud kohtuotsuse pd&hjenduses sdnalise tdhise alko
eristusvéimelisust, tGldtuntust ega kirjeldavust.

68. Patendiameti seisukoht sGnalise tahise cityalko mitteregistreeritavuse kohta ei mojuta kaebaja
varasemat kaubamargiregistreeringut ning varasemast kaubamargist tulenevaid digusi. KaMS § 12
lgl p2 kohaselt on kaubamargi Oiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamargi
reproduktsioon. Seega lahtutakse kaubamargi diguskaitse tagamisel kaubamargist kui tervikust.
Asjaolu, et kaubamargi koosseisu kuuluv Uks sdna ei oma iseseisvat kaitsevbimet, ei muuda
kaubamarki tervikuna vabalt kasutatavaks.

69. Patendiamet on seisukohal, et diguskaitse kehtib konkreetsetele registrisse kantud markidele,
antud juhul konkreetsele registreeringule nr 37454 ning seda diguskaitset ei saa lile kanda taotleja
koigile hilisematele sOGnaosa alko sisaldavatele kaubamarkidele. Igale kaubamargitaotlusele
tehakse vastavalt kaubamargiseadusele ekspertiis. Leiame, et kdesolevat kaubamarki ei saa
registreerida liksnes varasema registreeringu tottu, tegemata kaesolevale taotlusele ekspertiisi
ning arvestamata ekspertiisi tulemusena selgunud asjaolusid. Varasema margi kohta tehti otsus
sellel ajahetkel kehtinud asjaolude alusel. Leiame, et hiljem vdivad lisanduda tdiendavad
argumendid ja materjalid, mis tingivad tahise teistsuguse kasitluse. Patendiamet votab vastu
otsuse Uksnes registreerimiseks esitatud margi suhtes, ega soorita kdesoleva kaubamargi
menetluse raames toiminguid juba registrisse kantud kaubamarkidega. Seega ei ole kdesoleva
kaubamargi menetluse raames vdimalik varasema kaubamadrgi osas ainudiguse |Oppenuks
tunnistamine nagu taotleja ekslikult vaidab.

70. Patendiamet on seisukohal, et kaebaja vaited kaebaja varasema kaubamargiregistreeringu
vaidetava tlihistamise kohta ei ole seotud ei registreerimiseks esitatud tdhise cityalko
registreerimisest keeldumise asjaoludega ega diguslike alustega. Patendiameti otsused ei mdjuta
varasemate kaubamarkide O&iguskaitse ulatust ega kehtivust. Patendiamet on keeldunud
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kaubamargina registreerimast sdnalist tahist CityAlko ning nimetatud otsus ei md&juta kaebaja
ainudigust varasematele kombineeritud kaubamarkidele SuPer Alko + kuju, mis omavad
Oiguskaitset registreeritud kujul ning registreeritud kaupade ja teenuste osas.

71. Kaebaja viidatud otsus nr 1250-1251 kasitleb sOnalisest kaubamargist tulenevat ainudigust
keelata teistel isikutel identse sdnalise tdhise kasutamist. Ka kaebaja viidatud otsus nr 1014
kasitleb olukorda, kus varasema registreeritud kaubamargi ja hilisema tahise sGnalised osad on
identsed. Kaebajale kuuluvad varasemad kaubamargid SuPer Alko + kuju, mille juures sdna alko ei
ole ainsaks eristusvdimeliseks ega ka mitte domineerivaks elemendiks. Seetdttu ei ole kaebaja
viidatud komisjoni otsused Patendiameti hinnangul asjakohased. Kaebaja viidatud Euroopa Kohtu
otsuses on Oiguslikuks kiisimuseks see, kas rahvusvahelise voi siseriikliku kaubamargi kehtivust
saab vaidlustada Uhenduse kaubamargi registreerimise menetluse raames. Kohus sedastas
sealjuures, et registreerimise menetluse raames ei saa tuvastada siseriikliku kaubamargiga identse
tahise eristusvdime puudumist. Patendiamet réhutab veelkord, et registreerimiseks esitatud tahis
ning kaebaja varasemad kaubamargid ei ole identsed. Patendiamet jadb oma seisukoha juurde, et
registreerimiseks esitatud tahise kohta tehtud otsus ei kahjusta kaebaja ainudigust varasematele
kaubamarkidele ning ei mdjuta varasemata kaubamargiregistreeringute kehtivust. Kaubamargi
Oiguskaitse wulatus on maaratud kaubamargi reproduktsiooniga. Kaebajale kuulub digus
kaubamargile SuPer Alko + kuju, millele kuuluva ainudiguse kasutamine ei ole kaebaja jaoks
takistatud.

72. Vastavalt KaMS § 12 Ig 1 p-le 2 on kaubamargi Giguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud
kaubamargi reproduktsioon. Kaebajale on talle kuuluvate varasemate
kaubamargiregistreeringutega omandanud diguskaitse kaubamarkidele nende registreeritud kujul
— st kombineeritud tahisele SuPer Alko + kuju. Nimetatud registreeringute pdhjal ei saa viita, et
kaebajale kuuluks ainudigus sdnale alko. Nii, nagu Patendiamet on eelpool selgitanud, ei ole sellist
kaebaja digust tunnustanud ka komisjon ega kohus.

73. Vastavalt KaMS § 10 Ig 1 p 2 ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne vdi sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud O&iguskaitse identsete voi samaliigiliste kaupade vG&i teenuste
tahistamiseks, kui on tdendoline kaubamarkide &ravahetamine tarbija poolt, sealhulgas
kaubamargi assotsieerumine varasema kaubamargiga.

74. Tahis CityAlko on sarnane varasemate Euroopa Uhenduse kaubamarkidega nr 001921840 “Alko +
kuju”, nr 005919031 “Alko + kuju”, mis on saanud diguskaitse teenustele business management;
business administration; office functions.

75. Tahises CityAlko ning kaubamarkides nr 001921840 “Alko + kuju”, nr 005919031 “Alko + kuju”
sisaldub foneetiliselt ja semantiliselt identne tahis alko, mis on domineeriv sGnaline element, mille
alusel tarbija vOib pidada vaadeldavaid marke sarnasteks. Kuna sdna city, arila, suurlinna arikeskus
on tahis, mis on kirjeldav ja eristusvdimetu tahis, millele ei laiene ainudigus, ning mida vdivad
kasutada erinevad ettevétjad, siis ei saa sGna city registreerimiseks esitatud tdhise koosseisus
kasitleda vorreldavaid kaubamarke omavahel eristava tahisena. Registreeringus nr 001921840 on
sona alko ette lisatud kujutiselement ning registreeringus nr 005919031 on séna alko (imbritsetud
ringiga. Patendiamet on seisukohal, et registreeringute nr 001921840 ja nr 005919031 kujundus ei
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ole piisavalt domineeriv ja oluline, et eristada registreeringuid nr 001921840 ja nr 005919031
kdesolevast tahisest cityalko. Selgelt ndhtav domineeriv element, mille alusel tarbija kaubamarke
tajub ja eristab, on registreeringutes nr 001921840 ja nr 005919031 sbna alko.

76. Euroopa Uhenduse kaubamargid nr 001921840 ja nr 005919031 on registreeritud teenustele
business management; business administration; office functions, mis on identsed kdesolevas
taotluses margitud teenustega darijuhtimine; kontoriteenused. Kuna loeteludes sisalduvad
identsed moisted, siis tdhendavad kdesolevas taotluses margitud teenused koigi eelnimetatud
teenuste alased informatsiooni- ja nduandeteenused infot ja nduannet samade teenuste kohta,
mis on margitud varasemate Euroopa Uhenduse kaubamirkide loeteludes. Kindla valdkonna
teenuseid ning sama valdkonna kohta info- ja nduandeteenuseid voéivad osutada samad
ettevotjad, seetottu on tegemist samaliigiliste teenustega.

77. Arihalduse, arijuhtimisega tegelevad ettevétjad pakuvad &ritegevuse kohta konsultatsioone ja
infot, mistottu teenused business management; business administration on samaliigilised
kdesolevas taotluses margitud teenustega &rialased konsultatsioonid, &riinfo. Arihaldus,
arijuhtimine holmab sisuliselt ka ariinfo haldamist, aritegevuse korraldamise konsultatsioone,
mistottu moisted business management; business administration ning moisted arialased
konsultatsioonid, riinfo hdlmavad osaliselt ka identseid teenuseid. Aritegevuse planeerimiseks ja
korraldamiseks on vajalikud turu-uuringud, mistdttu teenused business management; business
administration on kaesolevas taotluses margitud teenustega turu-uuringud teineteist tdiendavad
ja samaliigilised ning neid teenuseid v&ivad osutada samad ettevdtjad. Arihalduse, drijuhtimisega
tegelevad ettevotjad pakuvad klientidele juhtimisalast abi, seetdttu on teenused business
management; business administration samaliigilised kdesolevas taotluses margitud teenusega
toostusalane juhtimisabi.

78. Kaebaja ei ole esitanud kaebuses ega menetluse kdigus sisulisi vastuvaiteid kaubamarkide
sarnasusele ega teenuste identsusele ja samaliigilisusele. Arvestades asjaolu, et vorreldavate
kaubamarkide teenused on identsed ja osaliselt samaliigilised ning lahtudes asjaolust, et nii
vastandatud tahised kui ka registreerimiseks esitatud tahis sisaldab identset, domineerivat ja
eristusvoimelist sOnalist elementi alko on Patendiamet seisukohal, et on téendoline nimetatud
kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine varasemate
kaubamarkidega.

79. Vastavalt KaMS § 10 Ig 2 ei arvestata KaMS § 10 Ig 1 p 2 satestatud diguskaitset valistavaid
asjaolusid juhul, kui on olemas varasema kaubamargi omaniku kirjalik luba.

80. Kaebaja ei ole Euroopa Uhenduse kaubamairkide omaniku luba esitanud. Seetdttu ei ole tdhisele
CityAlko vGimalik vastavalt KaMS § 10 Ig 1 p 2 diguskaitset anda teenuste osas arijuhtimine;
kontoriteenused; toostusalane juhtimisabi, &rialased konsultatsioonid, ariinfo, turu-uuringud,
koigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nduandeteenused.

81. Oige ei ole kaebaja viide selle kohta, et kaebajale ei olnud menetluse viltel teada KaMS § 10 Ig 1
p 2 alusel keeldumise pdhjused. Patendiamet teatas kaebajale esimeses kaebajale saadetud
teates (29.03.2011 kaubamargi registreerimise taotluse puuduste kdrvaldamise ja selgituste
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andmise teade nr 7/M200900832), et registreerimiseks esitatud tihis on sarnane varasemate
Uhenduse kaubamarkidega nr 001921840 ja 005919031 ning loetles iihtlasi teenused, mida
Patendiamet loeb taotluses loetletud teenustega samaliigiliseks ning mille osas on kaubamargi
registreerimiseks vajalik varasemate kaubamarkide omaniku kirjalik luba. Patendiamet on
nimetatud keeldumise aluseid korranud ka kdikides jargnevates kaebajale saadetud teadetes.
Seega on KaMS § 10 Ig 1 p-st 2 tuleneva registreerimisest keeldumise aluseks olevad asjaolud
olnud kaebajale teada kogu menetluse viltel ning vastupidine vaide on komisjoni eksitav.

82. Patendiamet on kaebajat teavitanud KaMS § 10 Ig 1 p-st 2 tulenevatest kaubamargi diguskaitset
valistavat asjaoludest, viidanud varasematele kaubamarkidele, loetlenud kaubad ja teenused,
mille osas registreerimiseks esitatud tahisele diguskaitset anda ei saa ning andnud iga kaebajale
saadetud teate kohta kaebajale tahtaja selgituste andmiseks. Kaebaja talle antud digust selgitusi
ning vastuvditeid esitada kasutanud ei ole. Samuti ei ole kaebaja esitanud varasemate
kaubamarkide omaniku ndusolekut. Patendiamet on taotlejat 5.01.2012 teates informeerinud
IOplikest seisukohtadest vastavalt KaMS § 9 Ig 1 p 3 ja 2. Ei ole alust eeldada, et Patendiamet
annab kaitse teenustele, mille kohta on vastavalt KaMS §9 Ig1l p3 ja 2 teatatud |6plikud
seisukohad. Kuna Patendiamet on taotlejat teavitanud IGplikest seisukohtadest, ei saa taotleja
eeldada, et need seisukohad ja varasemate kaubamarkide omanikult ndusoleku esitamise ulatus
menetluse kaigus veel muutuvad. Taotlejal on olnud vGimalus eeltoodu kohta oma seisukoht
kujundada. Vastavalt KaMS § 39 Ig 2 tehakse kaubamargi registreerimisest keeldumise otsus siis,
kui taotleja ei ole kaubamargi diguskaitset valistavaid asjaolusid kdrvaldanud.

83. Selgitust, et juhul, kui keeldumine KaMS § 9 Ig 1 p 2 ja p 3 alusel ara langeb, on varasema
kaubamargiomaniku luba vaja kdigi teenuste ulatuses, kasutas Patendiamet kaebajale saadetud
esimeses teates. Taotlejal on Gigus anda Oiguskaitset valistavate asjaolude kohta omapoolseid
selgitusi, mis vdivad muuta Patendiameti seisukohta KaMS § 9 Ig 1 p-de 2 ja 3 kohaldatavuse
kohta, samuti voib KaMS & 9 Ig 1 p-d 2 ja 3 kohaldamise vilistada taotlejapoolne ndue votta
arvesse kaubamargi Uldtuntust véi omandatud eristusvGimet (KaMS § 9 Ig 2). Seetdttu on
Patendiamet kaebajale saadetud teadetes selgitanud, et KaMS § 9 Ig 1 p 2 ja p 3
mittekohaldamise korral on kaubamargi registreerimiseks vajalik kaubamargi varasema omaniku
ndusolek tdiendavalt ka muude teenuste osas. Patendiamet on kaebajale saadetud teadetes
selgelt vdljendanud nduet esitada varasemate kaubamarkide omaniku ndusolek tiksnes teenuste
osas, mille suhtes ei eksisteeri KaMS § 9 Ig 1 p-des 2 ja 3 satestatud Giguskaitset valistavaid
asjaolusid. Taotleja teavitamine sellest, et kui moni kaubamargi Oiguskaitset valistavatest
absoluutsetest asjaoludest dra langeb, tuleb taotlejal varasemate kaubamarkide omanikult luba
kiisida ka seni absoluutsetel alustel vélistatud teenuste osas, on taotleja enda huvides. Sellise
teavitamisega on tagatud, et taotleja on teadlik kaubamargi registreerimise voimalustest koikide
teenuste ulatuses. Vastav teavitamine on kooskdlas hea haldustavaga. Patendiamet ei ole
menetluse kestel muutnud oma seisukohta KaMS § 9 Ig 1 p-des 2 ja 3 satestatud diguskaitset
valistavate asjaolude kohta ega selle kohta, milliste kaupade ja teenuste osas varasemate
kaubamarkide omaniku ndusolekut kisida tuleb. Seega on alusetud kaebaja vaited selle kohta,
nagu ei oleks kaebajal olnud vdimalik varasemate kaubamargi omanikult nGusolekut kisida.

84. Lahtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 91lg1p2ja3,§101Ilg1 p 2 ning § 10 Ig 2 palub
Patendiamet jatta komisjonil kaebus rahuldamata.
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85. Kaebaja esitas 22.11.2012 tdiendavad dokumendid kaebuse, milleks on Harju Maakohtu 8.
oktoobri 2012 otsus tsiviilasjas 2-12-29337, et toetada oma seisukohti.

86. Kaebaja esitas oma 16plikud seisukohad 18.07.2013, milles jai kaebuses esitatud seisukohtade
juurde.

87. Patendiameti otsuses esitatud pdhjenduste jargi tahendab sdna city selliseid arikeskusi, mida voib
Uhes linnas olla mitu, kusjuures nad vdivad olla kindlate kaupadega tegelemisele
spetsialiseerunud.

88. Oma kirjalikes seisukohtades vaidleb Patendiamet vastu asjaolule, et termin city tahistab linna
arikeskust kui piirkonda, mida saab igas linnas olla vaid ks, seda hoolimata asjaolust, et sellise
tahenduse omistavad terminile Patendiameti enda viidatud allikad. Eesti keele seletav
sOnaraamat: city [siti] <6> s. linn; suurlinna arikeskus; Eesti digekeelsussdnaraamat 2006: city <siti>
ingl linn; arila; Eesti Gigekeelsussdnaraamat: 2006 drila <8> arikeskus, aride piirkond linnas; Eesti
keele seletav sdnaraamat: drila <1»> s. aride ja kontorite piirkond linnas, linna arikeskus.

89. Samas asub Patendiamet tooma uusi, otsusevéliseid pdhjendusi, miks ka selles tdhenduses vdiks
city olla teenuse pakkumise kohta kirjeldav. Kaebaja palub komisjonil need pdhjendused kui
Patendiameti otsusesse mitte puutuvad korvale jatta. Lisaks, nagu margitud kaebuses, on
Patendiamet toonud asjaolu, et kaubamaérk naitab teenuste osutamise kohta, ullatuslikult
keeldumise aluseks alles keeldumise otsuses ja ei ole sellest kaebajat varem teavitanud. Ka
sisuliselt ei ole Patendiameti toodud pd&hjendused asjakohased, sest analiilsitud on vaid (ihe
kaubamargi elemendi vaidatavat kirjeldavust, unustades asjaolu, et anallilisida tuleb kaubamarki
kui tervikut. Samuti pole vaatamata Patendiameti loodud teooriale mingeid tdendeid voi viiteid
selle kohta, et city oleks Eestis ldinud keelekasutusse viisil, mis v@imaldaks seda kasutada
taotletud teenuste mingite omaduste kirjeldamisel, sh ei eksisteeri mingeid kesklinna-spetsiifilisi
muugi- ja reklaamiteenuseid. Patendiamet ise on ilmselt samast arusaamast lahtudes
registreerinud 01.07.2013 reklaamiteenustele, sh raadioreklaamile Taevaraadio AS kaubamargi
CITY FM (FM = frequency modulation (FM) raadio) ja 06.04.2009 mulgi- ja reklaamiteenustele, sh
manguasjade miiligile KOTRYNA OU kaubamirgi BABY CITY; 10.05.2004 miiiigi- ja
reklaamiteenustele kaubamargi CITYMARKET Alati parema hinnaga!.

90. Toele ei vasta Patendiameti vaide, et Gigekeelsussdnaraamatu 2006. aasta vdljaandes toodud
seletuse kohaselt tihendab séna alko alkoholi. OS 2006 ei sisalda sdna alko iseseisva s&nana.
Sellele ei ole tuginetud ka Patendiameti otsuses, mis tdhendab, et Patendiamet véljub taas oma
otsuse raamidest. Patendiamet vaidab ka, et Eesti Keele Instituudi uute sénade loendile viitab
kaebaja, tegelikult on sellele oma otsuse p 1 ja p 3.8 ja 3.9 tuginenud Patendiamet ning kaebaja
on selle kohta kaebuses esitanud oma vastuvaited. Kaebaja kordab veelkord, et kaebajale kuulub
klassis 35 alates 18.01.2002 kaubamark SUPER ALKO + kuju (reg nr 37454), millel Patendiamet on
maaranud mittekaitstavaks osaks sdna SUPER ja jatnud kaitse alla sdna ALKO ja alates 30.10.2008
kaubamark SUPER ALKO + kuju (reg nr 47932), mille registreeringusse Patendiamet
mittekaitstavaid osi markinud ei ole ning et séna ALKO kaitstavust kaubamargina nii klassis 35
muugiteenuste kui ka klassis 33 alkoholitoodete tahistamisel on tunnustatud rea Patendiameti
erialase tegevuse (le jarelevalvet teostavate Eesti haldus- ja kohtuorganite otsustega, mis on
loetletud kaebuses. Mis puutub Patendiameti esitatud hilisemast ajast parinevaid viiteid ALKO
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kasutusele argikeeles ja sellekohaseid internetivaljavotteid, siis tuleb arvestada, et argikeeles
esineb kohati mdistete vaarkasutust, sh kaubamarkide sellist vadra kasutamist, mille takistamine
ei ole kaubamargiomaniku vdimuses. Sellise kasitlusega ei ole ndustunud ka kohus (8. oktoobri
2012 otsus tsiviilasjas 2-12-29337, esitatud kaebaja poolt 22.11.2012), kus kohus margib: ,Kohus
ei ndustu hageja kasitlusega, et sdna ,alko” on muutunud ,,alkoholi” sinontimiks. Slangisénana
vOi eesliitena (naiteks alkomeeter) kasutamine ei muuda s6na veel tavaparaseks keelekasutuses
konkreetse terminina. Kostja kaubamargi oluline osa ei ole muutunud tavakeeles kasutatavaks
sonaks ning seetdttu on ta eristusvdimeline”.

91. Patendiamet vdidab oma seisukohas korduvalt, et tahise CityAlko kasutamise vastu voib olla huvi
mitmetel ettevotjatel ja et selle abil saab kirjeldada milgi- ja reklaamiteenuseid, kuid
sellekohased pohjendused kas puuduvad voéi jadavad ebaveenvaks ja kunstlikult konstrueerituks.
Patendiamet vaidab paljasOnaliselt, et tahis CityAlko on tarbijale Uheselt arusaadav, jattes
pohjendamata, mil moel tarbija sellest siis aru voiks saada ja ei esita analliisi, millel selline
arvamus pShineb.

92. Patendiameti keeldumise aluseks on, et CityAlko nditab teenuse omadusi, kuid, Patendiamet ei
ole ei menetluse kaigus, otsuses ega kirjalikes seisukohtades suutnud selgitada, mis on see
konkreetne taotletud teenuste omadus, mida CityAlko naitab. Sama kehtib keeldumise aluseks
oleva teenuse liigi suhtes, Patendiamet ei ole suutnud pdhistada, et eksisteeriks selline miligi- voi
reklaamiteenuse voi mingi muu teenuse liik nagu CityAlko. Kolmandaks keeldumise aluseks on, et
tahis CityAlko naitab teenuse osutamise kohta, samas kdik sellekohased pdhjendused tuginevad
ainutksi sona city tahendusel ja ei lahtu tahisest CityAlko kui tervikust. Paljasonalised vaited, et
tahise abil saab midagi (mida?) kirjeldada, ei vasta seaduses satestatud keeldumise aluse
koosseisule. Patendiamet on oma analiilsis |Iahtunud sdna City vadrast tahendusest ning sdnale
Alko omistatud tdahendusest ning nende tdahenduste kombinatsioonist loominguliselt tuletatud
tahendusest, mitte aga keskmisel tarbijal sdnamargist CityAlko tekkivast Gldmuljest, nagu oleks
pidanud tegema. CityAlko puhul ei ole tegemist grammatiliselt korrektse ja arusaadava valjendiga,
mille puhul oleks tarbijal pohjust eeldada, et seda kasutatakse kirjeldavas funktsioonis. Puudub
otsene ja konkreetne seos tahise kui terviku ja teenuste vahel, mis véimaldaks tarbijal kohe ja ilma
jarele motlemata tajuda, et tegemist on kdnealuste teenuste liigi, mingi konkreetse omaduse voi
osutamise koha kirjeldusega. Vastupidiselt Patendiameti vadidetule ei takista kaubamargi CityAlko
registreerimine teisi ettevOtjaid teavitamast, et nad osutavad alkoholimiigiteenuseid voi
reklaamiteenuseid kesklinnas.

93. Kaubamargil CityAlko ei ole Gihest ja loogilist tdhendust, mis kirjeldaks taotletud teenuste liiki voi
(Patendiameti poolt tapsustamata) omadusi, teenuse osutamise kohta. Nagu on selgitanud
komisjon oma 28. novembri 2012 otsuses 1385-o, anallilisides kaubamarki PRODERMA:
»Seejuures viitab komisjon Euroopa Kohtu otsusele C-383/99, milles leitakse, et kui kaubamérk on
moodustatud mitmest sdnast, siis kirjeldav peab olema mark tervikuna, mitte ainult iga sOna
eraldi vottes. Iga tajutav erinevus sdnade kombinatsioonis, mis on registreerimiseks esitatud,
vorreldes valjenditega, mida kasutatakse igapdevases kdnes asjaomase kaubaklassi tarbijate
hulgas, mis osutab kaupadele vdi teenustele voi nende pdohiomadustele, on asjakohane andmaks
eristavat iseloomu sdnade kombinatsioonile voimaldades seda kaubamargina registreerida“.

94. Patendiamet kirjaliku seisukoha eristusvéimet kasitledes esitab Patendiamet taas vastuolulisi
vaited sdna city tdhenduse kohta. Kuigi otsuses vaitis Patendiamet, et city tdhendab sellist
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arikeskust, mida voib olla igas linnas mitu (sisuliselt kaubanduskeskuse tdhenduses), vdidetakse,
et Patendiameti ja kaebaja vahel ei ole vaidlust selles, et city viitab kesklinna arikeskusele kui
aripiirkonnale. Aga joutakse taas vaiteni, et linna arikeskuseid, sealjuures alkoholidrikeskuseid
vOib olla mitu. Patendiamet ei joua ise adekvaatse arusaamiseni sGna city tahendusest, omistab
sellele sisu, mis ei vasta sbnaraamatutele ja muudab oma kirjalikes seisukohtades korduvalt oma
vaiteid.

95. Sellest hoolimata on Patendiamet veendunud, et kaubamark CityAlko on tarbijale Uheselt
mdistetav kui alkoholiarikeskus. Kaebaja leiab, et juba sdna city tegeliku tdhenduse, tahise Alko
eristusvGimelisuse ja sdnaliste elementide jarjekorra t6ttu kaubamargi kui terviku koosseisus ei
ole tarbijal véimalik kaubamarki CityAlko tajuda kui ,alkoholidrikeskust”. Radkimata asjaolust, et
mingeid spetsiifilisi alkoholidrikeskusi Eestis ei eksisteeri.

96. Patendiameti seisukoht antud kaubamargi suhtes on ilmselgelt ekslik ning pdhineb margi
moonutatud tdlgendusel, sest:
sOnale city on omistatud ekslik tahendus;

Ill

eessGnale alko on omistatud kontekstivaliselt iseseisva sGna tdhendus ,alkohol” (tegemist on
Uksnes eessOnaga voi sOnatlivega, mis eeldab asjakohast tdiendit);

sonatihendile CityAlko on omistatud ekslik tdlgendus ,alkoholidrikeskus”, kuigi selle tehis-liitséna
(ingliskeelse sdna kombinatsioon eestikeelse eessdnaga) sdnade jarjekorrast ja tdhendusest sellist

tolgendust ei tulene.

97. Patendiameti hinnang kaubamargi CityAlko eristusvbime puudumisele piirdub vaid kirjeldavuse
argumentidega ning iseseisvad eristusvdime puudumise asjaolud puuduvad. EristusvGime
puudumise pdhjenduseks ei saa lugeda Patendiameti tautoloogilisi vaiteid stiilis ,tahis ei ole
eristusvoimeline, sest ta ei suuda eristada“.

98. Patendiamet vdidab ootamatult, et keeldumise aluseks on ainult asjaolu, et miigi ja
reklaamiteenuste omaduseks ehk kirjeldatavateks tunnusteks on teenuse osutamise koht ja
osutatavate teenuste liik, mis ometi otsuses ja kirjalike seisukohtade Ulejaanud tekstis on vilja
toodud iseseisvate keeldumise alustena. Kaebaja moistab seda kui Patendiameti selgesdnalist
loobumist tuginemisest teenuste omadustele kui iseseisvale keeldumise alusele.

99. Patendiamet lahtub jatkuvalt formalistlikust seisukohast, et ldhtuda tuleb vaid konkreetsest
vaidlusalusest kaubamargist ja kdik varasemad otsused ei puutu asjasse. Patendiamet vaidab
Uhest kiljest, et kaebajal on Giguskaitse tema varasemale registreeringule, samas on ta teinud rea
komisjoni ja kohtute poolt hiljem Gmber likatud otsuseid, kus ta on kditunud kaebaja varasemat
Oigust eirates. Kui Patendiamet on juba andnud kaebajale ainudiguse sona ALKO kasutamiseks
klassis 35 ja lisaks on seda tunnustanud nii kohtud kui komisjon, siis on tegemist taotlejale
kuuluva eristusvdimelise tdhisega, mille uuesti registreerimisest ei saa keelduda tuginedes
eristusvéime puudumisele vdi kirjeldavusele, mis vdidetavalt on ilmnenud mingitel hilisematel
ajahetkedel.

100. Kaebaja juhib tahelepanu, et kaebuse aluseks on taotleja drakuulamisdiguse tagamata
jatmine pdhjusel, et Patendiamet esitas oma motivatsiooni esimest korda alles otsuses ja kaebajal
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ei olnud menetluse kdigus voimalik selle kohta oma seisukohta esitada. Patendiameti teade
varasema kaubamargi olemasolu kohta ei ole vérdsustatav motivatsiooniga.

101. Lahtudes Ulaltoodust ja kaebuses esitatust ning juhindudes KaMS §9 1g 1 p-de 2,ja3,§101g1
p2,§10Ig2ning § 41 1g 1 ja 3 palub kaebaja tiihistada tdielikult Patendiameti otsus kaubamargi
CityAlko (taotluse nr M200900832) klassis 35 AS HELTER-R nimele registreerimisest keeldumise
kohta ning kohustada Patendiametit jatkama menetlust.

102. Patendiamet esitas 16plikud seisukohad 16.08.2013, milles jai oma seisukohtade juurde.

103. Kaebaja esitas tdiendavad dokumendid 8.10.2013. Kaebaja teatas, et on vddrandanud
kaubamargid CityAlko ja SUPER ALKO (taotlus nr M200801562) koos kdigi sellega seotud Giguste
ja kohustustega aritihingule Aldar Eesti OU (registrikood 11130482) Nipi tee 1, Né&pi alevik,
SBmeru vald, 44305 Laane-Virumaa, EE. Aldar Eesti OU astub menetlusse senise kaebaja asemel.
Lisatud on kande tegemise avaldus ja Aldar Eesti OU volikiri. Patendiameti andmebaasi kohaselt
on kanne tehtud. Samuti vodrandas kaebaja samale aritihingule varasemad registreeringud 37454
SuPer ALKO +kuju ja 47932 SuPer ALKO +kuju, millele on tuginetud kaebuses.

104.03.02.2014 alustas komisjon asja nr 1410 I6ppmenetlust.
105. Kaebaja esitas tdiendavad dokumendid 13.02.2014, milles teavitas komisjoni, et kauba- ja
teenindusmarkide registrisse on tehtud llemineku kanne ja kaubamargitaotlejaks (kaebajaks) on

edaspidi Osalihing Aldar Eesti.

Komisjoni seisukohad

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

107. Komisjon vottis teatavaks, et AS HELTER - R vBdrandas kaubamargi CityAlko koos kdigi sellega
seotud diguste ja kohustustega Aldar Eesti OU-le (registrikood 11130482) Napi tee 1, N&pi alevik,
SBmeru vald, 44305 Liddne-Virumaa, EE. Aldar Eesti OU astus menetlusse kaebaja asemel. Kaebaja
voorandas drithingule ka varasemad registreeringud 37454 SuPer ALKO +kuju ja 47932 SuPer
ALKO +kuju, millele on tuginetud kaebuses. 13.02.2014 esitas kaebaja dokumendid, milles teavitas
komisjoni, et kauba- ja teenindusmarkide registrisse on tehtud jargmine llemineku kanne ja
edaspidi tuleb kaubamargitaotlejaks (kaebajaks) lugeda Osatlihing Aldar Eesti.

108. Kaebuse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon jargnevat.

109. Patendiamet tegi 26.04.2012 otsuse nr 7/M200900832 kaubamdrgi CityAlko klassis 35 AS
HELTER-R nimele registreerimisest keeldumise kohta KaMS §91g 1 p-de2ja3,§10Ilgl1p2ja§ 10
Ilg 2 alusel. Keeldumine hdlmab teenuseid reklaam; jae- ja hulgimidlgiteenused (kolmandatele
isikutele); sh kaubandus- ja toostusalane juhtimisabi, kaubandus- ja reklaamnaituste
korraldamine, kaupade demonstreerimine, poeakende kaunistamine ja dekoreerimine,
reklaamtekstide avaldamine, reklaammaterjalide levitamine, kaupade jaemulgi reklaam

23



TOAK

meediakanalites, raadio-, tele- ja valisreklaam, reklaampindade (iirimine, kdigi eelnimetatud
teenuste alased informatsiooni- ja nduandeteenused.

110. Kaebaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS §91lg 1 p-de2ja3ja§10Ilglp2ja§ 10
lg 2 normidega.

111.KaMS § 9 Ig 1 p 2 sdtestatu alusel ei saa diguskaitset tdhis, millel puudub eristusvéime, kaasa
arvatud Uksik stiliseerimata téht, (iksik stiliseerimata arv voi liksik vdéirv.

112.KaMS § 9 Ig 1 p 3 sdtestatu alusel ei saa Giguskaitset téhis, mis koosneb lksnes kaupade voi
teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vddrtust, geogradfilist pdritolu, kaupade toomise véi
teenuste osutamise aega voi kaupade véi teenuste teisi omadusi néditavatest voi muul viisil kaupa
vOi teenust kirjeldavatest téhistest voi andmetest voi eelnimetatud téhistest voi andmetest, mida
ei ole oluliselt muudetud.

113.KaMS § 10 Ig 1 p 2 sdtestab, et Oiguskaitset ei saa kaubamdrk, mis on identne vGi sarnane
varasema kaubamdrgiga, mis on saanud diguskaitse identsete véi samaliigiliste kaupade véi
teenuste tdhistamiseks ning téendoline on kaubamdrkide dravahetamine tarbija poolt (sh
kaubamdrkide omavaheline assotsieerumine).

114.KaMS § 10 Ig 2 sdtestab, et KaMS § 10 Ig 1 p 2 sdtestatud Oiguskaitset vdlistavaid asjaolusid ei
arvestata, kui on olemas varasema kaubamdrgi omaniku kirjalik luba.

115. Kaebajale kuuluvad jargmised varasemad Eesti kaubamargiregistreeringud:
Registreeringu nr 37454, taotluse esitamise kuupaev 18.01.2002, registreeringu tegemise kuupdev
03.03.2003, klass 35 toidu ja joogi jaekaubandus teenusena (kolmandatele isikutele); toidu ja
joogi hulgikaubandus teenusena (kolmandatele isikutele), mittekaitstav osa: séna SUPER.

Alko
Registreeringu nr 47932, taotluse esitamise kuupaev 30.10.2008, registreeringu tegemise kuupaev
21.12.2010, klass 33 alkoholjoogid (v.a &lu); klass 34 tubakas; suitsetamistarbed; tikud; klass 35
reklaam; jae- ja hulgimiik (kolmandatele isikutele), mittekaitstavad osi ei ole margitud.

116. Patendiamet on oma analiilsis lahtunud sdna City tdhendusest ning sdonale Alko omistatud
tahendusest ning nende tdhenduste kombinatsioonist, mitte aga keskmisel tarbijal sdnamargist
CityAlko tekkivast tildmuljest, nagu oleks pidanud tegema.

117. CityAlko on eesti tarbija jaoks tajutav voorkeelse sdna ning tehissdna kombinatsioonina. Seda
muljet réhutab veelgi suurtdht A sdna keskel. SGna city esinemine sdnastikes tsitaatsGnana ei
muuda teda veel tarbija jaoks eestikeelseks sdnaks. Eesti keskmine miiligi- ja reklaamiteenuste
tarbija on harjunud, et teenuste kirjeldus edastatakse eesti keeles vGi siis vdhemalt korrektses
voorkeeles. CityAlko puhul ei ole tegemist grammatiliselt korrektse ja arusaadava valjendiga, mille
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puhul oleks tarbijal pShjust eeldada, et seda kasutatakse kirjeldavas funktsioonis. Kui ka Eesti
tarbija peaks asuma tervikut CityAlko tolkima ja sellele Patendiameti vaidetud tdahendust

IM

omistama, siis oleks tolkeks , kesklinnaalkohol, drikeskuse alkohol”, kindlasti mitte aga ,,alkoholiga

III

tegelev linna arikeskus”. Tolkest ,kesklinnaalkohol” ei ole vGimalik valja lugeda, mis teenustega
vOi missuguste omadustega teenustega voiks olla tegemist. Sellist asja nagu ,kesklinnaalkohol” ei
ole olemas ja sel sénal puudub sisuline tahendus, mis saaks klassi 35 teenuseid mingilgi moel
kirjeldada. Puudub otsene ja konkreetne seos tahise ja teenuste vahel, mis véimaldaks tarbijal
kohe ja ilma jarele mdtlemata tajuda, et tegemist on kdnealuste teenuste vdi nende mdne

omaduse kirjeldusega.

118. Komisjon ndustub kaebajaga, et kuigi kaubamark CityAlko sisaldab tdhendusega s6na City ning
tahist Alko, mis on tuletatud sdnast alkohol ja vdib tekitada nende sdnadega seotud
assotsiatsioone, ei ole see piisav, et lugeda ta kirjeldavaks ja eristusvGimetuks. Kaubamargi
registreerimiseks piisab vdhemalt minimaalse eristusvdime olemasolust. Asjaolu, et kaubamark
kannab endas mingit objektiivset sGnumit, ei tdhenda, et selle téttu puudub kaubamargil
eristusvGime. Kaubamark on eristusvéimeline, kui ta nduab télgendamisel kasvdi minimaalset
jdupingutust vdi kiivitab asjaomases avalikkuses tunnetusliku protsessi®. Kaubamaérk CityAlko ei
ole Eesti tarbija jaoks tavaline ja lihtsalt mdistetav.

119.Klassi 35 teenuste osas ei saa CityAlko tahist pidada enamaks kui liksnes vihjavaks, kuna see
tahis ei anna tarbijale selget infot osutatavate teenuste iseloomu kohta — tarbija peab motlema ja
siivenema enne kui saaksid tekkida teatavad assotsiatsioonid. Assotsiatsioonide tekkimine ei
muuda tahist ei kirjeldavaks ega eristusvoimetuks.

120.S6nalhendi CityAlko kui teenuse osutaja kaubamargi abil ei saa kirjeldada reklaami voi
muugiteenuse kui kolmandatele isikutele osutatava teenuse liiki, omadusi vdi osutamise kohta.
Puudub sellist liiki reklaami- véi mutgiteenus nagu City voi Alko voi CityAlko, samuti ei kirjelda see
sdnadekombinatsioon Uhtki teenuste olulist omadust. Tegemist on tdhendusega ingliskeelse sdna
ning eestikeelsest sdnast tuletatud tahise kombinatsiooniga, mis ei ole tarbijale harjumusparane
viis millegi kirjeldamiseks. Kaubamark CityAlko on nii eesti kui ka inglise keele aspektist hinnates
ebatavalise slintaktilise Ulesehitusega ja see siintaktiline Ulesehitus ei voimalda luua otsest ja
jarelemdtlemist mitte vajavat tdlget ,alkoholidrikeskus”. City tdhendab kesklinna aripiirkonda,
mitte Uht kaubanduskeskust ega kauplust. Eesti tarbija jaoks on nii kesklinna &ripiirkonna alkohol
kui ka Patendiameti vaidetav ,alkoholidrikeskus“ ndhtused, mida ei ole olemas,
sonakombinatsioonid, millel puudub sisuline tahendus. Patendiameti jaoks tahendab sGna city
selliseid arikeskusi, mida v6ib Ghes linnas olla mitu, kusjuures nad vdéivad olla kindlate kaupadega
tegelemisele spetsialiseerunud. Komisjon leiab, et see tdlgendus ei ole vastavuses sdna city
tahendusele 0S-is, Seletussdnaraamatus ja Vddrsdnastikus. K8ik need ldhtuvad ingliskeelse séna
city tahendusest — city kui suur linn vai kui linna (ks ja ainus aripiirkond, nn downtown (arikvartal,
kesklinn). Uhes linnas vdib olla vaid (ks nn city-piirkond, kusjuures see ei ole mitte
spetsialiseerunud mingile kindlale kaubaartiklile véi teenusele.

8 Euroopa Kohtu 21.jaanuari 2010 otsuse kohtuasjas C 398/08 P Vorsprung durch Technik
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121. Kaubamargi registreerimist taotletakse Eestis. City on ingliskeelne sdna. Selleks, et hinnata, kas
voorkeelne tahis on seda keelt mittekdnelevates riikides asjaomaseid kaupu ja teenuseid
kirjeldav, tuleb uurida, kas seda tadhist vdib neis riikides asjaomase avalikkuse seisukohalt
tavaparaselt kasutada selliste kaupade vdi teenuste tahistamiseks otseselt véi UGht selle olulist
omadust mainides.

122. Ei piisa, et Patendiameti on ekspertiisi tehes teinud ingliskeelsest sGnast city tlke eesti keelde
ning leiab, et see tdlge on teenuseid kirjeldav. Uldkohus on seadnud kriteeriumi, et védrkeelne
sona on liikmesriigis kirjeldav juhul, kui see séna on ldinud vastava riigi keelekasutuses kaibele
viisil, mis kas asendab vastavat eestikeelset sGna voi kasutatakse alternatiivse slinoniiiimina
eestikeelsele sdnale®. Vaatamata sellele, et sdnaraamatutes sisaldub city tsitaatsdnana, ei ole see
termin Eestis Uheski linnas kasutusel mingile konkreetsele piirkonnale viitavana. Ei ole vdimalik
defineerida, kus asub Tallinnas, Tartus vGi Parnus nn city. SeetSttu ei saa see sGna ka anda
tarbijale informatsiooni teenuse osutamise koha kohta.

123. Komisjon ei ndustu Patendiameti vaitega, et sOna city naditab miiligi- ja reklaamiteenuste liiki.
Liik tdhendab olulis(t)e tunnus(t)e poolest kokkukuuluvate esemete, olendite, ndhtuste, mdistete
vm. riihma®®. Komisjon on seisukohal, et ei ole olemas city liiki miigi- vbi reklaamiteenuseid.
S6na ALKO kaitstavust kaubamargina nii klassis 35 milgiteenuste kui ka klassis 33
alkoholitoodete tahistamisel on tunnustatud jargmiste otsustega:

Harju Maakohtu 21.12.2010 ning Tallinna Ringkonnakohtu 07.04.2011 otsused tsiviilasjas nr 2-09-
15131, milles kohus muuhulgas leidis, et ALKO on kaubamargina kaitstav. Komisjon arvestab, et
tsiviilasjas 2-09-15131 andis kohus oma otsuses hinnangu tdhise ALKO kaitstavuse kohta. Kohus
hindas otsuses sGna ALKO kaitstavust eristusvdime, kirjeldavuse ja tavapdraseks muutmise
aspektist. Kohus margib otsuses (lk 7-8): ,Isegi kui hagi ei oleks aegunud, tuleb ainudiguse
tihiseks tunnistamise ndue jatta rahuldamata allmérgitud pdhjendustel. /.../ Eesti keeles séna
»alko” ei eksisteeri. Kohus ei ndustu hagejaga, et ,alko” on sGnana tavaparases keelekasutuses
alkoholi siinonliimina. Eesti keeles nimetatakse tavaparases keelekasutuses alkoholi alkoholiks,
mitte alkoks. Isegi juhul, kui mingi elanikkonna osa kasutab alkot alkoholi siinoniilimina, ei ole see
ikkagi tavaparane keelekasutus. /.../ SBnaraamatu jargi tdhendab sdna ,alkohol” viinapiiritust voi
seda sisaldavat joovastavat jooki. Ka see kinnitab, et eesti keeles s6na ,alko” puudub iseseisva
tdhendust omava sGnana. /../ Kohtu arvates, isegi kui s6na ,alko” oleks kasutatav viitena
alkoholile (Patendibiiroo Turvaja OU arvamus), siis v8ib ta seda olla tinu kostja kaubamaérgile ja
Soome tuntud alkoholi tootva ariiihingu nimele. Seda arvamust kinnitab turuuuring (tlk 135,
138).”“ Anallilsis tugines kohus nii s6naraamatutele kui Google’i otsingule.

Komisjoni 30.11.2011 otsused nr 1274-0 ja 1275-o, milles AS-i Helter-R ja Aldar Eesti OU
05.07.2010 vaidlustusavalduse ja AS-i Helter-R kaubamargi SUPER ALKO + kuju alusel tihistati
Patendiameti otsused kaubamaéarkide M200801500 ‘S-Alko Alcohol & Tobacco + kuju’ ja
M200801186 Alko Alcohol & Tobacco + kuju registreerimise kohta. Muuhulgas margitakse
otsuses: ,Molemad kaubamargid kasutavad semantiliselt samasugust sdna ALKO, milline voib kdll
olla s6nale “alkohol” vihjava iseloomuga, kuid mis nahtuvalt Patendiameti otsustest AS HELTER-R
kaubamarkide registreerimise kohta ei ole klassi 35 teenuseid kirjeldav séna.”;

9 Uldkohtu 15. oktoobri 2008 otsus kohtuasjas T- 405/05 MANPOWER (jdusse jaetud Euroopa Kohtu
2.detsembri 2009 otsusega kohtuasjas C-553/08 P) punktid 73-76
10 http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=liik&F=M
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Harju Maakohtu 12.06.2012 otsus tsiviilasjas 2-08-78521, millega tuvastati kaubamargi SUPER
ALKO Uldtuntus 18.09.2008 seisuga turistidele suunatud alkoholi jaemiiligiteenuse osas;

Samuti arvestab komisjon kaebaja poolt esitanud tdiendava dokumendina Harju Maakohtu
8.10.2012 otsust tsiviilasjas 2-12-29337, milles kohus on analiilisinud, kas sdna ALKO on kaupa voi
teenust kirjeldavaks tahiseks ja tdhiseks, mis on muutunud tavaparaseks keelekasutuses ja
joudnud jareldusele, et sdna ALKO on eristusvdimeline kaubamargi osa.

124.Komisjon leiab, et arvestades kaebaja kehtivaid varasemaid 0Gigusi ja kohtupraktikat, kus on
anallitisitud s6na ALKO nii sdnaraamatutest kui kdibes kasutamisest lahtuvalt, ei saa pidada
Patendiameti poolset praktikat sdna ALKO suhtes pShjendatuks ega digusparaseks. Sona ALKO ei
saa olla korraga lihes kaubamargi kaitstav osa ja samal ajal teise otsuse kohaselt kdigile vabalt
kasutatav.

125. Kui kaubamark ei voimalda asjaomasel tarbijal otsekohe ja ilma jarele mdtlemata tajuda, et
tegemist on taotletud teenuste kirjeldusega, siis ei saa esineda ka KaMS § 9 Ig 1 p 3 keelu
kohaldamise aluseks olevat avalikku huvi, st huvi jatta tdhis kdigile ettevéGtjatele vabaks
kasutamiseks, sest see on kaubanduses vajalik asjaomase kauba omaduste tahistamiseks.

126. Patendiamet on eristusvéime puudumist otsuses pShjendanud argumendiga, et cityalko on
tarbijale moistetav kui alkoholiga tegelev, alkoholi muiv ja reklaamiv linna arikeskus,
alkoholiarikeskus ning tarbijate arvates voib alkoholi miiligi ja reklaamiga tegelevaid arikeskuseid
olla rohkem kui Uks. Seega piirdub Patendiameti hinnang eristusvGime puudumisele vaid
kirjeldavuse argumentidega ning iseseisvad eristusvéime puudumise asjaolud puuduvad. Tegemist
ei ole iseseisva koosseisuga, vaid eristusvdoime puudumine kaasneb KaMS § 9 Ig 1 p 3
kohaldamisega. Komisjon on eelpool pdhjendanud, miks Patendiameti seisukoht KaMS §91g 1 p 3
kohaldamisel on ebadige. Eelnevast tulenevalt on ebadige ka KaMS § 9 Ig 1 p 2 kohaldamine.

127. Komisjon leiab, et Patendiamet on tdielikult jatnud analliisimata ka suurtdhtede rolli
kaubamargile eristusvéime kujunemisel ja selles, kuidas tajub kaubamarki tarbija.

128. Komisjonile esitatud materjalidest nahtub, et kaebajal ei olnud menetluse viltel teada, millised
on KaMS § 10 Ig 1 p 2 alusel keeldumise pdhjused ning tal ei olnud vdimalik nende kohta oma
seisukohta ja vastuvaiteid esitada. Komisjon ndustub kaebajaga, et ndue esitada ndusolek
varasemate kaubamarkide omanikult enne, kui on selgunud 16plik otsus absoluutsete Giguskaitset
vdlistavate asjaolude osas ja seega ka ndutava loa ulatus, on ebaproportsionaalne ja lilemaara
koormav ning seega ei vasta heale haldustavale. Ei saa pidada Gigeks, et Patendiamet ndudis
menetluse kaigus loa esitamist osade taotletud teenuste registreerimiseks (drijuhtimine;
kontoriteenused; drialased konsultatsioonid, driinfo, turu-uuringud, kbigi eelnimetatud teenuste
alased informatsiooni- ja ndéuandeteenused). Samas kinnitas Patendiamet, et juhul, kui
keeldumine KaMS § 9 Ig 1 p 2 ja p 3 alusel dra langeb, on luba vaja kdigi teenuste ulatuses. Sellega
paneb haldusorgan taotleja olukorda, kus ta peab pidama varasemate oOiguste omanikuga
ndusoleku saamise Ule labiradkimisi olukorras, kus kumbki osapool ei tea, millistele teenuste
ulatuses ndusolek vajalik on.

27



TOAK

129. Komisjon ei pea voimalikuks asuda kolmanda isiku rolli hindamaks kas v3i mis ulatuses voiks
Soome ettevote Alko Inc, leida, et tema kaubamargidigusi on kaubamargiga CityAlko
registreerimisega rikutud. Selleks ndaeb kaubamargiseadus ette kaubamargiomaniku oigused
vajadusel oma kaubamarki kaitsta.

Tulenevalt eeltoodust, v&ttes aluseks TOAS § 61, KaMS §91g 1 p-d2ja3,§101lg1p2ja§10lg2
ning § 41 1g 1 ja 3, komisjon

otsustas:

1) kaebuse rahuldada, tiihistada tdielikult Patendiameti otsus nr 7/M200900832 kaubamirgi
CityAlko klassis 35 Osaiihing Aldar Eesti nimele registreerimisest keeldumise kohta ning
kohustada Patendiametit jatkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;

2) tagastada kaebajale tasutud riigilGiv.

Kaebaja voib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu
jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse labi hagita
menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest. Kui kaebust ei
ole esitatud, joustub komisjoni otsus kolme kuu moéoddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub
taitmisele.

Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei vota hagi menetlusse, jatab kaebuse labi vaatamata voi [Gpetab
menetluse otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse jdustumise hetkest, kui
kohtumaarusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Hallika R. Laaneots M. Tahepdld
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