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TOOSTUSOMANDI
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OTSUS nr 1622-0
Tallinnas 30. juunil 2016. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tahepdld (eesistuja), Tanel Kalmet ja Kerli Tillberg,
vaatas kirjalikus menetluses labi OU Rally Estonia (Veerenni 56a, 11313 Tallinn) kaebuse Patendiameti
15.06.2015 otsuse peale, millega keelduti kaubamaérgi ,RALLY ESTONIA” (taotlus nr M201000839)
registreerimisest klassides 25 ja 41.

Asjaolud ja menetluse kaik

18.08.2015 esitas OU Rally Estonia (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Almar Sehver) téstusomandi
apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon voi TOAK) kaebuse Patendiameti 15.06.2015 otsuse nr
7/M201000839 peale, millega keelduti kaubamaérgi ,,RALLY ESTONIA“ registreerimisest klassides 25 ja 41
jargmiste kaupade ja teenuste osas:

- klass 25: réivad, jalatsid, peakatted

- klass 41: haridus; viljadpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja
puhketeave, teave spordiiirituste kohta; spordivdistluste korraldamine; mootorispordi (rituste- ja
voistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon

Kaebus véeti menetlusse 25.08.2015 nr 1622 all ja eelmenetlejaks maarati Margus Tahepdld.

1) OU Rally Estonia (edaspidi kaebaja) leiab, et Patendiameti kaubamargi RALLY ESTONIA registreerimisest
keeldumine klassides 25 ja 41 on p&hjendamata ja vastuolus kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) normidega
ning Euroopa Kohtu seatud kriteeriumitega diguskaitset valistavate asjaolude hindamiseks. Kaebaja leiab, et
Patendiameti otsusega on rikutud tema Gigusi ja seadusega kaitstud huvisid

Kaebaja esitas 05.08.2010 Patendiametile taotluse kaubamargi RALLY ESTONIA registreerimiseks klassides 25
jadl.

Patendiamet keeldus 15.06.2015 kaubamarki registreerimast kdikide taotletud kaupade ja teenuste suhtes
kirjeldavuse (KaMS § 9 Ig 1 p 3) ja eristusvdime puudumise (KaMS § 9 Ig 1 p 1) alusel ning leidis, et kaubamark
ei ole omandanud eristusvéimet kasutamise tulemusena (KaMS § 9 lg 2). Kaubamaérgi kirjeldavuse
tdendamiseks esitas Patendiamet kaebajale 14.06.2012 materjalid, millele on tuginetud vaidlustatud
Patendiameti otsuse punktides 3.1 ja 3.2.

Kaebaja on esitanud menetluse kdigus 22.02.2012, 14.06.2012, 02.05.2013 ja 14.05.2013, 17.09.2014 ning
14.01.2015 esitanud Patendiametile vastuvaited mdlema Giguskaitset valistava asjaolu kohaldamise kohta
ning materjale kaubamargi omandatud eristusvéime tdendamiseks.

Kaebaja selgitab, et kaubamargi Oiguskaitset valistavate asjaolude kontroll peab puudutama iga kaupa ja
teenust ning keeldumine peab olema pdhjendatud iga kauba ja teenuse osas, lldine pdhjendus on lubatav
vaid homogeensete kauba- vdi teenuseriihmade puhul®. Sama pdhimdte tuleneb ka KaMS § 39 |8ikest 3.
Patendiameti otsusest ei selgu, milline on keeldumise alus ja pdhjendus konkreetsete kaupade (klass 25) ja
teenuste (klass 41) puhul.

! EKo 18.03.2010, C-282/09 P, p 38; EKo 15.02.2007, C-239/05
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Klassi 25 kaupade puhul piirdub Patendiamet korduvate vdidetega, et kaubad on seotud Eestis toimuva ralliga,
kuid keeldumise konkreetne alus jaddb nimetamata ja selle esinemine pdhjendamata. Patendiameti otsusest ei
selgu, milliseid KaMS § 9 Ig 1 p 3 nimetatud kaupade omadusi kaubamark Patendiameti hinnangul naitab.
Kaebaja leiab, et sellega Patendiamet on rikkunud tema pdhidigust heale haldusele. PS §-st 14 tuleneb igalihe
digus heale haldusele?. Patendiameti otsus on haldusakt. Haldusakt peab olema selge ja iiheselt mdistetav
ning pohjendatud. Selle eesmargiks on tagada akti kontrollitavus. Sellises olukorras on nii kaebajal kui TOAKil
vOimatu mdista, milline on Patendiameti tegelik motivatsioon ning seega ei ole otsus klassi 25 osas selge,
Uheselt moistetav ja kontrollitav.

Samuti puudub pdhjendus, miks kaubamargil RALLY ESTONIA puudub eristusvdime. Otsuse punktis 2 selgitab
Patendiamet spordilritustega kaasnevaid asjaolusid, kuid mismoodi on see seotud konkreetse kaubamargi
eristusvéimega klassi 25 kaupade tahistamisel, selle kohta pdhjendus puudub.

Kaebaja ei vaidlusta Patendiameti seisukohta, et spordilritustega kaasnevad meelelahutusprogrammid ja
fannitoodete, sh fannirdivaste ja — peakatete muik. Fannijalatsite miilik ei ole tavaparane ja Patendiamet ei
ole vastupidist téendanud. Kill vdidakse Gritustel miiia ka muid rdivaid, peakatteid ja jalatseid (mitte-
fannitooteid). Need asjaolud ei ole aga asjakohased kaubamargi RALLY ESTONIA eristusvGime hindamisel.
Konkreetse Urituse fannitoodete ostmisel teadvustab tarbija selgesti, millise lritusega seotud toote ta ostab,
konkreetse Urituse ja toote seos ongi fannitoote ostmise mdte ja sisu. Kaubamargi eristusvdime hindamisel on
oluline eristada, kas toodet seostatakse tdnu kaubamaérgile konkreetse Uritusega (eristusvdimeline
kaubamark) voi tegemist sellise tdhisega, mida asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutatakse
kaubanduses kdnealuste kaupade voi teenuste tahistamiseks v6i on vahemalt olemas konkreetsed asjaolud,
mis viitavad sellele, et neid vdib selliselt kasutada (eristusv8imetu kaubamirk)®. Kaubamark RALLY ESTONIA ei
ole Uldises kasutuses roivaste, jalatsite, peakatete voi nende omaduste tahistamisel ega reklaamimisel ning
tarbijad ei ole harjunud seda nendel kaupadel sellisena ndgema. Kaebajale ei ole teada, ja Patendiamet ei ole
vdlja toonud mingeid asjaolusid, mis viitaksid sellele, et kaubamarki RALLY ESTONIA vd&iks asjaomase
avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutada kaubanduses rdivaste, jalatsite voi peakatete tahistamiseks. Vdide,
et tarbija ei taju tahist RALLY ESTONIA kui taotlejale kuuluvat kaubamarki vaid kui Eestis toimuva ralli jaoks
valmistatud rdivale jne viitavat sdonade kombinatsiooni (otsuse p 3.1) on oletuslik ja téendamata. Ei ole
eluliselt usutav, et Eesti tarbija midagi sellist eeldaks, sest praktikas rdivatoostus ja roivakaubandus ei paku
eraldi ja spetsiaalselt , Eestis toimuvate rallide jaoks” valmistatud roivaid, peakatteid, jalatseid.

Klassi 41 teenuste puhul on Patendiamet seisukohal, et tegemist on teenuste liiki, geograafilist paritolu ja
otstarvet naitava tahisega. Patendiameti otsuses puudub p&hjendus, kuidas naditab kaubamark RALLY ESTONIA
taotletud teenuste otstarvet.

Patendiameti on otsuses analiilsinud sGnade RALLY ja ESTONIA tdhendust (otsuse p 1) ning jareldab, et ka
tervikuna osutub sdnade kombinatsioon (iksnes kirjeldavaks tahiseks, mis annab otseselt teavet
sporditeenuse liigi ja teenuse osutamise koha kohta (otsuse p 3.3). Samuti vdidab Patendiamet, et s6nad on
tavapadrased loetelus toodud kaupade ja teenuste tahistamisel, kuid Patendiameti esitatud tdendid seda ei
ndita. Lisas 3 toodud tdoenditest vaid tiks, IRONBUTT RALLY ESTONIA, sisaldab sdnakombinatsiooni tervikuna,
tlejadnud kolm tdendit sisaldavad sénu eraldi vdi eestikeelsetena. Uhestainsast tdendist, milles ilmselt
kasutatakse sdnakombinatsiooni RALLY ESTONIA kaubamargi funktsioonis, ei ole vdimalik teha jareldust, et
tegemist on sdnakombinatsiooni tavaparase (harjumusparase, tavalise) kasutusega.

Kaubamarki tuleb registreeritavuse hindamisel kasitleda kui tervikut. Kohtupraktika kohaselt on kirjeldavad
margid on need, mida voib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavaparaselt kasutada kauba vdi teenuse
tahistamiseks otseselt v8i tiht selle olulist omadust mainides®. Patendiamet on jatnud tihelepanuta, et antud
juhul on tegemist ingliskeelse sdnakombinatsiooniga, mille grammatiline tlesehitus on ebatavaline ja ei vasta
inglise keele reeglitele. Eestis kasutatakse kaupade ja teenuste kirjeldamisel ldjuhul eesti keelt ja tarbija
tajub kirjeldavana eelkdige eestikeelseid sonumeid. TOAK on leidnud: , Et sGna kasutatakse mdningal maaral
inglise keeles, ei tdhenda, et see on tavaparane Eesti tarbijate seas. Selleks, et vdita teises keeleruumis
kasutatava sOna tavaparasust Eesti tarbijate hulgas, peaks sdna olema siiski pikemaajaliselt kasutuses ja laialt

2RKPJKo 17.02.2003. a, nr 3-4-1-1-03, p 16
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levinud ning kergesti leitav, mida ei saa jareldada mdne veebilehe alusel.” Ei ole tdenioline, et
sOnakombinatsioon RALLY ESTONIA on Eesti tarbija seisukohalt selline, et seda vdiks tavaparaselt kasutada
taotletavate kl 41 teenuste kirjeldamiseks. Seda naitab ka asjaolu, et ehkki rallisid on Eestis korraldatud
aastakiimneid ja korraldatakse ka kaesoleval ajal palju, et ole Patendiamet suutnud esile tuua asjaolusid, mis
naitaksid, et sdnakombinatsiooni RALLY ESTONIA oleks kirjeldavas rollis kasutatud. Oma ebatavalise
Ulesehituse tottu ei ole RALLY ESTONIA (tdlkes ralli Eesti) ka sobilik kirjeldamiseks ning jadb oma tahenduselt
piisavalt abstraktseks, et vajada tajumisel tarbijapoolset mottepingutust.

Kaubamargi registreerimiseks piisab vahemalt minimaalse eristusvdime olemasolust ja asjaolu, et kaubamark
kannab endas mingit objektiivset sdnumit, ei tihenda, et selle tdttu puudub kaubamirgil eristusvdime®.
Kaubamark on eristusvdimeline, kui ta nduab tdlgendamisel kasvdi minimaalset joupingutust voi kaivitab
asjaomases avalikkuses tunnetusliku protsessi’. Kaubamark RALLY ESTONIA ei ole Eesti tarbija jaoks tavaline ja
lihtsalt mdistetav, vaid temas on olemas eripara, mis nduab tarbijalt tdlgendamist ja tunnetamist.

Eeltoodust tulenevalt on kaebaja seisukohal, et Patendiameti otsus on pdhjendamata ja kaubamark RALLY
ESTONIA ei koosne iksnes taotletud kaupade ja teenuste liiki, otstarvet ja geograafilist paritolu naitavatest
tahistest ning on eristusvéimeline.

Kaebaja on alternatiivselt tuginenud ka KaMS § 9 Ig 2, mille kohaselt ei kohaldata taotluse esitamise
kuupdevaks kasutamise tulemusena eristusvdime omandanud kaubamargi puhul § 9 16ike 1 punktides 2-4
satestatut. RALLY ESTONIA 2010 toimus 16.-18. juuli 2010, sellele eelnes reklaamikampaania ning ulatuslik
meediakajastus ning kaubamargi registreerimise taotlus esitati 05.08.2010.

Kaebaja esitas Patendiametile menetluse kestel jargmised eristusvéime omandamist téendavad materjalid:

e taotluse esitamise kuupdeval 05.08.2010 tehtud Google valjatriikk otsingusdnale ,rally Estonia“ annab
tunnistust, et taotluse esitamise hetkel seostus antud sdnaiihend selgelt taotleja poolt korraldatava
Uritusega (lisa 4);

e 2010. aasta ralli reklaammaterjalid (meediaplaan (lisa 5), raadioreklaami naited, telereklaami naited,
trikireklaami naited, valireklaami naited (lisa 6);

o veebikommunikatsioon toimus labi kodulehekiilje www.rallyestonia.ee ja www.rallyestonia.com
(valjavote lisa 7), kokku 380 000 unikaalset kilastajat (lisa 8);

e Raadio Sky Plus tootis eraldi sagedusel kogu ralli ajal kestva spetsiaalse raadioprogrammi, mis oli
eetris Louna-Eestis (lisa 9);

e 17.5. 21 artiklit ajalehtedelt Postimees ja Eesti Pdevaleht 12.12.2009 —21.07.2010 (lisa 10).

Arvestades ulatuslikku Uleriigilist reklaamikampaaniat erinevates kanalites ning Urituse mitmekdilgset ja
intensiivset kajastamist meediavdljaannete poolt, leiab kaebaja, et kaubamark RALLY ESTONIA oli taotluse
esitamise kuupdevaks kasutamise tulemusena omandanud eristusvGime. Seejuures naitavad kaebaja poolt
esitatud materjalid kaubamargi RALLY ESTONIA kasutamist nii logona, koos sponsori kaubamargiga Mad Croc
kui ka sonaliselt.

Patendiamet on oma otsuses ndustunud, et esitatud materjalid kinnitavad, et 2010. aasta rallit reklaamiti
laiaulatuslikult kasutades kdiki meediakanaleid ning tarbijate sihtriihm oli teadlik selle Grituse toimumisest.
Patendiamet ei ndustu siiski, et kaubamark on omandanud kasutamise kadigus eristusvéime, tuues sisuliselt
vélja kolm vastuargumenti: (1) materjalidest ei selgu, kas tarbija saab aru, et RALLY ESTONIA on taotlejale
kuuluv eristusvGimeline kaubamark ja tarbija tunneb selle jargi kaubad ja teenused &ra; (2) Uheski
reklaammaterjalis ei ole kasutatud sdnamarki, vaid kombineeritud kaubamarki ja sdnade kombinatsiooni
Mad-Croc RALLY ESTONIA, ei ole esitatud tarbijate kinnitust, et nad tajuvad RALLY ESTONIA kaubamargina; (3)
materjalid ei ndita kaubamargi eristusvdimet kdigi taotletavate kaupade ja teenuste suhtes, vaid kajastavad
Uksnes rallispordilritust.

Kaebaja ei ndustu seega Patendiameti argumendiga, et materjalidest ei selgu, kas tarbija saab aru, et RALLY
ESTONIA on taotlejale kuuluv eristusvdimeline kaubamark ja tarbija tunneb selle jargi kaubad ja teenused ara.
Patendiamet on seda seisukohta valjendanud kdigi taotleja esitatud materjalide kohta. Tegemist on

>TOAK 27.05.2015, 1530-0, Ik 15
6 TOAK 26.05.2014 otsus 1410-0, p 118
7 Euroopa Kohtu 21. jaanuari 2010 otsus kohtuasjas C 398/08 P Vorsprung durch Technik
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paljasdnalise vditega, Patendiamet ei ole esitanud sisulist pdhjendust selle kohta, miks tema arvates kaebaja
esitatud materjalid ei ndita, et tarbija tajub kaubamarki RALLY ESTONIA eristusvGimelise tadhisena.
Markimisvaarselt moonab Patendiamet samas, et esitatud materjalid kinnitavad, et 2010. aasta rallit
reklaamiti laiaulatuslikult kasutades koiki meediakanaleid ning tarbijate sihtriihm oli teadlik selle Grituse
toimumisest. Taotlejate vBimalused tGendada omandatud eristusvdimet erinevate materjalidega ei ole
piiratud. Kaebaja on esitanud omandatud eristusvéime kohta p&hjalikud materjalid. Patendiameti kohustus
on anda taotleja esitatud materjalide p&hjal hinnang, kas tdhis on omandanud eristusvéime, ja kui ei ole, siis
pohjendada, miks materjalid omandatud eristusvdimet ei téenda. Antud juhul Patendiamet aga lksnes esitab
vdite, et omandatud eristusvGime ei ole tdendatud. Patendiameti seisukohalt vdib esitada sellise viite
mistahes materjalide vastu, valja arvatud otsene tarbijakisitlus. Selline tdlgendus aga piiraks taotleja
vabadust téendada omandatud eristusvdimet kdigi voimalike materjalidega. Patendiamet on menetlenud
taotlust viis aastat, seejuures on Patendiamet Uhel korral jatnud taotlejale vastamata 14 kuu jooksul. On
selge, et Patendiameti aeglase menetluse tulemusena on méddunud nii palju aega, et kaebajal ei ole enam
tanasel paeval voimalik teha adekvaatse tulemusega tarbijakisitlust naitamaks, et kaubamark RALLY ESTONIA
oli juba viis aastat tagasi tarbijate silmis eristusvdime omandanud.

Kaebaja ei ndustu seega Patendiameti seisukohaga, et sOnaline tahis RALLY ESTONIA omandatud eristusvéime
ei nahtu esitatud materjalidest, kuna reaalselt kasutatud kaubamark on kujundatud ja RALLY ESTONIA on
kasutatud kombinatsioonis Mad-Croc Rally Estonia. Tarbija tajub ka stiliseeritud kaubamargis selle sdnalist osa
ning kaubamargi logo kujul kasutamise kaudu omandab eristusvéime ka selle kaubamargi domineeriv sGnaline
osa. Samuti tulenevalt valdavast praktikast, et spordilritusi sponsoreerivad erinevad ettevotted (kes tihtipeale
ka vahetuvad) ja sponsorite kaubamarke kasutatakse Urituse kommunikatsioonis ning tihtipeale ka Urituse
nime osana ning seetdttu on tarbija harjunud eristama Urituse nimes sponsori kaubamarki ja Urituse nime.
Sellise turundusideoloogiaga on korraldatud enamikke Eesti suuremaid spordivoistlusi, nditeks SEB Tartu
Rattamaraton, BIGBANK Kergejoustiku Kuldliiga jne, mille puhul pole Patendiameti tekkinud kahtlusi selles, et
lugeda kaubaméark (TARTU RATTAMARATON, reg nr 46337; KERGEJOUSTIKU KULDLIGA, reg nr 45547)
registreeritavaks omandatud eristusvéime alusel vaatamata sellele, et lrituse nimetust on alati kasutatud
koos peasponsori kaubamaérgiga. Vaatamata sponsori (Mad-Croc energiajoogi kaubamark aastal 2010)
kaubamargi kasutusele koos RALLY ESTONIA (rituse nimega on esitatud Google valjatrikist ja ka muudest
esitatud materjalidest ndhtuv juba markimisvadrne RALLY ESTONIA iseseisev kasutus (,Martin vditis
Ulekaalukalt Rally Estonia“, ,,Urmo Aava: IRC sarjaga liitumiseks vajab Rally Estonia riigi tuge” jne). Kaebaja
esitas Patendiametile 14.01.2015 tdiendava materjalina ka Google véljatriiki (otsinguperiood 02.08.2009 kuni
02.08.2010), milles on ara margitud RALLY ESTONIA sdnalise elemendi iseseisev kasutus. On ka Uldiselt
teadaolev asjaolu, et lldjuhul on kaubamargid majandus- ja aritegevuses kasutusel kujundatud kujul ning
vaatamata sellele seostab tarbija esimeses jarjekorras brandi eristusvdime just selle sdnalise osa kaudu, mis
on peamine kommunikatsioonivahend. Seetdttu ei oma ka omandatud eristusvéime hindamisel sisuliselt
tahtsust see, et kaebaja ise ei kasuta marki ilma kujunduseta. Kaebajale leiab ka, et Patendiametil puudub
seaduslik alus nduda kaebajalt tdendit, mis kujutaks endast tarbijate kinnitust, et nad tajuvad RALLY ESTONIA
kaubamargina. Tegemist on ka arusaamatu ndudega, sest ei ole realistlik esitada eraldi kinnitused koigilt
tarbijatelt.

Kaebaja seisukohta kinnitab ka Euroopa Kohtu praktika, mille kohaselt tekib kaubamargi tuntus ka juhul, kui
marki on kasutatud teise mérgi koostisosana®. Viidatud otsuse resolutsioonis on éeldud: ,Kaubamark saab
omandada eristusvdime ndukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamirke
kasitlevate liikmesriikide oigusaktide Uhtlustamise kohta artikli 3 10ike 3 tdhenduses selle kasutamise
tagajarjel teise registreeritud kaubamargi koostisosana vGi sellega kombinatsioonis.” Otsuse pdhjenduse
kohaselt:

26 Mis puudutab kasutamise tagajérjel omandatud eristusvéimet, siis peab olukord, kus asjaomane
avalikkus seostab kaupu voi teenuseid (ihe ettevotjaga, tekkima tdnu kaubamdrgi kasutamisele
kaubamdrgina (eespool viidatud kohtuotsus Philips, punkt 64).

27 See viimane tingimus, mida pdohikohtuasjas vaidlustatakse, ei tédhenda ilmtingimata seda, et
kaubamdrki, mille registreerimist taotletakse, kasutataks iseseisvalt.

8 EKo 7.07.2005, C-353/03 (Nestle vs Mars)
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28 Direktiivi artikli 3 16ige 3 ei sisalda selles suhtes mingit piirangut, kuna see rddgib vaid kaubamdrgi
,kasutamisest”.

29 Viljendit ,kaubamdrgi kasutamine kaubamdrgina” tuleb mdista ainult sellisele kaubamdrgi
kasutamise eesmdrgile viitavana, et asjaomane avalikkus seostab kaupu voi teenuseid kaubamdrgi
pohjal lihe ettevitjaga.

30 Selline seostamine ning seega ka eristusvoime omandamine saab tekkida nii kaubamdirgi kasutamise
tagajdrjel teise registreeritud kaubamdrgi osa koostisosana kui ka juhul, kui kaubamdrki kasutatakse
eristuva kaubamdrgina kombinatsioonis registreeritud kaubamdrgiga. Selle kasutamise tagajdrjel piisab
neil kahel juhul sellest, kui asjaomane avalikkus tajub, et taotletud kaubamdrgiga tdhistatud toode voi
teenus on pdrit kindlast ettevottest.

Vorreldes antud juhtumiga tuleb tddeda, et Euroopa Kohtu poolt seatud sisulised kriteeriumid on taidetud:

- RALLY ESTONIA on kasutusel kaubamargina — tegemist on materjalides domineeriva elemendiga ehk
antud tahistust on kasutatud taotluse esitamise ajal kaubamargi funktsioonis.

- Kohus on 6elnud, et kasutus ei pea olema iseseisev — siit ka vastuargument Patendiameti kasitlusele,
et mark peab olema kasutusel sGnamargina.

- Kui lahutada kombineeritud mark osadeks (s6na ja kujundus), siis ilmneb aga, et RALLY ESTONIA sGna
on kasutatud kombineeritud margi osana ning see vdimaldab samuti osa suhtes eristusvdime
omandamist. Siinjuures on oluline, et antud vaidluses oli kiisimus selles, et kas margist kui tervikust
eraldatud iseseisev sdonaline osa saab omandada eristusvéime. Kohus vastas antud juhul jaatavalt —
kombineeritud (nGrgalt stiliseeritud) margi koosseisus leiduva ainsa sGnalise osa eristusvdime osas on
see koik ilmselge. Samuti on sponsori nimi tulenevalt laialt levinud praktikast spordilrituste nimede
kajastamisel selgelt tajutav kui Urituse sponsorlusele viitav lisand, mida tarbijad on harjunud Urituse
nimest (antud juhul RALLY ESTONIA) eristama.

Seetdttu leiab kaebaja, et ei vaja eraldi tdendamist RALLY ESTONIA iseseisev ega sGnamargina kasutamine,
kuna sGnalise tahise RALLY ESTONIA omandatud eristusvdime on ilmselgelt tuletatav juba esitatud materjalide
alusel.

Seoses Patendiameti argumendiga, et omandatud eristusvGime materjalid ei puuduta koiki keeldumise
esemeks olevaid kaupu ja teenuseid, margib kaebaja asjaolule, et Patendiameti keeldumisotsus p&hineb
seisukohal, et RALLY ESTONIA seostub spordiiritust kirjeldava tahisega. Seega on Patendiamet laiendanud
keeldumisalust muudele kaupadele ja teenustele, mida ta peab soetuks spordilritustega. Kaebaja on
seisukohal, et kui taoline seos on piisav keeldumise aluseks, siis see peab olema rakendatav ka vastupidiselt
kaubamargi omandatud eristusvdime osas. Seega ei ole pdhjendatud Patendiameti seisukoht, et kaebaja
tdendamis- ja pohjendamiskohustus omandatud eristusvéime osas on ulatuslikum, kui Patendiameti kohustus
pohjendada ja tdendada diguskaitset valistavate asjaolude esinemist.

Patendiameti pdhjendus on ka vastuolus Patendiameti enda selgitusega selle kohta, kuidas kasitletakse
eristusvéime olemasolu (ritusega nn seotud kaupade-teenuste puhul ja kuidas nende kaupade osas
tdendatakse omandatud eristusvdimet, sh klassis 25. 10.12.2014 toimunud Eesti Patendivolinike Seltsi ja EPA
Umarlaua protokollis (valjavote lisa 11) selgitab Patendiamet:

1) Eristusvéime olemasolu (iritusega nn seotud kaupade-teenuste puhul:

Péhiklass trituste puhul on 41 (spordi- ja kultuuriiiritused, meelelahutus). Tihti soovitakse sellist mdrki
registreerida ka klassides 25, 28, 29, 30, 32. Patendiamet on seisukohal, et I(irituste osas
eristusvéimetu nimetus (nt Tallinna Maraton) on eristusvéimetu ka klassis 25, sest on tavapdrane
turundusvote, et roivastele triikitakse lrituste logo voi nimi. Samas leiame, et teistes klassides (kI 28-
32) on selline tdhis vihemalt spordilirituste puhul eristusvéimeline. Kuigi lritustel pakutakse tihti nt
toidukaupu ja jooke, siis ei ole téendeid selle kohta, et neid kaupu téhistataks tavapdraselt (rituse
nimega, enamasti jagatakse pigem sponsorite tooteid.

2) Omandatud eristusvéime téendamine nn seotud kaupade osas (kl 25):

Juhul, kui on téendatud omandatud eristusvéime (rituse enda osas, loeme selle téendatuks ka kl 25
kaupade osas (erand omandatud eristusvéime téendamisel). Seda seetdttu, et nende kaupade osas
keeldumine tuleneb otseselt liritusest endast. Tdhis ei kirjelda réivaid, vaid keeldume just ja ainult selle
tottu, et drituste nime/logo réivastele panemine on tavapdrane turundusvéte. Seetdttu on loogiline
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jéreldada, et kui (irituse nimetus on tarbija jaoks muutunud eristusvéimeliseks, ta seostab (iritust (ihe
konkreetse korraldajaga, siis seostab ta selle sama korraldajaga ka irituse nime rdivaste peal (kuna
tarbija on harjunud négema irituste nimesid réivastel).“

Haldusorgan ei tohi oma tegevuses kaituda vastuoluliselt, andes taotlejatele selgitusi oma praktika kohta ning
seejdrel péhjendades oma keeldumise otsust vastupidiselt.

Eeltoodust tulenevalt leiab kaebaja, et kaubamark oli taotluse esitamise kuupaevaks omandanud eristusvéime
kasutamise tulemusena.

Lahtudes Ulaltoodust ja juhindudes KaMS § 9 1g 1 p 2 ja 3 jalg 2 ning § 41 Ig 1 ja 3 palub kaebaja tihistada
Patendiameti otsus kaubamargi RALLY ESTONIA (taotluse nr M201000839) registreerimisest keeldumise kohta
KaMS §9Ilglp2jap3jalg2ning§41lg1lja3alusel ning kohustada Patendiametit jatkama menetlust.

Kaebusele on lisatud M201000839 RALLY ESTONIA registreerimisest keeldumise otsus 15. juuni 2015; Volikiri
OU Rally Estonia; Patendiameti esitatud tavaparasuse tdendid (Patendiameti 10.03.2014 lisad 1-15); Péring
rally Estonia taotluse esitamise kuupdevast; Meediaplaan_2010; Raadioreklaami naited, telereklaami naited,
triikireklaami naited, valireklaami nédited; Valjavdte kodulehelt rallyestonia_ee; Ulevaade RALLY_ESTONIA
2010; Sky Plus ralliraadio; artiklid Postimees Eesti Pdevaleht 12.12.2009 _ 21.07.2010;. EPS ja EPA iimarlaud
protokolli valjavote 10 12 2014

2) 20.11.2015 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele
vastu ja leiab, et kaubamargi ,RALLY ESTONIA” registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja
pohjendatud.

Patendiamet on kaubamargi registreerimisest keeldunud alljargnevatel pohjustel.

KaMsS § 9 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa Giguskaitset kaubamdrk, mis koosneb liksnes kaupade voi teenuste liiki,
kvaliteeti, hulka, otstarvet, vddrtust, geogradfilist pdritolu, kaupade tootmise vii teenuste osutamise aega voi
kaupade voi teenuste teisi omadusi nditavatest voi muul viisil kaupa voi teenust kirjeldavatest tdhistest voi
andmetest voi eelnimetatud téhistest voi andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa registreerida kaubamarke, mis koosnevad (iksnes tahistest, mida on vdimalik
kasutada nende kaupade voi teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes margi registreerimist soovitakse. Antud
satte eesmargiks olev avalik huvi nduab, et kdik tdhised, mida on vGimalik aritegevuses kasutada nende
kaupade vGi teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes margi registreerimist soovitakse, peavad jadma vabalt
kasutatavaks koigile ettevotjatele selleks, et neil oleks véimalik neid tdhiseid kasutada oma kaupade voi
teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Seetdttu ei ole margid, mis koosnevad (iksnes
kirjeldavatest tahistest, kaubamargina registreerimiseks sobivad.

Antud satte kohaldamiseks ei ole vaja, et konkreetne tahis oleks kaubamargi registreerimise taotluse
esitamise hetkel tegelikult kasutusel taotluses nimetatud kaupu vOi teenuseid vO6i nende omadusi
kirjeldavana. Piisab sellest, nagu satte sGnastus ise viitab, et sellised margid ja tahised vdivad olla kasutusel
sellistel eesmarkidel. Margi registreerimisest tuleb seetéttu antud satte alusel keelduda, kui vahemalt (ks
voimalikest tdhendustest naitab asjakohase kauba vdi teenuse omadust. Eeltoodud seisukohti on Euroopa
Kohus esitanud mitmetes otsustes, néiteks C-191/01P, C-363/99.

Tahis RALLY ESTONIA koosneb ingliskeelsetest sdnadest ,RALLY” ja ,,ESTONIA“, mis on kirjutatud labivalt
suurte tahtedega. ,Rally” tdhendab eesti keeles ralli, mis on autode, mootorrataste vm mitmepaevasdit ning
»Estonia” on Eesti. Mdlemad s6nad on keskmise Eesti tarbija jaoks arusaadavad ja on tavaparased loetelus
toodud kaupade ja teenuste tahistamisel, ndidates, et rdivad ja spordi-, kultuuri- ning haridusalased teenused
on seotud Eestis toimuva ralliga.

Taotleja registreerimiseks esitatud stiliseerimata tahis RALLY ESTONIA osutub klassi 41 teenuste ‘spordialane
tegevus, sh teave spordilirituste kohta; spordivoistluste korraldamine; mootorispordi (irituste- ja voistluste
korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon’ osas Uksnes teenuste liiki ja geograafilist
paritolu naitavaks tdhiseks, mis informeerib tarbijat sellest, et tegemist on Eestis toimuvate spordilrituste
korraldamiste ja labiviimisega ning vastavate info- ja konsultatsiooniteenustega. Sellised kirjeldavad tahised
peavad jddma koigile ettevotjatele vabaks kasutamiseks ning selliseid tdhiseid ei saa registreerida
kaubamargina (ihe ettevdtja nimele. Seetéttu on Patendiamet seisukohal, et tdhis RALLY ESTONIA on
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tervikuna taotluses margitud teenuste liiki, geograafilist paritolu naitav tahis ning ei ole KaMS § 9 1g 1 p 3
kohaselt kaubamargina registreeritav.

Arvestades avalikku huvi, peab iga ettevotja saama vabalt kasutada tahiseid, mis kirjeldavad nende kaupade ja
teenuste mistahes omadusi. Eeltoodust ldhtuvalt leiab Patendiamet, et kdeoleval juhul on kaubamargina
registreerimiseks esitatud tdhis, mis peab olema vabaks kasutamiseks koigile ettevotjatele, kes soovivad
naidata, et nende kaup ja teenused on seotud Eestis toimuvate spordiliritustega (ralliga).

KaMS § 9 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa Oiguskaitset téhis, millel puudub eristusvbime, kaasa arvatud (ksik
stiliseerimata tdht, iiksik stiliseerimata arv vai liksik vdrv.

Euroopa Kohus on kohtuasja C-136/02 P otsuse punktis 29 6elnud: ,Selleks, et kaubamark omaks
eristusvdimet maaruse nr 40/94 [kehtiv maarus nr 207/2009] artikli 7 1dige 1 punkti b tdhenduses, peab ta
suutma maadratleda kaupu voi teenuseid, mille registreerimist taotletakse, kui mingilt kindlalt ettevotjalt
parinevat ja seega eristama neid teiste ettevdtjate kaupadest ja teenustest /.../“.

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas C-37/03 P: /.../ maaruse nr 40/94 [kehtiv md&rus nr 207/2009]
artikli 7 16ike 1 punkti b aluseks olev (ldise huvi mdiste on endastmdistetavalt vastavuses kaubamargi
peatlilesandega, milleks on tagada Idpptarbijale voi -kasutajale kaubamargiga tahistatud kaupade voi teenuste
teatud paritolu, mis lubaks ilma vdimaliku segiajamiseta eristada kaupu voi teenuseid nendest, millel on teine
paritolu /.../“ (p 60).

Eristusvdime hindamisel KaMS § 9 Ig 1 p 2 mottes tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille
tahistamiseks kaubamargi registreerimist taotletakse, ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tahise
tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba vdéi teenuse keskmine tarbija, kes on
piisavalt informeeritud ja mdistlikult tdhelepanelik ning arukas (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-363/99, p
34).

Patendiameti hinnangul ei ole tahis RALLY ESTONIA eristusvdimeline taotluses toodud klassi 25 kaupade
(réivad; jalatsid; peakatted) ja klassi 41 teenuste (haridus; véljabpe; meelelahutus; kultuurialane tegevus, sh
meelelahutus- ja puhketeave, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon) osas. Hinnates tahise
tajumist kauba ja teenuse keskmise tarbija poolt ilmneb, et tdnapdeval ei piirdu spordiirituse korraldamine
Uksnes vdistluse labiviimisega, spordivdistlustest on saanud mitmekilgne kultuuridritus. Enim levinud
meelelahutuseks on vdistluste pidulikud avamised ja I6petamised (tseremooniad), tantsutlidrukute
esinemised voistluspausidel, aga ka maskotid ja pdevajuhid, loteriid ja vGistlused publikule, erinevad esinejad
(lauljad, tantsijad jne.). Samuti viiakse labi koolitusi ning mutakse rallispordiks vajalikke riideid, jalatseid,
peakatteid ning spetsiaalselt selleks Urituseks valmistatud meeneid, sh T-sarke, nokamitse, ratikuid jne. Tahis
RALLY ESTONIA koosneb ingliskeelsetest sdnadest ,RALLY“ ja ,,ESTONIA“, mis kokku naitab, et loetelus toodud
kaubad ja teenused on seotud Eestis toimuva ralliga. Patendiamet on seisukohal, et tahis RALLY ESTONIA ei
ole tarbija jaoks eristusvéimeline taotluses toodud kaupade ja teenuste osas, sest sellel puuduvad tunnused,
mille pdhjal tarbija suudaks Uhe ettevotja kaupu ja teenuseid eristada teise ettevotja samaliigilisest kaubast ja
teenustest. Seetdttu ei ole tahis KaMS § 9 Ig 1 p 2 tulenevalt kaubamargina registreeritav.

Kaebaja osutas oma vastuskirjades kaubamargi RALLY ESTONIA tuntusele ning leidis, et kaubamark on
registreeritav KaMS § 9 Ig 2 alusel kui kasutamise tulemusena eristusvdime omandanud kaubamark. Selle
tdendamiseks esitas taotleja kirjavahetuse kaigus lisamaterjali, milleks on valjavotted Google
otsinguportaalist, valjatrikid taotleja kodulehelt, ettevétte Urituse eelne meediaplaan, erinevad video-, audio-
ja trikireklaamide klipid, ajakirjanduses ilmunud vdistlust kajastavad artiklid ning Uks valjavGte foorumist
auto24. Patendiamet taotlejaga ei ndustunud ning leidis, et taotleja poolt esitatud téendid ei ole piisavad
téendamaks tahise kasutamise kadigus omandatud eristusvGimet.

KaMsS § 9 IGike 2 kohaselt taotluse esitamise kuupdevaks kasutamise tulemusena eristusvéime omandanud
kaubamdrgi ja tldtuntud kaubamdrgi puhul ei kohaldata paragrahvi I6ike 1 punktides 2-4 sdtestatut.

Kaubamark omandab kasutamise tulemusena eristusvdime, kui tahis véimaldab eristada kaupa vGi teenust,
mille osas registreerimist taotletakse, kui Ghelt konkreetselt ettevottelt parinevat ning seega eristada antud
toodet vOi teenust teiste ettevOtete omadest. Selleks, et kindlaks maarata, kas kaubamark on kasutamise
kdigus omandanud eristusvéime, peab padev asutus igakiilgselt hindama tdendeid selle kohta, et mark on
voimeline osutama, et kdnealune toode voi teenus parineb teatud ettevottest ning mille alusel voib eristada
Uhe ettevotja kaupu voi teenuseid teiste ettevdtjate omadest. Kui padev asutus leiab, et markimisvaarne osa
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asjaomastest isikutest eristab kaupu voi teenuseid tdnu kaubamargile kui Uhelt ettevéttelt parinevaid, tuleb
pidada néuded margi registreerimiseks tdidetuks. Registreerimiseks esitatud tdhise eristusvéime hindamisel
vOib arvesse votta ka jargmisi asjaolusid: margiga tahistatavate kaupade voi teenuste turuosa; kui intensiivne,
geograafiliselt laialdane ja pikaajaline on olnud margi kasutus; ettevGtte poolt kaubamargi arendamisele
tehtud kulutused; asjaomaste isikute osakaal, kes tdhise alusel eristavad kaupu voi teenuseid (helt
konkreetselt ettevGtjalt parinevatena; kaubandus- ja toostuskoja vGi teiste kaubandus- ja kutseliitude
arvamusavaldused. Siiski ei voi kasutamise kdigus omandatud eristusvdimet téendavad asjaolud pohineda
Uldisel voi abstraktsel teabel, nagu naiteks teatavad protsentuaalsed naitajad (EK otsus liidetud kohtuasjadest
C-108/97 ja C-109/97).

Tulenevalt KaMS § 9 lIg-st 2 ja eelmainitud seisukohast juhindus Patendiamet materjalide hindamisel
jargnevast. Tdendusmaterjale hinnati taotluse esitamise kuupdeva seisuga, s.0 05.08.2010 seisuga;
tdendamist vajas tahis, mis on registreerimiseks esitatud, st tahis taotluses esitatud kujul ehk RALLY ESTONIA,;
tdendamist vajas tdahise omandatud eristusvGime kaupade ja teenuste osas, mille registreerimist taotleti;
asjaomasteks isikuteks eelnimetatud kaupade/teenuste puhul on kogu avalikkus, mis koosneb keskmistest
Eesti tarbijatest.

Taotleja esitatud otsingumootori Google valjavotted tahise RALLY ESTONIA kohta naitavad vasteid otsingule,
mis sisaldab tahist Rally Estonia. Taotleja vdidab, et Google viljatrikk otsingusdnale ,rally Estonia“ annab
tunnistust, et taotluse esitamise hetkel seostus antud sénaiihend selgelt taotleja poolt korraldatava Uritusega.
Google valjatriikk on tehtud 5.08.2010 seisuga ning kuigi valjavottest nahtub seos taotleja poolt korraldatava
Uritusega (toimus 16.-18. juuli 2010), on valdavalt valjavottes antud Uritusega seonduvalt ndha sGnade
kombinatsiooni Mad-Croc Rally Estonia. Viljavotte kohaselt seostub s6nade ihend Rally Estonia ka muude
Uritustega, nt lronbutt Rally Estonia 2008, FIM Rally 2005 Estonia, Ironbutt Rally Estonia 2009.

Taotleja kodulehe valjatrikis on labivalt loetav termin Mad-Croc RALLY ESTONIA. Materjal nditab, et taotleja
kill kajastab aktuaalselt oma kodulehel ralli kulgu, kuid materjali selle kohta, et tarbija on teadlik, et tahis
RALLY ESTONIA on taotlejale kuuluv eristusvGimeline kaubamark, taotleja esitanud ei ole.

Taotleja esitas CD-l ettevdtte meediaplaani Mad-Croc RALLY ESTONIA 2010 kohta ning reklaammaterjali
Urituse toimumise kohta. Antud materjal nditab, et taotleja on ralli laiaulatuslikuks reklaamimiseks kasutanud
erinevaid meediakanaleid. Meediaplaanist nahtub, et materjalide tdhtajaks on valdavalt 2010. a juunikuu
keskpaik (kuu enne Urituse toimumist), méne kanali puhul on ka hilisem tdhtaeg. Tavapdrane on, et enne igat
Uritust tehakse enda korraldatavale Uritusele rohkelt reklaami. Laiaulatuslik reklaamimine erinevates
meediavaljaannetes aga ei ndita, kas tarbija tunneb taotleja taotluses toodud tooted ja teenused ara tksnes
kirjeldava tahise RALLY ESTONIA pdhjal, ilma et seal ees oleks eristusvdimeline kaubamark Mad-Croc. Selle
tdendamiseks taotleja materjali esitanud ei ole.

Taotleja esitatud valjavotted Postimehes ja Eesti Pdevalehes ilmunud artiklitest on taotlusele eelneva
kuupdevaga ning kajastavad rallile eelnevat, ralli aegset ning rallile jargnevat perioodi. Artiklites on valdavalt
loetav tahis RALLY ESTONIA. Samas on artikkel, kus on kasutusel nii Rally Estonia kui ka Mad-Croc Rally
Estonia. Patendiamet leidis, et materjal on kiill asjakohane, kuna naitab taotletava tahise kasutust spordialase
tegevuse (ralli) osas ning sisaldab ka mingil maaral viiteid taotlejale, kuid materjalist ei selgu, kas laiaulatuslik
Urituse kajastamine on tarbijale kinnistunud kui taotleja kaubamark. Esitatud materjal puudutab ainult rallit,
kuid taotlus on esitatud ka teiste kaupade/teenuste osas, mida antud materjal ei kajasta.

Patendiameti hinnangul kinnitavad esitatud materjalid, et 16.-18. juulil 2010 toimunud rallit reklaamiti
laiaulatuslikult kasutades k&iki meediakanaleid ning tarbijate sihtrihm oli teadlik selle lrituse toimumisest.
Uheski reklaammaterijalis ei ole aga kasutatud taotluses esitatud s&namarki, vaid kombineeritud kaubamérki
ning sdnade kombinatsiooni Mad-Croc RALLY ESTONIA ning seetdttu ei saa nende materjalide pdhjal
kinnitada, et taotletav sdnamark oli taotluse esitamise kuupaevaks (05.08.2010) omandanud eristusvoime
tarbijate hulgas. Ka drituse tutvustamisel ja kajastamisel meedias ning taotleja kodulehel on kasutatud
valdavalt nimetust Mad-Croc RALLY ESTONIA. Patendiamet ndustus, et peasponsor on tihti Urituste
nimetustes dra margitud, kuid see asjaolu ei ndita, et tarbijad tajuvad kaesolevas asjas sGnamarki RALLY
ESTONIA taotleja kaubamargina, mitte aga kirjeldava sGnakombinatsioonina. Taotleja asjaomaste tarbijate
kinnitust esitanud ei ole. Lisaks on taotleja esitanud materjali ainult konkreetse drituse (ralli) osas, aga nt
kaupade ning haridusteenuste, meelelahutuse ja kultuurialase tegevuse osas taotleja materjali tahise
kasutusest esitanud ei ole. Raadios ja televisioonis mangitavates reklaamides kirjeldava tahise esitamine ei
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pruugi tarbijas tekitada mdtet, et tegemist on haridus-, meelelahutus- ja kultuurialaseid teenuseid ja
ralliteemalisi rGivaid eristava kaubamargiga.

Patendiamet, anallilisinud taotleja materjale, on seisukohal, et kdnealune materjal ei ole piisav kirjeldava ja
eristusvGimetu tdhise RALLY ESTONIA kasutamise tulemusena omandatud eristusvdime ja Uldtuntuse
téendamiseks. Ei ole téendatud, et asjaomane avalikkus teaks tahist RALLY ESTONIA kui Uldtuntud ja
kasutamise kdigus eristusvéime omandatud kaubamarki. Laiaulatuslik reklaamimine ja Urituse kajastamine
kill tdendab, et tarbijat on kaubamargist informeeritud, kuid esitatud raadio- ja telereklaami klippides esineb
tahis ,,MAD-CROC“, mis on eristavaks ja silmatorkavaks kaubamargiks. Selle jargi ei saa teha jareldusi
kirjeldava ja eristusvdimetu tahise RALLY ESTONIA omandatud eristusvGime kohta. Samuti ei sisalda taotleja
esitatud materjalid andmeid kodikide taotluses toodud kaupade ja teenuste kohta, asjaomase tarbija
hinnangut, kes tdhise alusel eristab teenuseid Uhelt konkreetselt ettevdtjalt parinevatena ega muid
analoogseid materjale, mille pdhjal saaks teha jarelduse, et tahis RALLY ESTONIA vdimaldab markimisvaarsel
osal tarbijatest eristada taotleja teenust teiste samaliigiliste teenuste pakkujate teenustest.

Kaebaja ei ole Patendiameti seisukohtadega ndustunud ning esitab kaubamargi registreerimisest
keeldumisele jargmised vastuvaited:

Kaebaja margib, et otsusest ei selgu, milline on keeldumise alus ja pdhjendus konkreetsete kaupade ja
teenuste puhul. Klassi 25 kaupade puhul piirdub Patendiamet korduvate vaidetega, et kaubad on seotud
Eestis toimuva ralliga, kuid keeldumise alus jaab kaebaja arvates nimetamata ja selle esinemine
pohjendamata. Kaebaja leiab, et kuna otsusest ei selgu, milliseid KaMS § 9 Ig 1 p 3 nimetatud kaupade
omadusi kaubamark Patendiameti hinnangul naitab, on tema pd&hidigust heale haldusele rikutud. Kaebaja
lisab, et puudub ka p&hjendus eristusvéime puudumise osas ning margib, et otsuse p-s 2 selgitab amet
spordiiritustega kaasnevaid asjaolusid, kuid mismoodi on see seotud konkreetse kaubamargi eristusvoimega
kl 25 kaupade tahistamisel, selle kohta pdhjendus puudub.

Patendiamet ei ndustu kaebajaga, et tema pdohidigust heale haldusele on rikutud. Patendiamet margib, et
klassi 25 kaupade osas keeldus Patendiamet eristusvéime puudumise tottu ning mitte KaMS § 9 Ig 1 p 3 alusel.
Seega ei saagi otsusest selguda, milliseid KaMS & 9 Ig 1 p 3 nimetatud kaupade omadusi kaubamark
Patendiameti hinnangul nditab. Eristusvéime puudumise osas on Patendiamet selgitanud, et tdhis osutub
klassi 25 kaupade (réivad; jalatsid;, peakatted) ja klassi 41 teenuste (haridus; vdljaépe; meelelahutus;
kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja puhketeave, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon)
osas eristusvdimetuks. Patendiamet selgitas, et tdnapaeval ei piirdu spordilrituse korraldamine iksnes
voistluse labiviimisega, spordivdistlustest on saanud mitmekilgne kultuuritritus. Enim levinud
meelelahutuseks on vdistluste pidulikud avamised ja I|Opetamised, tantsutiidrukute esinemised
vOistluspausidel, aga ka maskotid ja padevajuhid, loteriid ja vdistlused publikule, erinevad esinejad (lauljad,
tantsijad) jne. Samuti viiakse ldbi koolitusi ja mitakse rallispordiks vajalikke riideid, jalatseid, peakatteid ning
spetsiaalselt selleks Grituseks valmistatud meeneid (T-sargid, nokamiitsid, ratikud jne). Patendiamet selgitas
otsuse p-s 2, et registreerimiseks esitatud tahis koosneb ingliskeelsetest sdnadest ‘RALLY’ ja "ESTONIA’, mis
kokku naitavad seega tarbijale, et loetelus toodud kaubad ja teenused on seotud Eestis toimuva ralliga ehk
tarbija tajub antud tahist liksnes kui teabe esitamist asjaomaste kaupade ja teenuste olemuse kohta ning
mitte paritolu tahisena.

Kaebaja margib, et konkreetse Urituse fannitoodete ostmisel teadvustab tarbija selgesti, millise lritusega
toote ta ostab, konkreetse (irituse ja toote seos ongi fannitoote ostmise mdte ja sisu. Kaebaja viitab Uldkohtu
otsusele T-414/07 ning margib, et RALLY ESTONIA pole dldises kasutuses rdivaste, jalatsite, peakatete vdi
nende omaduste tahistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda nendel kaupadel sellisena
nagema. Kaebajale ei ole teada ja amet pole vilja toonud asjaolusid, mis viitaksid sellele, et kaubamarki véiks
asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutada kaubanduses rdivaste, jalatsite vGi peakatete
tahistamiseks. Kaebaja leiab, et vdide, et tarbija ei taju tdhist RALLY ESTONIA kui taotlejale kuuluvat
kaubamarki, vaid kui Eestis toimuva ralli jaoks valmistatud rd&ivale jne viitavat sdnade kombinatsiooni (otsuse
p 3.1), on oletuslik ja tdendamata. Kaebaja leiab, et pole eluliselt usutav, et Eesti tarbija midagi sellist eeldaks,
sest praktikas réivatoostus ja rdivakaubandus ei paku eraldi ja spetsiaalselt ,Eestis toimuvate rallide jaoks”
valmistatud réivaid, peakatteid, jalatseid.

Patendiamet jaab seisukohale, et klassi 25 kaupade osas on tegemist eristusvéimetu tahisega, kuna tarbija ei
erista Uksnes spordiliritust kirjeldava sdnade kombinatsiooni jargi ihe ettevotja poolt pakutavaid kaupu teiste
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ettevGtjate samaliigilistest kaupadest. Eristusvdimeline kaubamark peab aga suutma maéaratleda kaupu voi
teenuseid, mille registreerimist taotletakse, kui mingilt kindlalt ettevotjalt parinevat ja seega eristama neid
teiste ettevotjate kaupadest ja teenustest. Patendiamet margib lisaks, et ei tugine antud asjas KaMS § 9 Ig 1 p-
le 4 ehk tdhise tavapéarasusele ning seetdttu ei ole amet kohustatud nditama, et vastavat tahist juba tavaliselt
kasutatakse kaubanduses rdivaste, jalatsite, peakatete tdahistamiseks. Kaebaja on seisukohal, et ameti vaide,
et tarbija ei taju tahist RALLY ESTONIA kui taotlejale kuuluvat kaubamarki, vaid kui Eestis toimuva ralli jaoks
valmistatud rdivale jne viitavat sdnade kombinatsiooni (otsuse p 3.1), on oletuslik ja téendamata. Otsuse
punktis 3.1 on Patendiamet markinud, et nadide kasutusest on lisatud Patendiameti 14.06.2012 kirja lisas 2.
Tegemist on eestikeelse materjaliga, mis naitab, et on olemas rallipoed, kust on véimalik soetada endale
Eestis toimuva ralli jaoks valmistatud sarke, peakatteid jms.

Kaebaja margib, et klassi 41 teenuste puhul on Patendiamet seisukohal, et tegemist on teenuste liiki,
geograafilist paritolu ja otstarvet naitava tahisega, kuid otsuses puudub p&hjendus, kuidas naditab kaubamark
taotletud teenuste otstarvet.

Patendiamet on kaubamargi registreerimisest keeldumise otsuses selgitanud, et tahis RALLY ESTONIA osutub
klassi 41 teenuste ’spordialane tegevus, sh teave spordiiirituste kohta; spordivbistiuste korraldamine;
mootorispordi lrituste- ja voistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon’ osas
Uksnes teenuste liiki ning geograafilist paritolu naitavaks tahiseks, mis informeerib tarbijat sellest, et tegemist
on Eestis toimuvate spordilrituste korraldamise ja labivimisega ning vastavate info- ja
konsultatsiooniteenustega. Eeltoodud seisukohta, et tdhis on Uksnes teenuste liiki ja geograafilist paritolu
naitav, on amet ka oma viimastes kirjades taotlejale selgitanud (10.07.2014 ja 28.02.2013 kirjad). Patendiamet
loobub otsuses nimetatud seisukohast, et tegemist on klassis 41 nimetatud teenuste osas ostarvet naitava
tahisega.

Kaebaja leiab, et Patendiamet on vaitnud, et tdhises sisalduvad sGnad on tavaparased toodud kaupade ja
teenuste tdhistamisel, kuid ameti poolt esitatud tdendid seda ei ndita. Kaebaja t6i vilja, et lisas 3 toodud
téenditest vaid Uks, IRONBUTT RALLY ESTONIA, sisaldab sGnakombinatsiooni tervikuna, (lejaddnud kolm
téendit sisaldavad sonu eraldi vGi eestikeelsetena. Kaebaja margib, et Gihestainsast tdendist, milles ilmselt
kasutatakse sénakombinatsiooni RALLY ESTONIA kaubamargi funktsioonis, ei ole vGimalik teha jareldust, et
tegemist on sdnakombinatsiooni tavaparase kasutusega.

Patendiamet leiab, et eestikeelne sGnade kombinatsioon (kujul Eesti ralli) on samuti asjakohane néide
vaidlusaluse tdhise kasutusest, sest kirjapildilt on mdlemad sdnakombinatsioonid (nii ingliskeelne
kombinatsioon kui ka eestikeelne kombinatsioon) sarnased ning nende tdhendus on tarbija jaoks sama.
Patendiamet on seisukohal, et ka teised esitatud nadited on asjakohased ja naditavad, et tegemist on sGnadega,
mida Eestis ralliGirituste osas kasutatakse. FIM Rally 2005 Estonia ndite puhul kasutatakse naiteks samuti
tdhises olevaid sonu. Siiski réhutab Patendiamet, et kdesoleval juhul pole sdnakombinatsiooni
registreerimisest keeldutud KaMS § 9 Ig 1 p 4 ehk tavaparasuse alusel, mistéttu puudub Patendiametil
kohustus esitada tdendeid tahise tavaparasuse kohta.

Kaebaja margib, et kohtupraktika kohaselt on kirjeldavad kaubamargid need, mida vdib asjaomase avalikkuse
seisukohalt tavaparaselt kasutada kauba vdi teenuse tahistamiseks otseselt vdi Uht selle olulist omadust
mainides. Kaebaja leiab, et Patendiamet on jatnud tahelepanuta, et antud juhul on tegemist ingliskeelse
sdnakombinatsiooniga, mille grammatiline Glesehitus on ebatavaline ja ei vasta inglise keele reeglitele. Eestis
kasutatakse kaupade ja teenuste kirjeldamisel Uldjuhul eesti keelt ja tarbija tajub kirjeldavana eelkdige
eestikeelseid sOGnumeid. Kaebaja viitab TOAK lahendile 1530-o0 ning leiab, et pole tdendoline, et
sOnakombinatsioon RALLY ESTONIA on Eesti tarbija seisukohalt selline, et seda vdiks tavaparaselt kasutada
taotletavate kl 41 teenuste kirjeldamiseks. Kaebaja lisab, et amet pole suutnud esile tuua asjaolusid, mis
naitaksid, et sdnakombinatsiooni RALLY ESTONIA oleks kirjeldavas rollis kasutatud. Oma ebatavalise
Ulesehituse tottu ei ole RALLY ESTONIA (tdlkes ralli Eesti) ka sobilik kirjeldamiseks ning jadb oma tdahenduselt
piisavalt abstraktseks, et vajada tajumisel tarbijapoolset mottepingutust.

Patendiamet leidis, et kaubamark on kirjeldav kl 41 teenuste ’spordialane tegevus, sh teave spordilirituste
kohta; spordivoistluste korraldamine; mootorispordi lrituste- ja vdistluste korraldamine, eelnimetatud
teenuste alane teave ja konsultatsioon’ osas, sest tahis liksnes informeerib tarbijat sellest, et tegemist on
Eestis (geograafilist paritolu naitav) toimuva spordiirituse korraldamise ja labiviimisega ning vastava info- ja
konsultatsiooniteenusega. Seega kirjeldab tahis RALLY ESTONIA otseselt antud teenuste liiki ja naitab teenuste
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osutamise geograafilist paritolu. Kuigi tegemist on ingliskeelse sdnakombinatsiooniga, mille grammatiline
Ulesehitus on ebatavaline, ei saa ameti hinnangul sellest tulenevalt jareldada, et Eesti keskmine tarbija ei taju
tahist RALLY ESTONIA antud teenustega seonduvalt kirjeldavas tdhenduses. Mdlemad sdnad on Eesti keskmise
tarbija jaoks kergesti arusaadavad, mistottu on tdendoline, et tarbija mdistab koheselt, et tegemist on Eestis
toimuva ralliga. Patendiamet lisab, et kahe sdna kombinatsioonist ei moodustu uut tervikut, mis omaks
teistsugust tahendust kui lihtne sGnade summa ning seega kaesoleval juhul tdhis, mis koosneb kirjeldavatest
sBnadest, on ka tervikuna kirjeldav (EK otsus kohtuasjas C-265/00 p-d 39 ja 43, BioMild). Kaebaja viide, et
Eestis kasutatakse kaupade ja teenuste kirjeldamisel tldjuhul eesti keelt ja tarbija tajub kirjeldavana eelkdige
eestikeelseid s6numeid, ei muuda Patendiameti hinnangul ingliskeelse ning Eesti tarbija jaoks arusaadava
sonade kombinatsiooni RALLY ESTONIA kirjeldavat tdhendust tarbija jaoks.

Kaebaja poolt viidatud TOAK-i lahendis nr 1530-0 ei olnud keeldumise aluseks KaMS §91g1p 3,vaid§9Iglp
2 ja p 4. Seega pole antud lahendile viitamine asjakohane kaesoleva vaidluse lahendamisel. Patendiamet peab
vajalikuks ka markida, et KaMS § 9 Ig 1 p 3 alusel keeldumiseks ei pea amet tdendama, et vaidlusalune tahis
juba oleks sellisel kujul kasutusel. Ka Euroopa Kohus on leidnud, et tdhise kirjeldavana kasitlemise
eeltingimuseks ei ole see, et see tdhis oleks juba kaubamargitaotluse esitamise hetkel reaalselt kasutusel
kaupade/teenuste kirjeldamiseks, vaid piisab, et vastavat tahist on v&imalik kasutada sellistel eesmarkidel (vt
Euroopa Kohtu otsus nr C-191/01P, p 32). Ka TOAK on markinud, et tdhist ei pea olema juba kasutatud
kirjeldavas tahenduses, KaMS viidatud punkti kohaldamiseks piisab, kui selline kasutamine on véimalik (TOAK
1556-0). Antud asjas leidis Patendiamet, et sGnade kombinatsioon RALLY ESTONIA osutub otsuses nimetatud
kl 41 teenuste osas kirjeldavaks, kuna tadhis nditab tervikuna taotluses margitud teenuste liiki ja geograafilist
paritolu. Patendiamet on ka néiteid sGnade kombinatsiooni RALLY ESTONIA kasutusest taotlejale 14.06.2012
kirjaga saatnud. Arvestades avalikku huvi, peab iga ettevGtja saama vabalt kasutada tdhiseid, mis kirjeldavad
kaupade voi teenuste mistahes omadusi. Seega peab antud kirjeldav tahis jadma vabaks kasutamiseks kdigile,
kes soovivad nadidata, et nende teenused on seotud Eestis toimuvate spordilritustega (ralliga).

Patendiamet ei ndustu kaebajaga, et tahis jadb oma tahenduselt piisavalt abstraktseks, et vajada tajumisel
tarbijapoolset mottepingutust. Patendiamet on otsuses markinud, et sGna ’rally’ tdhendab eesti keeles ‘ralli’
(www.eki.ee) ning sdna ’'Estonia’ tdhendab ’Eesti’ (www.eki.ee) — tegemist on sdnadega, mille tdhendust
keskmine Eesti tarbija teab ning kombinatsiooniga, mis on ameti hinnangul tarbijale Gheselt arusaadav
tahenduses ’Eestis toimuv ralli’.

Kaebaja hinnangul ei ole taotletud sdnakombinatsioon RALLY ESTONIA tarbija jaoks tavaline ja lihtsalt
mdistetav, vaid temas on olemas eripdra, mis nduab tarbijalt tdlgendamist ja tunnetamist. Kaebaja viitab
TOAK-i 26.05.2014 otsusele 1410-0, mille kohaselt piisab kaubamargi registreerimiseks vahemalt minimaalse
eristusvéime olemasolust ja asjaolu, et kaubamark kannab endas mingit objektiivset sdnumit, ei tahenda, et
selle tottu puudub kaubamargil eristusvdime. Lisaks viitab kaebaja EK 21.01.2010 otsusele kohtuasjas C-
398/08, milles kohus leidis, et kaubamaérk on eristusvéimeline, kui ta nduab télgendamisel kasvdi minimaalset
joupingutust voi kaivitab avalikkuses tunnetusliku protsessi.

Patendiamet kaebajaga ei ndustu ning leiab, et sGnakombinatsioonil RALLY ESTONIA puudub vajalik eripara,
mis nduaks tarbijalt minimaalset jdupingutust ja kaivitaks tunnetusliku protsessi. Patendiamet on seisukohal,
et tegemist on lihtsasti mdistetava ingliskeelse sGnade kombinatsiooniga, mida keskmine Eesti tarbija tajub
koheselt tdhenduses ’Eestis toimuv ralli’. Patendiamet leiab, et antud juhul puudub stiliseerimata sGnade
kombinatsioonil RALLY ESTONIA minimaalne eristusvGime kaubamargi registreerimiseks.

Kaebaja margib, et Patendiamet ei ole esitanud sisulist pdhjendust selle kohta, miks ameti arvates kaebaja
esitatud materjalid ei ndita, et tarbija tajub kaubamarki RALLY ESTONIA eristusvdoimelise tdhisena. Kaebaja
margib, et on esitanud omandatud eristusvGime kohta pd&hjalikud materjalid ning Patendiamet peab taotleja
esitatud materjalide pohjal andma hinnangu, kas tdhis on omandanud eristusvGime ja kui ei ole, siis
pohjendama, miks materjalid seda ei tdenda. Kaebaja lisab, et antud juhul on Patendiamet Uksnes vaitnud, et
omandatud eristusvéime ei ole téendatud. Kaebaja lisab, et ameti seisukohalt vGib esitada sellise vaite
mistahes materjalide vastu, védlja arvatud otsene tarbijakisitlus. Selline télgendus piiraks taotleja vabadust
téendada omandatud eristusvéimet kdigi vOimalike materjalidega. Kaebaja margib ka, et on selge, et
Patendiameti aeglase menetluse tulemusena on méddunud nii palju aega, et kaebajal ei ole enam tanasel
padeval voimalik teha adekvaatse tulemusega tarbijakisitlust nditamaks, et kaubamark oli juba viis aastat
tagasi tarbijate silmis eristusvdime omandanud.
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Patendiamet ei saa ndustuda kaebaja vaitega, et amet on taotleja poolt esitatud materjalide osas lksnes
esitanud vaite, et omandatud eristusvdime pole tdendatud. Patendiamet on tdendeid anallilisinud ning
pohjendanud, miks esitatud materjalidest ei piisa kasutamise kdigus omandatud eristusvdime tdendamiseks
(otsuse p 3.4). Patendiamet ei noustu kaebaja mottekdiguga, justkui Patendiamet loeks eristusvéime
omandamise tdendatuks vaid tarbijakisitluse olemasolul. Patendiamet taolist tdlgendust ei toeta ning
réhutab, et hindab esitatud téendeid kogumis. Seejuures tuleb markida, et esitatud tdenditest peab ndahtuma,
et oluline osa asjaomasest avalikkusest eristab kaupu voi teenuseid tanu kaubamargile kui Ghelt ettevottelt
parinevaid. Seega peab tdendeid kogumis hinnates olema selge, et tdhis on kasutamise kaigus vastava
tarbijaskonna jaoks kaubamargina eristusvdime omandanud. Kaebaja vaide, et tulenevalt aeglasest
menetlusest pole kaebajal enam vdimalik tanasel pdeval adekvaatse tulemusega tarbijakisitlust teha, on
Patendiameti hinnangul arusaamatu. On selge, et tanasel padeval taolist kisitlust, mis naitaks adekvaatseid
tulemusi kaubamargi omandatud eristusvGime kohta viis aastat tagasi, labi viia on keeruline (kui mitte
vOimatu), kuid pelgalt kaebaja vaitest jadb arusaamatuks, kuidas on aeglane menetlus tinginud selle, et
kaebajal pole voimalik olnud vastavat kdsitlust labi viia.

Kaebaja leiab, et tarbija tajub ka stiliseeritud kaubamargis selle sdnalist osa ning kaubamargi logo kujul
kasutamise kaudu omandab eristusvéime ka selle kaubamargi domineeriv sdnaline osa. Samuti tulenevalt
praktikast, et spordiliritusi sponsoreerivad erinevad ettevotted ja sponsorite kaubamarke kasutatakse Urituse
kommunikatsioonis ning tihti ka Urituse nime osana, on tarbija harjunud eristama Urituse nimes sponsori
kaubamarki ja Urituse nime. Kaebaja toob naiteid erinevatest tdhistest (SEB Tartu Rattamaraton, BIGBANK
Kergejoustiku Liiga jne), mille osas kaebaja arvates Patendiametil pole tekkinud kahtlusi selles, et lugeda
kaubamark registreeritavaks omandatud eristusvdime alusel vaatamata sellele, et Urituse nimetust on
kasutatud koos peasponsori kaubamargiga. Kaebaja lisab, et vaatamata sponsori kaubamargi kasutusele koos
RALLY ESTONIA Grituse nimega, on esitatud materjalidest ndahtuv ka tahise iseseisev kasutus.

Patendiamet leidis, et esitatud reklaammaterjalis ei ole kasutatud taotluses esitatud sGnamarki, vaid
kombineeritud kaubamarki ning sénade kombinatsiooni Mad-Croc RALLY ESTONIA, mistGttu ei saa nende
materjalide pdhjal kinnitada, et sGnamark oli taotluse esitamise kuupdevaks omandanud eristusvéime
tarbijate jaoks. Ka Urituse tutvustamisel ja kajastamisel meedias ning taotleja enda kodulehel on kasutatud
valdavalt nimetust Mad-Croc RALLY ESTONIA. Peasponsor v&ib kill olla tihti irituste nimetustes dra margitud,
kuid sellest tulenevalt ei saa ameti hinnangul teha (ldist jareldust, et tarbija ongi harjunud Grituse nimes
eristama sponsori kaubamarki ja Urituse nime. Taoline eristamine tarbija poolt oleneb siiski Urituse ning
sponsori nimest — kui tuntud taoline nimi tarbija jaoks on ning kas tarbija ikka tajub vastavat nimetust just
sponsori nimena. Patendiamet ei saa seega taolisest kaebaja Uldistusest kaubamarkide omandatud
eristusvéime anallitisimisel lahtuda. Ka vaidlusaluses asjas leiab Patendiamet, et asjaolu, et tahist on valdavalt
kasutatud koos peasponsori nimega, ei ndita, et tarbijad tegelikult ka antud tahist taotleja kaubamargina
tajuvad, mitte aga kirjeldava s6nade kombinatsioonina. Artiklitest nahtub kill ka tahise iseseisev kasutus, kuid
materjalist ei selgu, kas tarbija jaoks on nimi RALLY ESTONIA tajutav just kaubamargina.

Mis puudutab taotleja viiteid varasematele registreeringutele, siis tuleb markida, et iga kaubamarki
kasitletakse individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ning seetdttu ei saa jareldada, et kui
Patendiamet on varasemalt teatud margid registreerinud, tuleb ka kdesoleval juhul mark registreerida. Tahist
saab tunnistada omandatud eristusvéimega kaubamargiks siis, kui taotleja on esitanud piisavalt materjali selle
t6endamiseks. Taotleja poolt nimetatud kaubamarkide ekspertiisi kdigus on kaubamargi omanikud esitanud
sellekohast materjali ning seetdttu on need margid ka Giguskaitse omandatud eristusvdime alusel saanud.
Antud juhul aga ei ole Patendiameti hinnangul esitatud materjal piisav, et tahis RALLY ESTONIA registreerida
kui taotlejale kuuluv kasutamise tulemusena eristusvdime omandanud kaubamark.

Kaebaja leiab, et on (ldiselt teadaolev asjaolu, et Uldjuhul on kaubamargid majandus- ja aritegevuses
kasutusel kujundatud kujul ning vaatamata sellele seostab tarbija esimeses jarjekorras brandi eristusvéime
just selle sOnalise osa kaudu. SeetSttu leiab kaebaja, et ei oma ka omandatud eristusvéime hindamisel
sisuliselt tahtsust see, et kaebaja ise ei kasuta marki ilma kujunduseta. Kaebaja leiab ka, et Patendiametil
puudub seaduslik alus néuda tdendit, mis kujutaks endast tarbijate kinnitust, et nad tajuvad tahist
kaubamargina. Tegemist on arusaamatu ndudega, sest pole realistlik esitada eraldi kinnitust kdigilt tarbijatelt.

Patendiamet ei ndustu kaebajapoolse argumentatsiooniga, et kuna uldjuhul on kaubamargid majandus- ja
aritegevuses kasutusel kujundatud kujul ning tarbija seostab esimeses jarjekorras brandi eristusvdime just
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selle sGnalise osa kaudu, ei oma ka omandatud eristusvdime hindamisel sisuliselt tahtsust see, et kaebaja ise
ei kasuta marki ilma kujunduseta. Patendiamet taolise Uldistusega ndustuda ei saa. Majandus- ja dritegevuses
kasutatakse nii kujundatud marke kui ka sdnamarke ning kujundatud markide puhul, kus sdnaline osa on
mittekaitstav, annab just kujundus kaubamargile registreerimiseks vajaliku eristusvéime. Ka nt tsiviilasjas nr 2-
13-45357 leidis Maakohus, et kuigi kostjale kuulub TORU ABI sisaldav kujutuslik kaubamark, ei too see kaasa
sOnalise osa eristusvioimet, sest tegemist on visuaalselt tajutava tdhisega, mis oma eristusvéime tottu saab
eristada kostja teenuseid teiste ettevOtete teenustest (p 163). Eeltoodut arvestades leiab Patendiamet, et
asjaolu, kas marki kasutatakse koos kujundusega vGi mitte, on oluline margi eristusvéime hindamisel, sest just
kujundus vdib tarbija jaoks vastava margi eristusvdoimeliseks teha.

Patendiamet margib ka, et ei ndua omandatud eristusvdéime téendamiseks materjali, mis kujutaks endast kodigi
tarbijate kinnitust kaubamargi eristusvdime kohta. Esitatud materjali valguses peab aga olema selge, et
markimisvaarne osa asjaomastest isikutest eristab kaupu vOi teenuseid tdanu kaubamargile kui Uhelt
ettevottelt parinevaid (EK otsus liidetud kohtuasjadest C-108/97 ja C-109/97).

Kaebaja viitab Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt tekib kaubamargi tuntus ka juhul, kui marki on
kasutatud teise margi koostisosana. Kaebaja on seisukohal, et Euroopa Kohtu poolt seatud sisulised
kriteeriumid on kdesoleval juhul tdietud. Seega leiab kaebaja, et ei vaja eraldi tdendamist RALLY ESTONIA
iseseisev ega sbnamargina kasutamine.

Patendiamet kaebajaga ei ndustu, et kaebaja poolt viidatud Euroopa Kohtu otsuses toodud sisulised
kriteeriumid on kdesoleval juhul tdidetud. Kaebaja vdidab, et RALLY ESTONIA on kasutusel kaubamargina
(viide EK otsuse p-le 26), kuna materjalides on tegemist domineeriva elemendiga. Antud otsuse punktis 26 on
Euroopa Kohus markinud, et mis puudutab kasutamise tagajarjel omandatud eristusvGimet, siis peab olukord,
kus asjaomane avalikkus seostab kaupu voi teenuseid (ihe ettevotjaga, tekkima tanu kaubamargi kasutamisele
kaubamargina. Antud juhul leidis Patendiamet, et kuigi materjalides esineb tdhis RALLY ESTONIA, tuleb siiski
rohutada, et reklaammaterjalides on mark esindatud koos tadhisega ,MAD-CROC”, mis on ise eristavaks ja
silmatorkavaks kaubamargiks. Samuti on taotleja kodulehe valjatriikis labivalt loetav termin Mad-Croc RALLY
ESTONIA. Seega on ka tadhis ,MAD-CROC" lisna domineeriv taotleja poolt esitatud materjalides. Otsuse p-s 29
selgitab kohus veel, et valjendit ,kaubamargi kasutamine kaubamargina” tuleb mdista ainult sellisele
kaubamargi kasutamise eesmargile viitavana, et asjaomane avalikkus seostab kaupu voi teenuseid kaubamargi
pohjal Uhe ettevotjaga. Antud asjas ei ndhtunud materjalidest, et asjaomane avalikkus seostaks
kaupu/teenuseid kaubamargi pdhjal Gihe ettevdtjaga ehk materjal ei tdendanud, et tarbija tdepoolest tajub
tahist kui Gihe ettevotja kaubamarki.

Mis puudutab kaebaja vaidet seoses sellega, et kaubamargi kasutus ei pea olema iseseisev ning antud
vaidluses on kaubamarki kasutatud kombineeritud margi osana ning koos sponsori nimega, tuleb markida
jargmist. Kaebaja poolt viidatud Euroopa Kohtu otsuses on margitud, et eristusvdime omandamine saab
tekkida nii kaubamargi kasutamise tagajarjel teise registreeritud kaubamargi osa koostisosana kui ka juhul, kui
kaubamarki kasutatakse eristuva kaubamargina kombinatsioonis registreeritud kaubamargiga. Antud lahendis
seisnes vaidlus nimelt selles, kas kaubamark voib omandada eristusvdoime artikli 7 10ike 3 tdhenduses selle
kaubamargi kasutamise tagajarjel voi selle kaubamargi kasutamise tottu teise registreeritud kaubamargi
koostisosana voi sellega kombinatsioonis. Vaidlus tekkis sellest, et fraasi ,,HAVE A BREAK” kasutati pdhiliselt
registreeritud kaubamargi ,,HAVE A BREAK...HAVE A KIT KAT“ koostisosana ning mitte iseseisva kaubamargina.
Kombineeritud mark (kujundus + RALLY ESTONIA), millele kaebaja kaebuses viitab, pole registreeritud. Samuti
pole registreeritud sponsori nimega RALLY ESTONIA. Seega ei saa kohtu tblgendust kdesoleval juhul
kohaldada. Lisaks on kohus leidnud antud lahendis (p 30), et selle kasutamise tagajarjel piisab neil kahel juhul
sellest, kui asjaomane avalikkus tajub, et taotletud kaubamargiga tahistatud toode vGi teenus on parit kindlast
ettevottest. Antud asjas leidis Patendiamet, et taotleja poolt esitatud materjalist ei piisa vaitmaks, et
asjaomane avalikkus tajub, et taotletud kaubamérgiga RALLY ESTONIA tihistatud toode/teenus on parit
kindlast ettevottest.

Patendiamet lisab, et tsiviilasjas nr 2-13-45357 on Tallinna Ringkonnakohus ka antud Euroopa Kohtu otsust (C-
353/03) analttisinud ning méarkinud, et Euroopa Kohtu otsuses toodud seisukohtade puhul on igal juhul alati
eelduseks, et sihtgrupp tunneb ka koostisosa dra kui tahise. Seetdttu peab sihtgrupi osas tuntust tdendama
just sellest osast [ahtudes. Seejuures ei ole vdoimalik teha sellise tahise suhtes jareldusi toote vdi teenuse kaibe
vOi turuosa jargi. Sellise tahise puhul saab tahise eristusvéimet tdendada pigem vastava sihtgrupi kisitlusega,
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kusjuures kisitlus peab olema suunatud konkreetselt kaubamargi koostisosale, mida registreerida soovitakse.
Erandina vGib ldahtuda muudest tdenditest siis, kui varasema kaubamargi teised osad jadavad muidu
olemuslikult eristusvéimetu osa kérval tdiesti tahaplaanile, nt kui neile on omistatav vaid paritolufunktsioon.
Seetdttu peab tarbijauuringu objektiks olema eristusvGimetu tdhis, mida registreerida soovitakse ja
tarbijakisitluses ei tohi tarbijatele ndidata kombineeritud kaubamargi v6i mitmeosalise sGnalise kaubamagi
teisi osasid (p 52).

Eeltoodut arvestades on Patendiamet seisukohal, et Euroopa Kohtu otsuses nr C-353/03 toodud kriteeriumid
pole kadesoleval juhul omandatud eristusvGime tunnistamiseks tdidetud ning taotleja poolt esitatud
materjalidest ei selgu, kas asjaomane tarbijaskond (sihtgrupp) tajub ning tunneb antud tadhist kui Ghe
ettevotja kaubamarki.

Kaebaja margib, et Patendiameti keeldumisotsus pdhineb seisukohal, et RALLY ESTONIA seostub spordiliritust
kirjeldava tahisega ning seega on Patendiamet laiendanud keeldumisalust muudele kaupadele/teenustele,
mida ta peab seotuks spordilrritusega. Kaebaja on seisukohal, et kui taoline seos on piisav keeldumise aluseks,
siis see peab olema rakendatav ka vastupidiselt kaubamargi omandatud eristusvéime osas.

Patendiamet margib, et on tahise registreerimisest keeldunud, sest esineb kaks erinevat keeldumisalust (tahis
on otsuses nimetatud teenuste osas kirjeldav ning otsuses nimetatud teenuste/kaupade osas eristusvdimetu).
Kaubamargi omandatud eristusvdimet peab taotleja tdendama aga kdikide kaupade/teenuste kohta, mille
osas ta Oiguskaitset soovib. Seejuures tuleb erandina markida, et Urituste osas on Patendiameti praktika
klassis 25 nimetatud kaupade omandatud eristusvéime tdendamisel erinev. Patendiamet leiab, et juhul, kui
on téendatud omandatud eristusvbime Urituse enda osas, on omandatud eristusvdime tdendatud ka klassi 25
kaupade osas.

Kaebaja margib, et ameti pdhjendus on vastuolus enda selgitusega selle kohta, kuidas kasitletakse
eristusvGime olemasolu Uritusega nn seotud kaupade-teenuste puhul ja kuidas nende kaupade osas
téendatakse omandatud eristusvGimet, sh klassis 25. Kaebaja viitab 10.12.2014 toimunud Eesti
Patendivolinike Seltsi ja EPA imarlaua protokollile.

10.12.2014 toimunud Umarlaua protokollis on margitud, et juhul, kui on tdendatud omandatud eristusvéime
Urituse enda osas, loeb Patendiamet selle tdendatuks ka klassi 25 kaupade osas. Kaesolevas asjas leidis
Patendiamet, et taotleja poolt esitatud materjal ei téenda, et tdhis RALLY ESTONIA on omandanud
eristusvGime Urituse enda (spordialane tegevus, spordilrituste korraldamine) osas ning seetdttu ei saa ka
Umarlaua protokollis toodud seisukohta antud asjas rakendada.

Lahtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS §91g 1 p 2,89 1g 1 p 3 ning § 9 Ig 2 palub Patendiamet komisjonil
jatta kaebus rahuldamata.

3) 25.02.2016 esitas kaebaja komisjonile oma 10plikud seisukohad. Kaebaja jai taielikult oma varasemate
seisukohtade ja esitatud ndude juurde, kuid soovib tdaiendavalt markida jargmist.

Patendiamet eitab oma esialgsetes seisukohtades, et on keeldunud KaMS § 9 Ig 1 p 3 alusel ka taotletud
kaupadest (kl 25), kuid on jatnud nende suhtes konkreetse keeldumise aluse nimetamata ja selle esinemine
pohjendamata. Patendiameti otsusest ei selgu, milliseid KaMS § 9 Ig 1 p 3 nimetatud kaupade omadusi
kaubamark Patendiameti hinnangul naitab. Kaebaja markis kaebuses, et sellega Patendiamet on rikkunud nii
KaMS § 39 kui kaebaja pdhidigust heale haldusele.

Kaebaja selgitab tdiendavalt, et vaidlustatud Patendiameti otsuses on keeldumise aluseid kasitletud eraldi
punktides, punktis 1 kirjeldavust (KaMS § 9 Ig 1 p 3) ning punktis 2 eristusvdime puudumist (KaMS §9 Ig 1
p 2). Punktis 1 on lisaks teenustele korduvalt nimetatud ka kaupu, kaupa ,rdivad” on ka eraldi nimetatud.
Samuti on kaupu nimetatud esialgsete seisukohtade punktis 1. Esialgsete seisukohtade punktis 4.1 teatab
Patendiamet aga, et kaebaja digusi ei ole rikutud, sest Patendiamet ei olegi klassi 25 kaupadest KaMS §9Ig 1
p 3 alusel keeldunud. Kaebaja hinnangul on see vdide otsuse (ja ka esialgsete seisukohtade) tekstiga selgelt
vastuolus. TOAK vaatab oma menetluses labi Patendiameti otsuse, mitte Patendiameti hilisemad selgitused.

Kaebaja jadb oma seisukoha juurde, et otsusega on tema digusi rikutud. Kui Patendiamet soovib tagantjarele
oma keeldumisest osaliselt loobuda, siis tuleks seda ka selgesdnaliselt teha, mitte esitada otsuse tekstiga
vastuolus olevaid vaiteid.
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Patendiamet on klassis 25 kaubamargist RALLY ESTONIA keeldunud ka eristusvéime puudumise t6ttu. Kaebaja
leiab, et Patendiameti pohjendused eristusvdime puudumise kohta jaavad paljusdnaliseks, puudub reaalsest
turusituatsioonist lahtuv analiils. Eristusvdimet hinnates tuleb arvesse votta taotletud kaupu ja teenuseid
ning nende keskmise tarbija taju, nagu margib ka Patendiamet. Kaebaja leiab, et ehkki Patendiamet on
selgitanud, et spordilritustega seoses pakutakse mitmesuguseid fannikaupu, jddb anallis poolikuks selles
osas, kuidas see mdjutab tavatarbija taju. Patendiameti kirjalike seisukohtade punktist 4.2 jadb mulje, justkui
oleks Patendiamet esitanud kaebajale 14.06.2012 materjali selle kohta, nagu oleks olemas rallipoed, kust on
vOimalik soetada Eestis toimuva ralli jaoks valmistatud réivaid. Kaebaja on viidatud materjali esitanud kaebuse
lisas 3 (viidatud kaebuse punktis 4, lisade loetelus ekslikult vale kuupaevaga) ja selles sisaldub nn rallipoodide
kohta vaid kaks materjali: Saaremaa ralli (toodetel kasutatakse Saaremaa ralli kaubamarki, ei ole viidet Eesti
rallile, rddkimata RALLY ESTONIA kasutamisest) ja kaebaja enda koduleht (kus kasutatakse kaebaja
kaubamarki). Tegemist on fannitarvete poodidega, mitte rallirGivaid pakkuvate poodidega. Kaebaja leiab, et
selline materjal ei tdenda eristusvdime puudumist, sest see ei ndita, et tegemist oleks tdhisega, mida keskmise
tarbija seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses kdnealuste kaupade tahistamiseks. Menetluse kaigus ei
ole tuvastatud ka asjaolusid, mis viitaksid sellele, et kaubamarki RALLY ESTONIA voiks keskmise tarbija
seisukohast tavaliselt kasutada kaubanduses rdivaste, jalatsite voi peakatete tahistamiseks. Vastupidi,
praktikas roivatoostus ja roivakaubandus ei paku eraldi ja spetsiaalselt ,Eestis toimuvate rallide jaoks”
valmistatud rdivaid, peakatteid, jalatseid, seega ei saa keskmisel tarbijal eksisteerida sellekohast ootust.
Patendiameti poolt naiteks toodud Urituste kaubamarkidega tahistatavad fannitooted on taiesti vastupidise
eesmargiga — siduda tarbijat konkreetse Uritusega (konkreetse kaubamargiga).

Klassi 41 teenuste puhul oli Patendiamet otsuses seisukohal, et tegemist on teenuste liiki, geograafilist
paritolu ja otstarvet naitava tdhisega. Kirjalikes seisukohtades loobus Patendiamet otstarbele tuginemisest (p
4.3). Patendiamet on otsuses ise esitanud argumendi, et sdnad RALLY ja Estonia on tavaparased loetelus
toodud kaupade ja teenuste tahistamisel, kuid Patendiameti esitatud tdendid seda ei naita. Kaubamarki tuleb
registreeritavuse hindamisel kasitleda kui tervikut. Uhestainsast tdendist, milles ilmselt kasutatakse
sdnakombinatsiooni RALLY ESTONIA kaubamargi funktsioonis, ei ole vGimalik teha jareldust, et tegemist on
sOnakombinatsiooni tavapdrase (harjumuspdarase, tavalise) kasutusega. Ka kaebuses viidatud kohtupraktika
kohaselt on kirjeldavad margid need, mida vGib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavaparaselt kirjeldamiseks
kasutada. RALLY ESTONIA on ingliskeelne sdnakombinatsioon, mille grammatiline lilesehitus on ebatavaline ja
ei vasta inglise keele reeglitele. Eestis kasutatakse kaupade ja teenuste kirjeldamisel Gldjuhul eesti keelt ja
tarbija tajub kirjeldavana eelkdige eestikeelseid sonumeid. Seda naitab ka asjaolu, et ehkki rallisid on Eestis
korraldatud aastakiimneid ja korraldatakse ka kaesoleval ajal palju, et ole Patendiamet suutnud esile tuua
asjaolusid, mis naitaksid, et sOnakombinatsiooni RALLY ESTONIA oleks kirjeldavas rollis kasutatud. Oma
ebatavalise (ilesehituse tottu ei ole RALLY ESTONIA (tGlkes ralli Eesti) ka sobilik kirjeldamiseks ning jadb oma
tdhenduselt piisavalt abstraktseks, et vajada tajumisel tarbijapoolset mottepingutust. Kaubamargi
registreerimiseks piisab vahemalt minimaalse eristusvdime olemasolust ja kaebaja leiab, et kaubamargil RALLY
ESTONIA on keskmise tarbija jaoks olemas vahemalt minimaalne eristusvdime.

Kaebaja on alternatiivselt tuginenud ka KaMS § 9 Ig 2, mille kohaselt ei kohaldata taotluse esitamise
kuupdevaks kasutamise tulemusena eristusvéime omandanud kaubamargi puhul § 9 16ike 1 punktides 2-4
satestatut. RALLY ESTONIA 2010 toimus 16.-18. juuli 2010, sellele eelnes reklaamikampaania ning ulatuslik
meediakajastus ning kaubamargi registreerimise taotlus esitati 05.08.2010. Kaebaja esitas Patendiametile
menetluse kaigus eristusvGime omandamist tdendavad materjalid, mis on loetletud kaebuse punktis 17 ja
esitatud kaebuse lisadena.

Patendiameti esialgsete seisukohtade punkti 3 ja otsuse punkti 3.4 vordlusest ilmneb, et Patendiamet on taas
muutnud oma otsuses valjendatud seisukohta. Otsuses eitab Patendiamet Google valjatriiki tdendina
kasutamise vdimalikkust, esialgsetes seisukohtades aga tOstatab hoopis probleemi, et sealt ndhtub sGnade
kombinatsioon Mad-Croc Rally Estonia. Kaebaja leiab, et lubamatu on olukord, kus Patendiamet jatab
ekspertiisi kdigus téendi hindamata ning hakkab alles kaebuse menetluse kaigus seda anallitisima.

Patendiameti esialgsete seisukohtade punkte 3 ja 4.7-4.10 analiilisides selgub, et Patendiameti etteheide
kaebajale on, et kaubamarki on reklaamis kasutatud koos sponsori kaubamargiga (Mad-Croc) ning ei ole
tdendatud, kas keskmise tarbija jaoks on ka RALLY ESTONIA tajutav kaubamargina. Patendiamet vaidab, et
hindab koiki esitatud toendeid kogumis ning ei nGua tarbijakisitluse labiviimist (p 4.7), samas aga heidab
korduvalt ette tarbija taju naitavate tdendite puudumist. Punktis 3 on lausa margitud: ,Taotleja asjaomaste
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tarbijate kinnitust esitanud ei ole.” Kaebaja leiab, et Patendiamet (ksnes eitab juba esitatud tdendite
t6endamisvaartust ning esitab kaebajale ndudeid, mida ei ole vGimalik tdita ja mille jarele juba esitatud
téendeid arvestades puudub tegelikult ka vajadus. Realistlik ei ole ndue esitada ,asjaomaste tarbijate
kinnitus”, sest see hdolmaks kinnituse kisimist 1,3 miljonilt inimeselt. Mis puudutab tarbijakisitluse labiviimist,
siis on kaebaja juba kaebuses selgitanud, et Patendiamet on menetlenud taotlust viis aastat, seejuures on
Patendiamet Uhel korral jatnud taotlejale vastamata 14 kuu jooksul. Vahepealsel perioodil on kaebaja
kaubamarki jarjepidevalt kasutanud ning see on tarbijate silmis veelgi tuntumaks muutunud. Seet6ttu oleks
tarbijatel darmiselt keeruline end tagasi viia viie aasta tagusesse aega. On selge, et Patendiameti aeglase
menetluse tulemusena on méddunud nii palju aega, et kaebajal ei ole enam tdnasel paeval vGimalik teha
adekvaatse tulemusega tarbijakisitlust nditamaks, et kaubamark RALLY ESTONIA oli juba viis aastat tagasi
tarbijate silmis eristusvéime omandanud.

Kaebaja ei ndustu seega Patendiameti argumendiga, et materjalidest ei selgu, kas tarbija saab aru, et RALLY
ESTONIA on taotlejale kuuluv eristusvdimeline kaubamark. Kaebaja leiab, et kui Patendiamet hindaks esitatud
materjale t0epoolest kogumis, siis jouaks ta jareldusele, et kaubamark RALLY ESTONIA oli taotluse esitamise
kuupdevaks eristusvdime omandanud.

Esiteks, tarbija tajub ka stiliseeritud voi teisi sdnalisi elemente sisaldavas kaubamargis selle sdnalist osa ning
kaubamargi logo kujul voi koos muude sonaliste elementide kasutamise kaudu on véimalik (ja kohtupraktikas
kinnitust leidnud), et iseseisva eristusvéime omandab ka selle kaubamargi teatav sGnaline osa. Kohtupraktika
ei ole piiranud tdendeid, millega seda tdoendada saab.

Teiseks, on laialt levinud, et spordilritusi sponsoreerivad erinevad ettevotted (kes tihtipeale ka vahetuvad) ja
sponsorite kaubamarke kasutatakse Urituse kommunikatsioonis ning tihtipeale ka Urituse nime osana.
Seetdttu on tarbija harjunud eristama (rituse nimes sponsori kaubamarki ja Grituse nime. Sellise
turundusideoloogiaga on korraldatud enamik Eesti suuremaid spordivdistlusi, naiteks SEB Tartu
Rattamaraton, BIGBANK Kergej6ustiku Kuldliiga, SEB Tallinna Maraton, SEB Maijooks jne. Nende puhul pole
Patendiametil tekkinud kahtlusi selles, et lugeda kaubamark (TARTU RATTAMARATON, reg nr 46337;
KERGEJOUSTIKU KULDLIIGA, reg nr 45547; TALLINNA MARATON reg nr 52377, sh kdik eelnimetatud
kaubamargid kl 41 laiale loetelule: haridus; valjadpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus;
MAIJOOKS, reg nr 46105) registreeritavaks omandatud eristusvGime alusel vaatamata sellele, et Urituse
nimetust on alati kasutatud koos peasponsori kaubamargiga. Ehkki kdiki kaubamarke tuleb kasitleda
individuaalselt, ei anna see digustust kaubamargitaotlejate pohjendamatuks erinevalt kohtlemiseks.

Kolmandaks, kaebaja on esitanud materjale, mis nditavad kaubamargi RALLY ESTONIA iseseisvat kasutamist
(ilma kujunduseta ja ilma sponsori kaubamargita). Selleks on kaebuse lisas 10 esitatud 22 artiklit sGltumatust
ajakirjandusest, kus kdigis on ajakirjanik kasutanud kaubamarki RALLY ESTONIA ilma kujunduseta ja ilma
sponsori kaubamargita. Koigi artiklite puhul on {heselt selge, et raagitakse kaebaja korraldatavast
konkreetsest Uritusest. Need artiklid esindavad kaubamargi peegeldust tarbija tajus. Kui kaebaja kasutas
kaubamarki koos sponsori kaubamargiga (nagu sponsorlepinguga kokku lepitud), siis artikleid kirjutanud
ajakirjanikud suutsid selgesti eristada kaebaja kaubamarki ning sponsori kaubamarki. Et neid sponsorleping ei
seo, piirdusid nad kaebaja kaubamargile viitamisega. Kaebaja hinnangul on need materjalid, mis naitavad
tarbija taju — Uhest kiljest kuuluvad ka ajakirjanikud tarbijate hulka, teisest kiiljest jouavad nende artiklid
suure hulga tarbijateni ja kinnistavad kaebaja kaubamargi tuntust tarbijate hulgas. Ajakirjanik ei kasutaks
konkreetsest Uritusest kirjutades vaid kaubamarki RALLY ESTONIA, kui ta ei oleks veendunud, et lugejad
moistavad ja tajuvad, millisest Uritusest artikkel raagib.

Mis puutub kaebaja viidatud Euroopa Kohtu otsusesse C-353/03, siis selles sisaldub tdepoolest viide
registreeritud kaubamargile. Sellest aga ei tulene, et kohtuotsuses toodud jareldused kehtiksid vaid juhul, kui
kaubamark on registreeritud. Viidet registreeritud kaubamargile on kohtuotsuses kasutatud vaid seetéttu, et
Euroopa Kohust teeb oma otsuse arutamisel oleva kohtuasja asjaolude alusel ning neile viidates. Konkreetses
kohtuasjas oli tegemist registreeritud kaubamargiga, kuid omandatud eristusvdime saab tuleneda vaid
kaubamargi kasutamisest. Kasutamise kaudu eristusvdime omandamisele ei oma mingit md&ju see, kas
olemuslikult eristusvéimetut elementi sisaldav kaubamark on registreeritud voi ei.

Lahtudes Ulaltoodust ja juhindudes kaubamargiseaduse § 91lg 1 p 2ja3jalg2 ning § 41 1g 1 ja 3 palub kaebaja
tihistada Patendiameti otsus kaubamargi RALLY ESTONIA (taotluse nr M201000839) registreerimisest
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keeldumise kohta kaubamargiseaduse § 9 1g 1 p 2 jap 3 jalg 2 ning § 41 Ig 1 ja 3 alusel ning kohustada
Patendiametit jatkama menetlust.

4) 24.03.2016 esitas Patendiamet komisjonile oma |6plikud seisukohad. Patendiamet jai oma varasemate
seisukohtade juurde ja kaebajaga ei ndustu.

Patendiamet on kaubamargi registreerimisest keeldunud alljargnevatel pohjustel.

Kaubamdrgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamdrk, mis koosneb (iksnes
kaupade voi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vddrtust, geogradfilist pdritolu, kaupade tootmise voi
teenuste osutamise aega véi kaupade voi teenuste teisi omadusi nditavatest véi muul viisil kaupa voi teenust
kirjeldavatest tdhistest voi andmetest voi eelnimetatud tdhistest voi andmetest, mida ei ole oluliselt
muudetud.

KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa registreerida kaubamarke, mis koosnevad Uksnes tahistest, mida on vdimalik
kasutada nende kaupade vdi teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes margi registreerimist soovitakse. Antud
satte eesmargiks olev avalik huvi nduab, et kdik tahised, mida on vdimalik adritegevuses kasutada nende
kaupade voi teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes margi registreerimist soovitakse, peavad jadama vabalt
kasutatavaks koigile ettevotjatele selleks, et neil oleks véimalik neid tahiseid kasutada oma kaupade voi
teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Seetdttu ei ole margid, mis koosnevad (iksnes
kirjeldavatest tahistest, kaubamargina registreerimiseks sobivad.

Antud satte kohaldamiseks ei ole vaja, et konkreetne tahis oleks kaubamargi registreerimise taotluse
esitamise hetkel tegelikult kasutusel taotluses nimetatud kaupu vG&i teenuseid vOi nende omadusi
kirjeldavana. Piisab sellest, nagu satte sGnastus ise viitab, et sellised margid ja tdhised voivad olla kasutusel
sellistel eesmarkidel. Margi registreerimisest tuleb seetdttu antud satte alusel keelduda, kui vahemalt ks
vOimalikest tdhendustest naitab asjakohase kauba voi teenuse omadust. Eeltoodud seisukohti on Euroopa
Kohus esitanud mitmetes otsustes, naiteks C-191/01P, C-363/99. T&his RALLY ESTONIA koosneb
ingliskeelsetest s6nadest ,,RALLY” ja ,,ESTONIA“, mis on kirjutatud labivalt suurte tahtedega. ,Rally” tdhendab
eesti keeles ralli, mis on autode, mootorrataste vm mitmepaevasdit ning , Estonia® on Eesti. Mdlemad sénad
on keskmise Eesti tarbija jaoks arusaadavad. Taotleja registreerimiseks esitatud stiliseerimata tahis RALLY
ESTONIA osutub klassi 41 teenuste ’spordialane tegevus, sh teave spordiiirituste kohta; spordivdistluste
korraldamine; mootorispordi (rituste- ja vdistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja
konsultatsioon’ osas liksnes teenuste liiki ja geograafilist paritolu naitavaks tahiseks, mis informeerib tarbijat
sellest, et tegemist on Eestis toimuvate spordilirituste korraldamiste ja labiviimisega ning vastavate info- ja
konsultatsiooniteenustega. Sellised kirjeldavad tahised peavad jaama kodigile ettevotjatele vabaks
kasutamiseks ning selliseid tahiseid ei saa registreerida kaubamargina lhe ettevdtja nimele. Seetdttu on
Patendiamet seisukohal, et tahis RALLY ESTONIA on tervikuna taotluses margitud teenuste liiki, geograafilist
paritolu naitav tahis ning ei ole KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaselt kaubamargina registreeritav.

Arvestades avalikku huvi, peab iga ettevotja saama vabalt kasutada tahiseid, mis kirjeldavad nende kaupade ja
teenuste mistahes omadusi. Kdesoleval juhul leiab Patendiamet, et kaubamargina on registreerimiseks
esitatud tahis, mis peab olema vabaks kasutamiseks kodigile ettevotjatele, kes soovivad nadidata, et klassis 41
nimetatud teenused on seotud Eestis toimuvate spordiiritustega (ralliga).

KaMS § 9 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa Oiguskaitset téhis, millel puudub eristusvbime, kaasa arvatud (ksik
stiliseerimata tdht, iiksik stiliseerimata arv voi liksik vdrv.

Euroopa Kohus on kohtuasja C-136/02 P otsuse punktis 29 6elnud: ,Selleks, et kaubamark omaks
eristusvdimet maaruse nr 40/94 [kehtiv maarus nr 207/2009] artikli 7 16ige 1 punkti b tdhenduses, peab ta
suutma maaratleda kaupu vGi teenuseid, mille registreerimist taotletakse, kui mingilt kindlalt ettevétjalt
parinevat ja seega eristama neid teiste ettevdtjate kaupadest ja teenustest /.../".

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas C-37/03 P: /.../ maaruse nr 40/94 [kehtiv m&arus nr 207/2009]
artikli 7 16ike 1 punkti b aluseks olev (ldise huvi mdiste on endastmdistetavalt vastavuses kaubamargi
pealilesandega, milleks on tagada IGpptarbijale vGi -kasutajale kaubamargiga tahistatud kaupade voi teenuste
teatud paritolu, mis lubaks ilma vdimaliku segiajamiseta eristada kaupu voi teenuseid nendest, millel on teine
paritolu /.../“ (p 60).
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Eristusvéime hindamisel KaMS § 9 Ig 1 p 2 mottes tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille
tahistamiseks kaubamargi registreerimist taotletakse, ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tahise
tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba voi teenuse keskmine tarbija, kes on
piisavalt informeeritud ja mdistlikult tdhelepanelik ning arukas (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-363/99, p
34).

Patendiameti hinnangul ei ole tahis RALLY ESTONIA eristusvdimeline taotluses toodud klassi 25 kaupade
(réivad; jalatsid; peakatted) ja klassi 41 teenuste (haridus; véljabpe; meelelahutus; kultuurialane tegevus, sh
meelelahutus- ja puhketeave, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon) osas. Hinnates tahise
tajumist kauba ja teenuse keskmise tarbija poolt ilmneb, et tdnapdeval ei piirdu spordiirituse korraldamine
Uksnes voistluse labiviimisega, spordivdistlustest on saanud mitmekilgne kultuuritiritus. Enim levinud
meelelahutuseks on vdistluste pidulikud avamised ja IO6petamised (tseremooniad), tantsutlidrukute
esinemised voistluspausidel, aga ka maskotid ja paevajuhid, loteriid ja vdistlused publikule, erinevad esinejad
(lauljad, tantsijad jne.). Samuti viiakse labi koolitusi ning mutakse rallispordiks vajalikke riideid, jalatseid,
peakatteid ning spetsiaalselt selleks Urituseks valmistatud meeneid, sh T-sarke, nokamitse, ratikuid jne. Tahis
RALLY ESTONIA koosneb ingliskeelsetest sdnadest ,RALLY” ja ,,ESTONIA“, mis kokku naitab, et loetelus toodud
kaubad ja teenused on seotud Eestis toimuva ralliga. Patendiamet on seisukohal, et tahis RALLY ESTONIA ei
ole tarbija jaoks eristusvdimeline taotluses toodud kaupade ja teenuste osas, sest sellel puuduvad tunnused,
mille pdhjal tarbija suudaks Uhe ettevotja kaupu ja teenuseid eristada teise ettevotja samaliigilisest kaubast ja
teenustest. Tahis RALLY ESTONIA seostub tarbijale nimetatud kaupade ja teenuste osas otseselt mingi Eestis
toimuva rallispordi Uritusega, kus pakutakse tarbijale nimetatud kaupu, teenuseid. Seetdttu ei ole tahis
KaMS § 9 Ig 1 p-st 2 tulenevalt kaubamargina registreeritav.

Kaebaja osutas oma vastuskirjades kaubamargi RALLY ESTONIA tuntusele ning leidis, et kaubamark on
registreeritav KaMS § 9 lIg 2 alusel kui kasutamise tulemusena eristusvdime omandanud kaubamark.
Patendiamet leidis, et taotleja poolt esitatud materjalid polnud kogumina piisavad tdhise Uldtuntuse
tunnistamiseks. Patendiamet on taotleja poolt esitatud materjale ning vaiteid anallilisinud kaubamargi
registreerimisest keeldumise otsuses ning esialgsetes seisukohtades ning siinkohal neid kordama ei hakka.

Kaebaja pole Patendiameti seisukohtadega ndustunud ning esitab 16plikud seisukohad:

Kaebaja margib, et Patendiamet on esialgsetes seisukohtades eitanud, et on keeldunud KaMS § 91g 1 p 3
alusel ka taotletud kaupadest (kl 25), kuid on jatnud nende suhtes konkreetse keeldumise aluse nimetamata
ja selle esinemise pdhjendamata. Seega leiab kaebaja, et tema pohidigust heale haldusele on rikutud. Kaebaja
margib, et Patendiameti esialgsete seisukohtade punktis 4.1 toodud seisukoht on vastuolus otsuse tekstiga
ning margib, et kui amet soovib tagantjarele oma keeldumisest osaliselt loobuda, tuleb seda ka selgesdnaliselt
teha.

Patendiamet jaab seisukohale, et klassi 25 kaupade osas keeldus Patendiamet vaid eristusvdime puudumise
tottu ning mitte KaMS § 9 Ig 1 p 3 alusel, mistottu ei saagi otsusest selguda, milliseid kaupade omadusi
kaubamark KaMS § 9 Ig 1 p-st 3 tulenevalt nditab. Patendiamet selgitab seejuures, et kaubamargi
registreerimisest keeldumise otsuse punktis 1 on tdepoolest nimetatud ka s6na 'kaup’, kuid konkreetselt on
Patendiamet vilja toonud vaid klassi 41 osad teenused, millest Patendiamet on KaMS § 9 Ig 1 p 3 alusel
keeldunud. Patendiamet margib, et terve menetluse jooksul on ametipoolsetes kirjades keeldutud KaMS § 9
Ig 1 p 3 alusel vaid klassis 41 nimetatud teenustest, mistottu ei saakski amet alles otsuses jouda jareldusele, et
ka kaupade osas on kaubamark kirjeldav KaMS & 9 Ig 1 p 3 alusel. Patendiamet jadb seega seisukohale, et
KaMS § 9 Ig 1 p 3 alusel on keeldutud vaid nimetatud klassi 41 teenuste osas ning palub selguse huvides
otsuse punktis 1 ekslikult toodud sénad 'kaup’ ja ‘réivad’ jatta tahelepanuta.

Kaebaja leiab, et Patendiameti pShjendused eristusvéime puudumise osas klassis 25 jadvad paljusdnaliseks,
puudub reaalsest turusituatsioonist lahtuv analiilis. Kaebaja leiab, et ehkki amet on selgitanud, et
spordilritustega seoses pakutakse mitmesuguseid fannikaupu, on analiiis jaanud poolikuks. Kaebaja leiab, et
materjal, millele Patendiamet esialgsete seisukohtade p-s 4.2 viitas, ei tdenda eristusvéime puudumist, sest
see ei ndita, et tegemist oleks tdhisega, mida keskmise tarbija seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses
konealuste kaupade tdhistamiseks. Kaebaja margib, et menetluse kaigus pole ka tuvastatud asjaolusid, mis
viitaksid sellele, et kaubamarki RALLY ESTONIA voiks keskmise tarbija seisukohast tavaliselt kasutada
kaubanduses rdivaste, jalatsite voi peakatete tahistamiseks.
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Tahis on eristusvdimetu, kui see ei suuda maaratleda kaupu voi teenuseid, mille registreerimist taotletakse,
kui mingilt kindlalt ettevotjalt parinevat ja seega ei suuda eristada neid teiste ettevotjate kaupadest ja
teenustest. M3aruse nr 40/94 [kehtiv m&arus nr 207/2009] artikli 7 I6ike 1 punkti b aluseks olev Gldise huvi
moiste on endastmadistetavalt vastavuses kaubamargi pealilesandega, milleks on tagada |Gpptarbijale voi —
kasutajale kaubamargiga tahistatud kaupade vGi teenuste teatud paritolu, mis lubaks ilma vdimaliku
segiajamiseta eristada kaupu vdi teenuseid nendest, millel on teine péaritolu /.../“ (p 60, C-37/03). Patendiamet
on eristusvdéime puudumist anallisinud ning leidnud, et asjaomaste kaupade osas ei taju tarbija antud tahist
kindlalt ettevétjalt parinevana. Seega puudub tadhisel nende kaupade osas eristusvdime. Patendiamet leidis, et
tarbija tajub tadhist kui Eestis toimuva ralli jaoks valmistatud rdivale jne viitavat sGnade kombinatsiooni.
Patendiamet esitas seejuures materjali, mis naitab, et rallispordiga seonduvalt muuakse riideid, peakatteid
jms. Patendiamet leidis, et spordiliritust kirjeldava sénade kombinatsiooni jargi ei erista tarbija (ihe ettevotja
poolt pakutavaid kaupu teiste ettevotjate samaliigilistest kaupadest. Patendiamet margib ka, et KaMS § 91g 1
p-s 2 margitud asjaolu esinemist ei pea konkreetselt tdendama, vaid piisab selle pShistamisest (vt Tallinna
Ringkonnakohtu otsus asjas nt 2-13-45357, p 38). Patendiamet ei pea eristusvGime puudumist seejuures
tdendama ka materjaliga, mis naitaks, et tahis on kaubanduses kaupade tahistamisel tavaparane, sest amet ei
tugine antud asjas KaMS § 9 Ig 1 p-le 4 ehk tahise tavaparasusele.

Selleks, et tahise registreerimisest keelduda KaMS § 9 Ig 1 p 2 alusel ei pea amet tingimata nditama tahise
tavapdrast kasutust, sest tahis ei ole eristusvdimetu vaid sellisel juhul, kui see on tavaparane. Euroopa Kohus
on ka kohtuasjas C-64/02 P markinud, et on tdsi, et kui tdendatakse, et asjaomast sdnamarki kasutatakse
tavaparaselt drisuhtluses ja eriti reklaamides, nagu sitestatakse maaruse nr 40/94 artikli 7 18ike 1 punktis d,
siis sellest tuleneb, et tdhis ei ole sobiv Uhe arilihingu kaupade ja teenuste eristamiseks teise arilihingu
omadest ning ei tdida seega kaubamargi pdohililesannet — v.a siis, kui nende markide vai tahiste kasutamise
kdigus on nad muutunud eristatavaks ning neid vdib mé&iruse nr 40/94 artikli 7 I6ike 3 alusel pidada
eristusvdimeliseks. Samas on kdik maaruse nr 40/94 artikli 7 I6ikes 1 nimetatud keeldumispdhjused teistest
keeldumisp&hjustest sdltumatud ning vajavad eraldi hindamist (vt eriti eespool viidatud kohtuotsus Henkel v.
Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 45 ja seal viidatud kohtupraktika). Kokkuv&tvalt markis kohus punktis 46,
et kuna Esimese Astme Kohus leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46, et maaruse nr 40/94 artikli 7 I6ike 1
punkti b alusel puudub kaubamargil eristusvdoime ainult juhul, kui oleks tdestatud, et sdnamarki kasutatakse
tavaparaselt drisuhtluses ja eriti reklaamides, mida vaidlustatud otsuses ei olnud kasitletud, on Esimese Astme
Kohus kohaldanud kriteeriumi, mida ei ole maaruse nr 40/94 artikli 7 Idike 1 punktis b satestatud.

Kaebaja margib, et Patendiamet on otsuses markinud, et sdbnad RALLY ja ESTONIA on tavaparased loetelus
toodud kaupade ja teenuste tahistamisel, kuid tdendid seda ei naita. Kaebaja margib, et Gihestainsast tdendist,
milles ilmselt kasutatakse sdnakombinatsiooni RALLY ESTONIA kaubamargi funktsioonis, ei ole voimalik teha
jareldust, et tegemist on sBnakombinatsiooni tavaparase kasutusega. Kaebaja viitab ka kaebuses valja toodud
kohtupraktikale. Kaebaja toob valja, et RALLY ESTONIA on ingliskeelne sGnakombinatsioon, mille grammatiline
Ulesehitus on ebatavaline ja ei vasta inglise keele reeglitele ning et Eestis kasutatakse kaupade ja teenuste
kirjeldamisel Gldjuhul eesti keelt. Kaebaja margib, et seda téendab ka asjaolu, et amet pole esile toonud
asjaolusid, mis naitaksid, et sdnakombinatsiooni RALLY ESTONIA oleks kirjeldavas rollis kasutatud. Kaebaja
leiab, et oma Ulesehituse tottu ei ole RALLY ESTONIA sobilik kirjeldamiseks ning et margil on vahemalt
minimaalne eristusvdime.

Patendiamet jadb oma esialgsete seisukohtade punktis 4.4. margitu juurde ning réhutab veelkord, et
Patendiamet pole antud asjas keeldunud KaMS § 9 Ig 1 p 4 ehk tavaparasuse alusel, mistdttu pole ka
Patendiametil kohustust esitada tdendeid tadhise tavaparasuse kohta.

Patendiamet selgitab lisaks, et kuigi tegemist on ingliskeelse sGnakombinatsiooniga, mille grammatiline
Ulesehitus ei ole keeleliselt korrektne, ei saa ameti hinnangul sellest tulenevalt jareldada, et Eesti keskmine
tarbija ei taju tahist RALLY ESTONIA antud teenustega seonduvalt kirjeldavas tahenduses. Tegemist pole selles
mottes ebatavalise sdnakombinatsiooni Ulesehitusega, millest tarbija aru ei saaks. Mdlemad sonad on Eesti
keskmise tarbija jaoks kergesti arusaadavad, mistGttu on tdendoline, et tarbija mdistab koheselt, et tegemist
on Eestis toimuva ralliga. Patendiamet lisab, et kahe sGna kombinatsioonist ei moodustu uut tervikut, mis
omaks teistsugust tahendust kui lihntne sdnade summa ning seega kdesoleval juhul tdhis, mis koosneb
kirjeldavatest sdnadest, on ka tervikuna kirjeldav (EK otsus kohtuasjas C-265/00 p-d 39 ja 43, BioMild).
Kaebaja vaide, et Eestis kasutatakse kaupade ja teenuste kirjeldamisel tldjuhul eesti keelt ja tarbija tajub
kirjeldavana eelkdige eestikeelseid sonumeid, ei muuda Patendiameti hinnangul ingliskeelse ning Eesti tarbija
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jaoks arusaadava sonade kombinatsiooni RALLY ESTONIA kirjeldavat tdhendust tarbija jaoks. Patendiamet on
seisukohal, et ei saa eeldada, et tarbija jaoks funktsioneerib ingliskeelne tdhis koheselt kaubamargina.
Patendiamet ei ndustu ka kaebajaga, et tahis jddb oma tdhenduselt piisavalt abstraktseks, et vajada tajumisel
tarbijapoolset mottepingutust. Patendiamet on otsuses markinud, et sGna ‘rally’ tdhendab eesti keeles ‘ralli’
(www.eki.ee) ning sdna ’'Estonia’ tdhendab ’Eesti’ (www.eki.ee) — tegemist on sdnadega, mille tdhendust
keskmine Eesti tarbija teab ning kombinatsiooniga, mis on ameti hinnangul tarbijale Gheselt arusaadav
tahenduses 'Eestis toimuv ralli’. Sonade ’rally’ ja ’ralli’ hddldus on seejuures identne. Patendiamet peab
vajalikuks ka markida, et KaMS § 9 Ig 1 p 3 alusel keeldumiseks ei pea amet téendama, et vaidlusalune tahis
juba oleks sellisel kujul kasutusel. Ka Euroopa Kohus on leidnud, et tahise kirjeldavana kasitlemise
eeltingimuseks ei ole see, et see tdhis oleks juba kaubamargitaotluse esitamise hetkel reaalselt kasutusel
kaupade/teenuste kirjeldamiseks, vaid piisab, et vastavat tahist on v&imalik kasutada sellistel eesmarkidel (vt
Euroopa Kohtu otsus nr C-191/01P, p 32). Ka TOAK on markinud, et tdhist ei pea olema juba kasutatud
kirjeldavas tahenduses, KaMS viidatud punkti kohaldamiseks piisab, kui selline kasutamine on vGimalik (TOAK
1556-0).

Kaebaja margib, et Patendiamet on muutnud oma seisukohta, sest otsuses on amet eitanud Google valjatriki
tdendina kasutamise vdimalikkust, esialgsetes seisukohtades aga tdstatab probleemi, et seal nahtub sénade
kombinatsioon Mad-Croc Rally Estonia. Kaebaja leiab, et lubamatu on olukord, kus amet on jatnud ekspertiisi
kaigus téendi hindamata ning analiilsib seda alles kaebuse menetluse kaigus.

Patendiamet margib, et pole jatnud vastavat tdendit hindamata, vaid on asunud seda hinnates seisukohale, et
taotleja on jatnud lahti seletamata tulemusteks olevate artiklite jms sisu, st selle, kuidas tdhis on otsingu
tulemustes kajastatud ning seose taotlejaga. Patendiamet leiab, et taotleja ei saa eeldada, et amet vaatab
koik Google poolt pakutavad viited sisuliselt |dbi, et taotleja vaidet kontrollida, seda enam, et on viiteid
pealkirjaga, mis seostuvad muude Uritustega, nt Ironbutt Rally Estonia 2008, FIM Rally 2005 Estonia, lronbutt
Rally Estonia 2009.

Kuna margi ldtuntuse tunnistamiseks peab amet joudma veendumuseni, et tdhis on vastavas sihtgrupis ning
vastavate kaupade/teenuste sektoris muutunud Gldtuntuks ning omandanud eristusv&ime, leiab Patendiamet,
et tdhise Uldtuntuse hindamisel Google otsingutulemustele iseenesest markimisvdarset kaalu tdendina
omistada pole vGimalik, sest sealse lihikese info ja erinevate marksdnade jada pdhjal pole voimalik hinnata
neil lehekiilgedel esitatud materjalide tegelikku sisu ja konteksti, mida Gldtuntuse hindamisel tuleb arvesse
votta.

Kaebaja leiab, et amet eitab juba esitatud tdendite tdendamisvaartust ning esitab kaebajale ndudeid, mida
pole véimalik tadita. Kaebaja margib, et pole realistlik esitada asjaomaste tarbijate kinnitust, sest see hdlmaks
kinnituse kisimust 1,3 miljonilt inimeselt. Kaebaja lisab, et on selge, et Patendiameti aeglase menetluse
tulemusena on moéddunud nii palju aega, et kaebajal ei ole enam tdnasel paeval véimalik teha adekvaatse
tulemusega tarbijakisitlust naitamaks, et kaubamark oli juba viis aastat tagasi tarbijate silmis eristusvéime
omandanud.

Patendiamet markis esialgsete seisukohtade punktis 4.9, et Patendiamet ei ndua omandatud eristusvéime
tdendamiseks materjali, mis kujutaks endast kdigi ehk nagu kaebaja vaidab 1,3 miljoni inimese kinnitust
kaubamargi eristusvdime kohta. Esitatud materjali valguses peab aga olema selge, et markimisvaarne osa
asjaomastest isikutest eristab kaupu voi teenuseid tdnu kaubamargile kui Ghelt ettevottelt parinevaid (EK
otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97). Patendiamet lisab, et pole eitanud esitatud tdendite
téendamisvaartust, vaid on selgitanud, et esitatud materjalist ei piisa sGnalise tdhise RALLY ESTONIA
Uldtuntuse tunnistamiseks.

Kuigi Patendiameti menetlus on olnud aeglane, jadb Patendiametile arusaamatuks kaebaja vdide, et aeglase
menetluse tulemusena pole kaebajal tdnasel pdeval vdéimalik enam teha adekvaatse tulemusega
tarbijakisitlust. Patendiamet margib, et on selge ja igati arusaadav, et tanasel paeval taolist kisitlust, mis
naitaks adekvaatseid tulemusi kaubamargi omandatud eristusvéime kohta viis aastat tagasi, labi viia on
keeruline (kui mitte vdimatu), kuid see asjaolu iseenesest ei saa olla olnud takistuseks, miks tarbijakisitlust
varasemalt pole labi viidud. Patendiamet margib, et keeldumise alustest on taotlejale teavitatud esimese
keeldumiskirjaga, 21.12.2011 kirjaga. Tarbijakisitluse tegemata jatmist ei saa iseenesest pdhjendada
ametipoolse menetlemisajaga, arvestades ka asjaolu, et taotleja soovis tugineda margi Gldtuntusele juba Usna
kirjavahetuse alguses (22.08.2012 kiri).
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Kaebaja leiab, et tarbija tajub ka stiliseeritud vGi teisi snalisi elemente sisaldavas kaubamargis selle sdnalist
osa ning kaubamargi logo kujul voi koos muude sGnaliste elementide kasutamise kaudu on vdimalik, et
iseseisva eristusvoime omandab ka selle kaubamargi teatav sOnaline osa. Kaebaja margib, et on laialt levinud,
et spordilritusi sponsoreerivad erinevad ettevotted ja sponsorite kaubamarke kasutatakse (rituse
kommunikatsioonis ning tihtipeale ka Urituse nime osana. Seega on kaebaja arvates tarbija harjunud eristama
Urituse nimes sponsori kaubamarki ja Urituse nime. Kaebaja toob vélja moned spordiliritused ning margib, et
nende osas pole Patendiametil tekkinud kahtlusi selles, et lugeda kaubamark registreeritavaks omandatud
eristusvGime alusel vaatamata sellele, et lirituse nimetust on alati kasutatud koos peasponsori kaubamargiga.
Kaebaja margib, et on ndidanud ka kaubamargi iseseisvat kasutamist ning viitab kaebuse lisale 10.

Patendiamet leidis, et esitatud reklaammaterjalis ei ole kasutatud taotluses esitatud sdnamarki, vaid
kombineeritud kaubamarki ning sdnade kombinatsiooni Mad-Croc RALLY ESTONIA, mist6ttu ei saa nende
materjalide pdohjal jareldada, et sGnamark oli taotluse esitamise kuupdevaks omandanud eristusvdime
tarbijate jaoks. Ka Urituse tutvustamisel ja kajastamisel meedias ning taotleja enda kodulehel on kasutatud
valdavalt nimetust Mad-Croc RALLY ESTONIA. Peasponsor voib kill olla tihti Grituste nimetustes dra margitud,
kuid sellest tulenevalt ei saa ameti hinnangul teha Uldist jareldust, et tarbija ongi harjunud Urituse nimes
eristama sponsori kaubamarki ja Urituse nime. Taoline eristamine tarbija poolt oleneb siiski Urituse ning
sponsori nimest — kui tuntud taoline nimi tarbija jaoks on ning kas tarbija ikka tajub vastavat nimetust just
sponsori nimena. Patendiamet ei saa seega taolisest kaebaja Uldistusest kaubamarkide omandatud
eristusvéime anallisimisel lahtuda. Kui tdhist kasutatakse koos teiste elementidega, peab siiski olema
téendatud, et sihtgrupi jaoks on tegemist kaubamargiga, mille pd&hjal ta eristab (he ettevstja
kaupu/teenuseid teise ettevétja samaliigilistest kaupadest/teenustest. Vaidlusaluses asjas leidis Patendiamet,
et asjaolu, et tahist on valdavalt kasutatud koos peasponsori nimega, ei ndita, et tarbijad tegelikult ka antud
tahist taotleja kaubamargina tajuvad, mitte aga kirjeldava sdnade kombinatsioonina. Patendiamet lisab, et
artiklitest nahtub kill ka tdhise iseseisvat kasutust, kuid materjal ei vdimalda teha jareldusi selle kohta, kas
Urituse kajastus on tarbijale kinnistunud kui taotleja kaubamark.

Mis puudutab taotleja viiteid varasematele registreeringutele, siis tuleb markida, et iga kaubamarki
kasitletakse individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ning seetdttu ei saa jareldada, et kui
Patendiamet on varasemalt teatud margid registreerinud, tuleb ka kdesoleval juhul mark registreerida. Tahist
saab tunnistada omandatud eristusvéimega kaubamargiks siis, kui taotleja on esitanud piisavalt materjali selle
tdendamiseks. Taotleja poolt nimetatud kaubamarkide ekspertiisi kdigus on kaubamargi omanikud esitanud
sellekohast materjali ning seetdttu on need margid ka Giguskaitse omandatud eristusvéime alusel saanud.
Antud juhul aga ei ole Patendiameti hinnangul esitatud materjal piisav, et tdhis RALLY ESTONIA registreerida
kui taotlejale kuuluv kasutamise tulemusena eristusvdoime omandanud kaubamark.

Kaebaja margib, et EK otsuses C-353/03 sisaldub viide registreeritud kaubamargile, kuid sellest ei tulene, et
kohtuotsuses toodud jareldused kehtiksid vaid juhul, kui kaubamark on registreeritud.

Patendiamet margib, et antud otsuses on EK (iheselt markinud, et eristusvdime omandamine saab tekkida nii
kaubamargi kasutamise tagajdrjel teise registreeritud kaubamargi osa koostisosana kui ka juhul, kui
kaubamarki kasutatakse eristuva kaubamargina kombinatsioonis registreeritud kaubamargiga. Lisaks on kohus
leidnud antud lahendis, et selle kasutamise tagajarjel piisab neil kahel juhul sellest, kui asjaomane avalikkus
tajub, et taotletud kaubamargiga tdhistatud toode vG&i teenus on parit kindlast ettevottest. (p 30).
Patendiamet leiab, et isegi kui asuda seisukohale, et Euroopa Kohtu poolt antud jareldus ei kehti vaid
registreeritud kaubamargi puhul (kuigi otsuses on Euroopa Kohus just selles osas leidnud, et eristusvéime
omandamine on v&imalik), ei ole kdesolevas asjas taotleja esitanud piisavalt materjali jareldamaks, et
asjaomane avalikkus tajub kaubamargiga RALLY ESTONIA tihistatud toodet/teenust kindlast ettev&ttest
parinevana.

Patendiamet lisas oma esialgsete seisukohtade p-s 4.10, et tsiviilasjas nr 2-13-45357 on Tallinna
Ringkonnakohus ka antud Euroopa Kohtu otsust (C-353/03) analiiiisinud ning mérkinud, et Euroopa Kohtu
otsuses toodud seisukohtade puhul on igal juhul alati eelduseks, et sihtgrupp tunneb ka koostisosa ara kui
tahise. Seetottu peab sihtgrupi osas tuntust tdendama just sellest osast lahtudes. Seejuures ei ole vdimalik
teha sellise tahise suhtes jareldusi toote voi teenuse kdibe voi turuosa jargi. Sellise tahise puhul saab tahise
eristusvéimet tdendada pigem vastava sihtgrupi kisitlusega, kusjuures kisitlus peab olema suunatud
konkreetselt kaubamargi koostisosale, mida registreerida soovitakse. Erandina vodib lahtuda muudest

21



TOAK

téenditest siis, kui varasema kaubamargi teised osad jadvad muidu olemuslikult eristusvGimetu osa korval
taiesti tahaplaanile, nt kui neile on omistatav vaid paritolufunktsioon. SeetGttu peab tarbijauuringu objektiks
olema eristusvGimetu tahis, mida registreerida soovitakse ja tarbijakisitluses ei tohi tarbijatele naidata
kombineeritud kaubamargi voi mitmeosalise sGnalise kaubamaégi teisi osasid (p 52). Seega peab esitatud
materjalist tulenevalt olema selge, et sihtgrupp tunneb vastava tdhise kaubamargina dra. Kdesolevas asjas
leidis Patendiamet, et taotleja poolt esitatud materjal pole piisav nditamaks, et sihtgrupp tdesti tunneb
vastavat tahist kaubamargina.

Lahtudes eeltoodust ja tulenevalt kaubamargiseaduse § 91g1p 2,8 91g1 p 3 ning § 9 Ig 2 palub Patendiamet
komisjonil jatta kaebus rahuldamata.

5) 14.04.2016 alustas komisjon kdesolevas asjas |[0ppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud téendeid kogumis, leiab
jargmist.

KaMS § 9 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa Oiguskaitset téhis, millel puudub eristusvéime, kaasa arvatud (ksik
stiliseerimata tdht, iiksik stiliseerimata arv voi (iksik vdrv.

KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa diguskaitset téhis, mis koosneb liksnes kaupade voi teenuste liiki, kvaliteeti,
hulka, otstarvet, vddrtust, geogradfilist pdritolu, kaupade tootmise voi teenuste osutamise aega véi kaupade
vOi teenuste teisi omadusi nditavatest voi muul viisil kaupa véi teenust kirjeldavatest tdhistest voi andmetest
voi eelnimetatud téhistest voi andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

Kaesolevas asjas tuleb hinnata, kas kaubamargi , RALLY ESTONIA” (taotlus nr M201000839) osas esinevad
Ulalnimetatud diguskaitset valistavad asjaolud seoses jargmiste kaupade ja teenustega:

- klass 25: réivad, jalatsid, peakatted;

- klass 41: haridus; viljadpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja
puhketeave, teave spordiiirituste kohta; spordivdistluste korraldamine; mootorispordi (rituste- ja
voistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon.

KaMS § 9 Ig 1 p 3 osas on Patendiamet oma otsuse punktis 1 nentinud, et tahis RALLY ESTONIA osutub klassi
41 teenuste spordialane tegevus, sh teave spordilirituste kohta, spordivdistluste korraldamine; mootorispordi
rituste- ja voistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon osas liksnes teenuste
liiki, geograafilist paritolu nditavaks tahiseks, mis informeerib tarbijat sellest, et tegemist on Eestis toimuvate
spordilirituste korraldamise ja labiviimisega ning vastavate info- ja konsultatsiooniteenustega.

Kaebaja Patendiametiga ei ndustu Patendiameti vaitega, et sdnad rally ja Estonia on tavaparased loetelus
toodud kaupade ja teenuste tahistamisel, sest tdendid seda ei ndita. Patendiameti poolt esitatud téenditest
vaid Uks, IRONBUTT RALLY ESTONIA, sisaldab sd@nakombinatsiooni tervikuna, Ulejaanud kolm tdendit
sisaldavad sonu eraldi voi eestikeelsetena ning lhest tdendist ei ole voimalik teha jareldust, et tegemist on
sonakombinatsiooni tavaparase kasutamisega. Kaebaja leiab, et Eesti tarbija seisukohalt ei ole tdendoline
sonakombinatsiooni RALLY ESTONIA kasutamine tavaparaselt klassi 41 teenuste kirjeldamiseks. Komisjon
juhib taotleja tahelepanu sellele, et Patendiamet ei ole keeldunud tahise registreerimisest klassi 41 teenuste
osas mitte tavaparasuse (KaMS § 9 Ig 1 p 4) vaid kirjeldavuse t6ttu, mis on ka otsuse punktis 1 selgelt
kajastatud.

Komisjon ndustub Patendiameti otsuses esitatud seisukohaga, et KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vaja,
et konkreetne tahis oleks kaubamargi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult kasutusel taotluses
nimetatud kaupu vGi teenuseid voi nende omadusi kirjeldavana. Piisab sellest, et sellised margid ja tahised
voiva olla kasutusel sellistel eesmarkidel. Nimetatud seisukohta toetab ka Euroopa kohus oma otsustes C-
191/01P ja C-363/99.

Komisjon noustub Patendiameti otsuses valjendatuga, et sdnalihend RALLY ESTONIA on teenuste spordialane
tegevus, sh teave spordilirituste kohta; spordivoistluste korraldamine; mootorispordi (irituste- ja voistluste
korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon osas kirjeldav. Kuigi sonad RALLY ja
ESTONIA on ingliskeelsed, siis nende tahenduse moistmine ei tekita Eesti tarbijale raskusi, kuivérd eestikeelne
sona ralli on peaaegu identne ning sdna ESTONIA seos Eestiga on Uheselt mdistetav. Asjaolu, et RALLY
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ESTONIA ei ole grammatiliselt korrektne, ei muuda sellest arusaamist ega sGnalihendit vahem kirjeldavaks,
sest keskmine tarbija ei hakka tahist ndhes analiiiisima selle keelelist lilesehitust.

S6nalihendit RALLY ESTONIA vdib mdista kui Eesti ralli vGi Eestis toimuv ralli ning seetdttu on see eelnevas
IGigus nimetatud klassi 41 teenuste osas kirjeldav, sest informeerib tarbijat sellest, et tegemist on Eestis
toimuvate spordilrituste korraldamise ja labiviimisega ning vastavate info- ja konsultatsiooniteenustega.

Samas on Patendiamet oma otsuse punktis 1 I6ppjareldusena asunud seisukohale, et tahis RALLY ESTONIA on
tervikuna taotluses margitud teenuste liiki, geograafilist paritolu ja otstarvet naitav ning ei ole KaMS § 9 Ig 1
p 3 kohaselt kaubamargina registreeritav. Selline jareldus on vastuolus Patendiameti enda anallilsiga
teenuste kirjeldavuse osas, mille kohaselt justkui ei loetud k&iki teenuseid kirjeldavaks, ning puudub
pohjendus, kuidas on tahis kirjeldav teenuste haridus, viljabpe, meelelahutus ja kultuurialane tegevus.
Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei ole véimalik kaebajal véimalik KaMS §9 Ig1 p 3 alusel keeldumise
pohjendustest ja keeldumise ulatusest Uheselt aru saada ning sellega on Patendiamet rikkunud kaebaja
pohidigust heale haldusele ning selles osas ei vasta otsus haldusmenetluse pdhimotetele.

KaMS § 9 Ig 1 p 2 osas on Patendiamet leidnud, et tahis RALLY ESTONIA osutub klassi 25 kaupade réivad,
jalatsid, peakatted ja klassi 41 teenuste haridus; viljabpe; meelelahutus; kultuurialane tegevus, sh
meelelahutus- ja puhketeave, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon osas eristusvéimetuks
tahiseks. Patendiamet selgitab, et hinnates tahise tajumist kauba ja teenuse keskmise tarbija poolt, iimneb, et
tanapdeval ei piirdu spordilrituste korraldamine Uksnes vdistluse labiviimisega, vaid spordivdistlusest on
saanud mitmekilgne kultuuriliritus ning enim levinud meelelahutuseks on vodistluste pidulikud avamised ja
I6petamised, tantsutlidrukute esinemised vdistluspausidel, aga ka maskotid ja pdevajuhid, loteriid ja
vOistlused publikule, erinevad esinejad, samuti viiakse labi koolitusi ning midlakse rallispordiks vajalikke
riideid, jalatseid, peakatteid ning spetsiaalselt selleks Urituseks valmistatud meeneid, sh T-sdrke, nokamiitse,
ratikuid jne. Patendiamet on seisukohal, et tahis RALLY ESTONIA ei ole tarbija jaoks eristusvdimeline taotluses
toodud kaupade ja teenuste osas, kuna sellel puuduvad tunnused, mille pdhjal tarbija suudaks ihe ettevotja
kaupu ja teenuseid teise ettevotja samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

Kaebaja leiab, et Patendiameti pdhjendused eristusvGime puudumise kohta jadvad paljasGnaliseks ning
puudub reaalsest turusituatsioonist lahtuv analiiis.

Komisjon ndustub kaebajaga selles, et Patendiamet ei ole veenvalt tdendanud ja selgitanud, kuidas nimetatud
tahis RALLY ESTONIA klassi 25 kaupade ja klassi 41 teenuste osas eristusvéimetuks osutub. Klassi 25 kaupu
vOib kaebaja tahise RALLY ESTONIA all pakkuda ka sdltumatult klassi 41 teenustest, mistdttu ei saa kindalt
vdita nende kaupade eristusvdimetust. Ka ei saa Uheselt vadita, et klassi 41 teenuste osas on tahis
eristusvéimetu, sest ralli on eelbige spordilritus ja muu siindmuse korraldamine tahise RALLY ESTONIA all ei
ole selle teenusega sellises puutumuses, mis vOiks kaasa tuua tahise eristusvéimetuse. Seega leiab komisjon,
et tahist RALLY ESTONIA ei saa lugeda eristusvdimetuks klassi 25 kaupade réivad, jalatsid, peakatted ja klassi
41 teenuste haridus; viljabpe;, meelelahutus; kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja puhketeave,
eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon osas.

Komisjon ndustub kaebajaga, et Patendiametil ei ole digust nGuda taotlejalt kindlat liiki tdendit (tarbijauuring
vm), et tuvastada menetluses olulisi asjaolusid. Seadus ei nde ette téendite hierarhiat ega loetle tGendeid,
millele tahise eristusvdime voi kirjeldavuse puudumist voi eristusvbime omandamist vaites saab toetuda.
Patendiamet peab analiilisima ja hindama taotleja esitatud ja enda kogutud téendeid kogumis, et olulised
asjaolud tuvastada

Lisaks peab komisjon vajalikuks markida, et sarnaselt Patendiameti otsuse punkti 1 ebaselgele sGnastusele ei
ole vBimalik tGheselt aru saada ka punktis 2 sdtestatud KaMS § 9 Ig 1 p 2 alusel keeldumise ulatusest. Kuigi
punkti 2 Uhes osas on dra toodud kaubad ja teenused, mille osas leitakse tdhis oleva eristusvdimetu, siis
punkti viimases I8igus toodud seisukoha jargi loetakse tahis eristusvéimetuks kdigi taotluses toodud kaupade
ja teenuste osas. Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei ole voimalik kaebajal voimalik KaMS §9 Ig 1 p 2 alusel
keeldumise pohjendustest ja keeldumise ulatusest Gheselt aru saada ning sellega on Patendiamet rikkunud
kaebaja pohidigust heale haldusele ning selles osas ei vasta otsus haldusmenetluse pohimdtetele.

Kaebaja on kaubamargitaotluse menetluses tuginenud alternatiivselt ka KaMS § 9 Ig-le 2, mille kohaselt ei
kohaldata taotluse esitamise kuupdevaks kasutamise tulemusena eristusvéime omandanud kaubamdirgi puhul
§ 9 Ilg 1 punktides 2—4 sdtestatut. Patendiamet jai menetluse jooksul peetud kirjavahetusest nahtuvalt
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seisukohale, et taotluse esitamise kuupdevaks ei olnud tdhis RALLY ESTONIA omandanud eristusvdimet ja
seetOttu ei ole kaubamark registreeritav KaMS § 9 Ig 2 alusel.

Kaebaja on kasutamise tulemusena eristusvoime omandamise kohta esitanud tdenditena valjatrikid Google'i
otsingumootorist, reklaammaterjalid (raadio, tele, triiki), meediaplaani ja ajaleheartiklid. Enamus materjali
naitab, et tahist RALLY ESTONIA kasutati koos teise tdhisega Mad-Croc. Kaebaja ei ole veenvalt tdendanud, et
tarbija tajuks tulenevalt meediakampaaniast ja muust kasutusest tdhist RALLY ESTONIA iseseisva
kaubamargina, mitte kirjeldava tahisena kaubamargi koosseisus. On kill tavaparane, et spordivdistluste
nimedele lisatakse sponsori kaubamark, kuid see ei anna alust eeldada, et keskmine tarbija Uldiselt kirjeldava
tahise puhul seda tajuks kui eraldiseisvat kaubamarki, isedranis, kui tahist RALLY ESTONIA ongi reklaamitud
ainult koos tahisega Mad-Croc. Kasutamise tulemusena eristusvdime omandamisel on oluline ka kasutamise
ajaline faktor ehk mida pikemalt on tahist kasutatud (ka erinevates variatsioonides), seda suurema
tdendosusega voib tarbija tahist tajuda kui kaubamarki, mis on seotav kindla kaupa v&i teenust pakkuva
isikuga. Esitatud materjalidest nahtub, et RALLY ESTONIA meediakampaaniat alustati juunis 2010 ja taotlus
kaubamargi registreerimiseks esitati 05.08.2010. Komisjoni hinnangul ei ole kaebaja esitatud materjalide
pohjal vdimalik tuvastada, et eelpool viidatud lihikese ajavahemiku jooksul on tahis RALLY ESTONIA
kasutamise tulemusena eristusvdime omandanud ja et tarbija tajuks seda kui iseseisvat kaubamarki, mis
voimaldab tal kaebajat sellega siduda. Seega leiab komisjon, et olemasolevate materjalide pdhjal ei ole
voimalik kinnitada taotluse esitamise kuupaevaks tahise eristusv6ime omandamist kasutamise tulemusena
KaMS § 9 Ig 2 mdistes.

Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et tdhis RALLY ESTONIA on kdll kirjeldav klassi 41 teenuste spordialane
tegevus, sh teave spordilirituste kohta; spordivoistluste korraldamine; mootorispordi (irituste- ja voistluste
korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon osas, kuid kuna Patendiameti otsusest ei
ole voimalik Gheselt aru saada keeldumise ulatusest KaMS § 9 Ig 1 p-de 2 ja 3 pd&hjal ning otsus ei vasta
Patendiameti menetluses analoogia alusel kohalduva haldusmenetluse seaduse § 54 ja 56 Ig 1 nduetele selle
pohjendamise osas, siis ei ole Patendiameti otsus Oiguspdrane ja kuulub tihistamisele tervikuna.
Patendiameti kui haldusorgani otsusest peab olema selgelt vdéimalik aru saada otsuse pdhjendus ja ulatus,
kuid otsuses 7/M201000839 on p&hjenduste osa erinevate keeldumiste aluste juures minimaalne ja mitmeti
télgendatav ning osaliselt peab argumente otsima otsuse rubriigist kirjavahetuse kéigus esitas taotleja oma
seisukoha. Otsuse selline vormistamine on vastuolus hea halduse pohimdtetega.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes t66stusomandi diguskorralduse aluste seaduse §-st 61, to0stusomandi
apellatsioonikomisjon

otsustas:

1) kaebus rahuldada, tiihistada Patendiameti 15.06.2015 otsus nr 7/M201000839 kaubamargi ,,RALLY
ESTONIA” registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jitkama menetlust
kdesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades;

2) tagastada kaebajale tasutud riigiliv.

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, jdustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu méoddumisel otsuse avaldamisest
ja kuulub taitmisele.

Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei vOota seda menetlusse, jatab kaebuse labi vaatamata vGi I6petab
menetluse otsust tegemata, joustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumaaruse joustumise hetkest,
kui kohtumaarusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:
M. Tahepold T. Kalmet K. Tillberg
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