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Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja Margus
Tahepdld vaatas kirjalikus menetluses labi AS KTK Overall, keda esindab patendivolinik Villu Pavelts,
kaebuse Patendiameti otsuse (nr 7/M201200178) peale, millega Patendiamet keeldus registreerimast
kaubamarki PILVEPRINT klassi 40 teenuste osas.

Menetluse kaik ja asjaolud

25.06.2014 otsustas Patendiamet keelduda kaubamargina registreerimast sonalist tdhist PILVEPRINT
(otsus nr 7/M201200178) klassi 40 teenuste osas: Triikiteenused, triikiteenused tellimusel; fotogradfiliste
kujutiste (digitaalsete) ilmutamine ja triikkimine; foto- ja reproteenused, mis kuuluvad klassi 40;
printimisteenused, printimisteenused tellimusel; triiki- ja printimisseadmete rent ja laenutus; on-line ja
digitaalsed printimisteenused; kbigi eespool nimetatud teenuste tellimine elektroonilisel teel, sh Interneti
kaudu; teave, néustamine ja konsultatsioon seoses kdigi eespool nimetatud teenustega.

Patendiamet margib otsuses, et kaubamargiseaduse (edaspidi ka KaMS) § 9 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa
Oiguskaitset tdhis, mis koosneb (liksnes kaupade voi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vddrtust,
geogradfilist pdritolu, kaupade tootmise voi teenuste osutamise aega vOi kaupade voi teenuste teisi
omadusi nditavatest voi muul Vviisil kaupa véi teenust kirjeldavatest téhistest voi andmetest voi
eelnimetatud téhistest voi andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

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

Euroopa Kohtu otsuses C-191/01P on leitud, et maaruse 40/94 artikli 7 16ike 1 punkt c eesmaérgiks on
avalikkuse huvi kaitsmine, nimelt, et kdigil oleks Gigus vabalt kasutada kaupu ja teenuseid kirjeldavaid
tahiseid. See sate hoiab ara selliste tahiste reserveerimise ainult Uhele ettevottele seeldbi, et see
registreeritakse kaubamargina. Seejuures ei pea antud konkreetne kirjeldava iseloomuga tahis kaubamargi
registreerimise taotluse esitamise hetkel olema tegelikult kasutusel kaupade voi teenuste kirjeldamiseks.
Piisab, nagu seaduse satte sGnastus ise Utleb, et selline tdhis vBib olla kasutusel sellistel eesmarkidel.
Otsuses nr C-363/99 on Euroopa Kohus samuti leidnud, et avalik huvi nduab, et kdik tdhised, mida on
vOimalik aritegevuses kasutada nende kaupade voi teenuste, mille suhtes margi registreerimist soovitakse,
iseloomustavate tunnuste tahistamiseks, peavad jadma vabalt kasutatavaks kdigile ettevotjatele selleks, et
nad saaksid neid kasutada oma kaupade vGi teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks.

Edasi selgitab Patendiamet, et tdhis ,PILVEPRINT” on liitséna, mille osadeks on iseseisvat tahendust
omavad sonad ,pilve” (omastava kddnde vorm sénast ,pilv“) ja ,print“. IT-valdkonnas on sonal ,pilv*
mdisteline tahendus pilvetehnoloogial pdhinevate teenuste iseloomustamisel. SGnaga ,,pilv” tahistatakse
internetis olevaid kohti, kuhu on vdimalik salvestada erinevat teavet, mh naiteks fotosid, dokumente, ning
kanda see lle mdnda muusse internetithendusega seadmesse, nt printerisse. Sisuliselt on , pilv*
teenusepakkuja andmekeskus, mille kaudu teenuseid osutatakse. Kasutaja jaoks tahendab see lihidalt
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seda, et ta saab teenuseid tarbida Ule interneti, ilma ise vajalikku tarkvara omamata. Sona ,pilv” tuleneb
sellest, et skemaatiliselt kujutatakse internetti sageli pilvena, mille sees toimuvat kasutajad ei nde ja mille
Gle puudub neil kontroll (Vallaste e-teatmik). TaiendsGna ,pilve-“ on levinud, nditamaks, et midagi

‘

osutatakse pilve kaudu, nt on eesti keeles kasutusel terminid ,pilveteenus®, ,pilvetehnoloogia“
0 0

»pilvemajutus”, ,pilveserver”, ,pilveraalindus” jne. Sona ,print” tahenduseks on , printimine; printimise
tulemus” (0S, www.keelevara.ee). Seega saab liitsdna tahenduseks lugeda ,,pilve kaudu printimine®.

Patendiamet margib, et teenustel ,triikiteenused, triikiteenused tellimusel; fotogradfiliste kujutiste
(digitaalsete) ilmutamine ja triikkimine; foto- ja reproteenused, mis kuuluvad klassi 40; printimisteenused,
printimisteenused tellimusel; on-line ja digitaalsed printimisteenused; kéigi eespool nimetatud teenuste
tellimine elektroonilisel teel, sh interneti kaudu” kui printimisteenustel véi nende tellimisel kirjeldab tahis
teenuste liiki ja omadusi, st tegemist on pilve kaudu printimise (kas lldisemalt voi konkreetsemalt, naiteks
fotode voi reprode printimine) vGi selle tellimisega. Teenustel ,triiki- ja printimisseadmete rent ja
laenutus” naitab tahis, et renditakse ja laenutatakse pilve kaudu printimise funktsiooniga seadmeid.
Teenustel ,teave, néustamine ja konsultatsioon seoses koigi eespool nimetatud teenustega” naitab tahis,
et teavet, nou ja konsultatsioone pakutakse pilve kaudu printimise kiisimustes.

Eeltoodust tulenevalt asus Patendiamet seisukohale, et tahist PILVEPRINT on tervikuna voimalik kasutada
taotluses nimetatud klassi 40 teenuste kirjeldamiseks. Selline tahis peab jadma vabalt kasutatavaks kdigile
ettevotjatele ning ei ole klassi 40 teenuste osas kaubamargina registreeritav.

Kaubamdirgiseaduse § 91g 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamdrk, millel puudub eristusvéime, kaasa
arvatud Uiksik stiliseerimata tdht, iiksik stiliseerimata arv voi liksik vdirv.

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele C-136/02 P p 29: ,Selleks, et kaubaméark omaks eristusvdimet méaruse
nr 40/94 artikli 7 16ige 1 punkti b tdhenduses, peab ta suutma maaratleda kaupu vdi teenuseid, mille
registreerimist taotletakse, kui mingilt kindlalt ettevétjalt parinevat ja seega eristama neid teiste
ettevdtjate kaupadest ja teenustest/.../ . Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele C-37/03 P p 60: ,,/.../ m&aruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b aluseks olev ildise huvi mdiste on endastmdistetavalt vastavuses
kaubamargi pealilesandega, milleks on tagada I6pptarbijale vOi -kasutajale kaubamargiga tdhistatud
kaupade vOi teenuste teatud péritolu, mis lubaks ilma vdimaliku segiajamiseta eristada kaupu voi
teenuseid nendest, millel on teine péaritolu /.../.”

Eristusvdime hindamisel KaMS § 9 Ig 1 p 2 mdéttes 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 (kohtuasi C-363/99 Koninklijke KPN
Nederland [2004], p 34). Kuna taotluses nimetatud klassi 40 teenuseid voib tarbida igaiks (st tegu pole
spetsiifilisele sihtgrupile suunatud teenustega), on Patendiameti hinnangul asjaomaseks avalikkuseks kogu
Eesti tarbijaskond. Seet6ttu tuleb tdhist vaadata keskmise Eesti tarbija seisukohalt, kes on piisavalt
informeeritud ja maoistlikult tahelepanelik ning arukas.

Eestikeelne liitsdna , pilveprint” sbnaraamatutes ei esine ning keelekasutuses voi heauskses aripraktikas
see tavaparaseks muutunud ei ole. Siiski on véljendid , pilveprint”, ,pilveprintimine, , pilvprintimine”
teataval méaaral erinevate ettevdtjate kaupade ja teenuste kirjeldamisel kasutusel. Téendiks selle kohta on
Patendiamet saatnud taotlejale 2.09.2013 ja 6.12.2013 kirjadega koos viis lisa, mis ei ole seotud taotlejaga.
Lisadest nadhtub, et printimisseadmete tootjad Canon, Xerox ja Brother pakuvad pilvevalmidusega
printereid ja pilveprintimist véimaldavat tarkvara ning et Google pakub rakendusplatvormi, mis véimaldab
selle kasutajatel pilve kaudu printimistoid teostada. Eespool nimetatud valjendid tulenevad ingliskeelsest
vastest ,cloud print(ing)“, mis on laialdaselt kirjeldavana kasutusel. Kokku on Patendiamet saatnud
taotlejale 12 lisa, kus on ndha valjendi ,,cloud print(ing)“ kasutus. Patendiameti 6.12.2013 kirja lisadest nr
3 ja 4 nahtub, et sdna ,cloud printing” esineb sdnastikes, nagu nt PZ Magazine Ecyclopedia, IT Glossary.
Patendiameti 2.09.2013 kirja lisadest 4 ja 5 ning 6.12.2013 kirja lisadest 7 ja 8 nahtub, et seda kasutatakse
lisaks konkreetsete firmadega seotuna ka IT-alase mdistena.

Patendiameti hinnangul on ka taotleja enda ja taotlejaga seotud materjalides sdna ,,pilveprint” kasutatud
sageli Gldmdistelises ja vaiketdahelises vormis, mis jatab mulje, et tegu on kirjeldava tahise, mitte
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kaubamargiga. Naiteks internetivaljaandes ,Juhtimine” (1.09.2013) kdneleb Overall Eesti juht Tonis
Haamer: ,,Meil on pilveprindi lahendus Eesti Ulikoolidele, kus lidpilased saavad ID-kaardi p&hiselt e-
maksega tasudes kodust voi mobiiltelefonist printida Ulikooli avalikesse prindiseadmetesse.” IKT ndukogu
koosoleku protokollis (20.03.2013) on kirjas: ,,Pdevakord: /---/ 2) Overall — pilveprindi tutvustus /---/ Tonis
Haamer ja Mart Nigul esitlesid pilveprindi olemust.” Tallinna Ulikooli kodulehel on nt kirjas: ,Tutvuge ka
pilveprindi (http://pilveprint.overall.ee/) v8imalustega, Eesti Raamatukoguhoidjate Uhingu Facebook’i
lehel on aga kirjas (14.03.2012): ,,AS Overall vahendab mitmetele Eesti Ulikoolidele ja raamatukogudele
alates 2011. aastast pilveprindi teenust /---/.” Eeltoodud naited tdi Patendiamet oma 6.12.2013 kirjas
(lisades 11-14) taotlejale valja. Margiline on ka see, et taotleja enda kodulehelt leiab lause: The service is
called Pilveprint (Estonian for ,,cloud-print”) — tahis on siin kill suure tdhega, kuid sulgudes seob taotleja
selle ingliskeelse Gldmdistega ,, cloud-print“, mis annab Patendiameti hinnangul marku, et ka taotleja ise
soovib rohutada tahise Gldmadistelist olemust.

Nagu Patendiamet eespool selgitas, on antud tdhis moodustatud sGnadest, mida nii eraldiseisvana kui
liidetuna on vdimalik kasutada kirjeldavana. Kohtupraktikast tuleneb, et sonamark, mis on kaupade voi
teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade vdi teenuste suhtes eristusvéimetu (Euroopa Kohtu otsus
kohtuasjas C-363/99 p 86, Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-265/00 p 19). Seetdttu ei taju tarbija ilma
kujundusliku elemendita sGna ,,PILVEPRINT“ taotluses nimetatud teenustel kui Ghele ettevétjale kuuluvat
kaubamarki, vaid kui antud teenuste liiki ja omadusi nditavat tahist ning ei suuda pelgalt selle tahise pdhjal
eristada Uihe ettevotja teenuseid teiste ettevotjate teenustest.

Eeltoodust tulenevalt leiab Patendiamet, et tahisel ,,PILVEPRINT” puuduvad tunnused, mille pdhjal tarbija
suudaks Uhe ettevotja teenuseid eristada teise ettevotja samaliigilistest teenustest, ning seda tuleb pidada
eristusvoimetuks. Seetottu pole tdhis KaMS § 9 Ig 1 p 2 tulenevalt taotluses nimetatud klassi 40 teenuste
osas kaubamargina registreeritav.

Alternatiivselt on taotleja viidanud kaubamdrgiseaduse § 9 Iikele 2, mille kohaselt taotluse esitamise
kuupdevaks kasutamise tulemusena eristusvoime omandanud kaubamédirgi ja dldtuntud kaubamdrgi puhul
ei kohaldata paragrahvi IGike 1 punktides 2-4 séitestatut.

Euroopa Kohus on kohtuotsuses C-299/99 asunud seisukohale, et s6ltumata asjaolust, kas kaubamark
omandas eristusvéime selle olemusest tulenevalt voi kasutamise tagajarjel, tuleb eristusvdimet hinnata
Uhest kiljest seoses kaupade ja teenustega, mille puhul selle registreerimist taotletakse, ning teisest
kiljest ldahtuvalt asjaomase avalikkuse, mis koosneb kaupade ja teenuste piisavalt informeeritud,
moistlikult tahelepanelikest ja arukatest keskmistest tarbijatest, eeldatavast tajust. Antud otsuse punktis
64 on toodud vilja, et kasutamise tagajarjel omandatud eristusvéime puhul peab olukord, kus asjaomane
avalikkus seostab kaupu vdi teenuseid (ihe ettevotjaga, tekkima tanu kaubamargi kasutamisele
kaubamargina. Védljendit , kaubamargi kasutamine kaubamargina“ tuleb mdista ainult sellisele kaubamargi
kasutamise eesmargile viitavana, et asjaomane avalikkus seostab kaupu voi teenuseid kaubamargi pdhjal
Uhe ettevotjaga (kohtuasi C-353/03 p 29).

Kaubamargi Uldtuntuse hindamisel tuleb muu hulgas arvestada kaubamargi tuntuse astet Eestis
kaubamargiga tahistatud kaupade vdi teenustega analoogiliste kaupade voi teenuste tegelike ja vGimalike
tarbijate sektoris, nende kaupade vOi teenuste jaotusvorgus tegutsevate isikute sektoris voi nende
kaupade vGi teenustega tegelevas arisektoris. Arvesse tuleb votta ka kasutamise ja tutvustamise kestust ja
ulatust ning kaubamargi geograafilist levikut, registreerimist, kasutamist ja tldtuntust teistes riikides ning
kaubamargi hinnangulist vaartust (KaMS § 7 Ig 3).

Taotleja on oma kirjades Patendiametile labivalt olnud seisukohal, et registreerimiseks esitatud tahis oli
taotluse esitamise kuupaevaks markimisvaarsele osale Eesti printimisteenuste tarbijaile tuntud ja et tahis
on lisaks loomuomasele eristusvbimele omandanud taotluses nimetatud klassi 40 osas tdiendava
eristusvoime selle kasutamise kaudu. Taotleja on kdigis kirjades ja nende lisades esitanud vaiteid ja
téendeid, mis taotleja sénul kinnitavad pikaajalist kasutamist ning selle kaudu omandatud eristusvdimet.

Patendiamet taotlejaga ei ndustunud ning selgitas kaubamargi registreerimisest keeldumise otsuses, et
taotleja poolt esitatud tdendid ei ole piisavad tdendamaks tahise ,PILVEPRINT” Gldtuntust vdi kasutamise
kadigus omandatud eristusvdimet.
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Taotleja on oma 24.07.2013 kirja lisana esitanud valjatriiki otsingumootorist Google, kasutades otsisdna
»Pilveprint® Taotleja vaitel on tulemuseks 638 viidet veebilehtedele, kusjuures kdik antud veebilehed
viitavad taotleja teenustele voi vahendavad seda. Taotleja pole Uheski oma kirjas tapsemalt otsingu
tulemuste sisu Patendiametile vahendanud. Seejuures on taotleja oma 16.04.2014 kirjas viidanud
haldusmenetluse seaduse §-le 6, mis satestab, et ,haldusorgan on kohustatud vdlja selgitama
menetletavas asjas olulise tdhendusega asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks téendeid oma
algatusel”.

Patendiameti hinnangul ei saa Google’i valjatriki alusel jareldada tahise omandatud eristusvéimet voi
Gldtuntust, kuna sealse lihikese info ja erinevate marksdnade jada pdhjal ei ole voimalik hinnata neil
lehekiilgedel esitatud materjalide tegelikku sisu ja konteksti. Mis puudutab viidet haldusmenetluse
seaduse §-le 6, siis Patendiamet selgitas, et |ahtub ekspertiisi tehes esmajoones KaMS §-st 38 (Kaubamargi
ekspertiis). Patendiameti kohustus tulenevalt KaMS §-st 38 on kaubamargi kontrollimine ekspertiisi kaigus
KaMS § 9 Ioikes 1 ja § 10 sdtestatu suhtes. Ekspertiisi tehes on Patendiamet kaubamargi ndudeid
kontrollinud ning selle tulemusel tuvastatud Giguskaitset valistavaid asjaolusid taotlejale selgitanud ja
pohjendanud. Kasutamise tulemusena omandatud eristusvGime ning (ldtuntuse vdite tdendamise
kohustus lasub vaite esitajal ehk antud juhul taotlejal.

Taotleja vaidab (24.07.2013 kirjas), et on opereerinud domeeninimega www.pilveprint.ee juba alates
2006. aastast. Taotleja poolt esitatud kinnituskirjast selgub, mis ajal ja kus on teenust PILVEPRINT hakatud
osutama. Patendiameti hinnangul tdendab eeltoodu Uksnes ettevotte tavaparast tegutsemist oma
pOhitegevuse tditmiseks. Nimelt see, et ettevdte toodab mingeid kaupu voi osutab teenuseid ja omab
veebilehte, on tavaline aritegevus ega tahenda automaatselt, et tahis, millega teenuseid tahistatakse, on
tarbijate seas Uldtuntud voi kasutamise kadigus eristusvéime omandanud.

Taotleja on lisanud oma 24.07.2013 kirjale veebilehelt www.battleit.eu tehtud valjatriiki, kus tutvustatakse
taotleja poolt pakutavat innovaatilist printimisteenust. Taotleja vaitel naitab kdesolev artikkel, et
teenustest on radgitud erialastel veebilehtedel ja toodud on &ra selle kattesaadavus erinevates
korgkoolides.

Patendiamet tuvastas artikli analtisil, et seal on kasutatud tahist , PILVEPRINT“ vdikeste tahtedega, mitte
Uhe kindla ettevotte kaubamargina, mis jatab mulje, et tegu on pelgalt teenuse liiki kirjeldava sGnaga.
Veebilehe viljatriikk iseenesest ei naita tdhise Uldtuntust voi kasutamise tulemusena omandatud
eristusvdoimet.

Taotleja vdidab oma 16.04.2014 kirjas, et Patendiamet on vaaralt maaratlenud taotluses nimetatud
teenuste sihtgruppi, vaites, et selleks on kogu avalikkus. Taotleja vaitel ei koosne teenuste sihtgrupiks olev
asjaomane avalikkus kogu Eesti elanikkonnast, vaid avalike asutuste printimisteenuste tarbijatest.

Patendiamet asus seisukohale, et antud teenused on kasutamiseks kogu Eesti elanikkonnale — taotleja
poolt esitatud materjalidest ei selgu, et teenuse kasutamisel esineks mingeid kasutaja staatuse vms seotud
piiranguid. Seejuures toetab ka taotleja esitatud teeninduspunktide loetelu (16.04.2014 kirja lisana)
Patendiameti vdidet — nt Rahvusraamatukogus pakutavaid, samuti (likoolide raamatukogude (Tallinna
Ulikool, Tallinna Tehnikaiilikool, Tartu Ulikool jne) teenuseid saavad kasutada peaaegu k&ik Eesti elanikud.

Taotleja on esitanud 6.11.2013 kirja lisana valjatriki PILVEPRINT e-maksete laekumise kohta 2006. aastal.
See kinnitab taotleja sdnul tdika, et ettevote on tahist pikka aega kasutanud.

Patendiamet tuvastas, et antud materjal kajastab taotleja teenuseid tarbinud klientide nimesid, maksete
laekumise kuupaevi, teenuse tarbimise kohti ning ettevotte kdivet teatud ajavahemikul aastal 2006. See
info naitab Giksnes, et tegu on (vGi oli sel perioodil) toimiva ettevottega, ent ei téenda, et tahis PILVEPRINT
on teenuse tarbijate seas lldtuntud ning et tarbijad vastavat tahist taotleja kaubamargina tajuksid.

Taotleja on esitanud 6.11.2013 ja 16.04.2014 kirja lisadena materjale (tabelid, graafikud), mis taotleja
vaitel nditavad, et PILVEPRINDI teenuse kasutajate hulk, teenuse tarbimiskordade arv ning kaive alates
teenuse pakkumise algusest 2006. aastal kuni 2013. aastani on olnud kasvutrendis. Taotleja vaitel oli
PILVEPRINT teenust taotluse esitamise hetkeks tarbitud kiimneid tuhandeid kordi ning teenust ostetud
enam kui Ule saja tuhande euro vaartuses ning et kasutajate hulk on jarjepidevalt kasvanud.

Antud materjalid kinnitavad kiimnetesse tuhandetesse ulatuvate kannete arvu, kasutajate hulga kasvu ja
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kdibe suurust. Patendiameti hinnangul annavad materjalid eelkdige marku ettevotte tavaparasest ning
edukast majandustegevusest. Need ei tdenda, et tahis ,,PILVEPRINT” on teenuse tarbijate seas uldtuntud
ning et tarbijad vastavat tahist just taotleja kaubamargina tajuksid — nimelt ei selgu antud materjalidest,
mil moel tahist ning selle seost taotlejaga on tarbijatele teenuste kasutamisel esitletud vdi kas tldse on
esitletud.

Taotleja vaitel (6.11.2013 ja 16.04.2014 kirjas) on PILVEPRINT praegu kasutusel kolmeteistkimnes koolis
jaraamatukogus, kdikides teeninduspunktides on taotlejal enda sdnutsi kokku kiimneid tuhandeid kliente.
Taotleja on esitanud selle kinnituseks 6.11.2013 kirja lisades pistelised valjatriikid Tallinna Tehnikadlikooli,
Tartu Tervishoiu Kérgkooli ja Tartu Ulikooli PILVEPRINT teenuse klientide andmetega. Samuti on taotleja
16.04.2014 kirjale lisanud PILVEPRINT prindipunktide loetelu. Nende materjalide ja vdidetega seoses viitab
taotleja Euroopa Kohtu otsusele (C-353/03 Nestle), milles kohus on markinud, et kaubamaérgi geograafilise
kasutamise ulatus on ks aspekt, mida eristusvéime omandamise hindamisel arvestada.

Patendiamet ndustub Euroopa Kohtu seisukohaga, et kaubamargi geograafilise kasutamise ulatus on tks
aspekte, mida eristusvdime omandamise hindamisel arvestada. Siiski, ainuliksi vaite, et teenusel on
kiimneid tuhandeid kliente, ning prindipunktide loetelu alusel, ei saa Patendiamet teha jareldusi selle
kohta, kuidas tarbija tahist tajub, et see oleks tarbijate seas lldtuntud ning tajutav taotleja kaubamargina.
Materjalidest ei selgu nimelt, mil moel tahist ning selle seost taotlejaga on tarbijatele teenuste kasutamisel
esitletud. Patendiamet markis, et kuna ettevotte enda kodulehel on Prindipunktide loetelu lehel tahist
»PILVEPRINT* esitletud kujutismargi koosseisus ning mitte sdnamargina, millele diguskaitset soovitakse, ei
saa Patendiamet tahise sellelaadset kasutust arvesse votta.

Pistelised valjavotted dlikoolide klientide andmetega (nt nimi ja kaardinumber — ,,Default Card Number®)
nditavad Uksnes, et tegu on tavaparaselt toimiva, kliente eviva ettevdttega. Toodud andmed pole
téenduseks tahise lldtuntusest tarbijate seas ega naita tahise omandatud eristusvdimet.

Taotleja on oma 16.04.2014 kirjale lisanud seitse fotot teeninduspunktidest. Taotleja viitab seejuures
Euroopa Kohtu otsusele C-24/05 P Storck, milles Euroopa Kohus on markinud, et kaubamargi eristusvdime
omandamise hindamise juures tuleb arvestada kdiki juhtumeid, mil asjaomane avalikkus puutub kokku
kaubamargiga, sh ostuotsuse tegemise hetkel ning ka kauba-teenuse tegeliku tarbimise hetkel. Taotleja
viitab, et kohus on markinud, et kaubamargi ndgemine ostuotsuse tegemise ajal on eriti oluline aspekt
omandatud eristusvdime hindamise juures. Taotleja vaidab seejuures, et kuigi fotodel olevale tahisele
,PILVEPRINT on lisatud domeeninimi ,,ee”, ei oma see tahendust, kuna domeeninimede puhul on tegu
kirjeldavate tahistega ning eristavaks ja taotleja teenuste juurde juhatavaks tahiseks on tahis ,,PILVEPRINT",

Patendiamet leidis, et kdesoleval juhul ei ole voimalik toodud seisukohta kohaldada, kuna koikidel fotodel
on naha kujutismarki, antud juhul taotletakse kaitset aga sOnamargile. Seega ei ole Patendiameti
hinnangul voimalik vaita, et eespool nimetatud kokkupuudete kaudu oleks tarbijale tuntud just sdnaline
tahis ,,PILVEPRINT“. Patendiameti hinnangul on fotodelt nahtuv kujutis seejuures domineeriv ja
silmatorkav ning kuigi lisatud domeeninime ,,ee” puhul on tegu eristusvdimetu tahisega, lisab seegi nlianss
fotodel oleva kujutise ja taotletava sdnamargi Gldmuljesse erinevust.

Hinnanud esitatud materjale kogumina, leidis Patendiamet, et ei ole tdendatud, et tahis ,PILVEPRINT on
asjaomases sektoris — milleks Patendiameti hinnangul on kogu Eesti avalikkus — kaubamargina tldtuntud
vOi omandanud kasutamise tulemusena eristusvéime. Esitatud materjalid kogumina naitavad, et taotleja
on pilveprindi teenuseid hakanud osutama 2006. aastast ning kasutanud nende teenustega seoses tahist
,PILVEPRINT". Materjalide kohaselt omab ettevote veebilehekiilge, ettevotte teenuste tarbijate hulk on
jark-jargult kasvanud ning teenuste osutamisel on ettevottel tekkinud kaive. Taotleja on esitanud méned
fotomaterjalid, kust nadhtub, kuidas tdhist tarbijatele teenuste kasutamisel on esitletud, kuid seda
kujutismargi koosseisus. Kuivord antud juhul taotletakse kaitset sdnalisele tahisele, ei saa Patendiamet
neid materjale tdendina tahise Gldtuntuse voi kasutamise kaigus omandatud eristusvdime osas arvestada.
Taotleja ei ole Patendiametile esitanud tdiendavaid materjale, millest oleks naha, kuidas tarbijad
taotletavat sOnalist tahist ,,PILVEPRINT“ tajuvad ning et nad seda just taotlejaga seostavad. Taotleja on kill
esitanud Patendiametile kolm kinnituskirja, milles taotleja koostodpartnerid kinnitavad taotletava tahise
tuntust nende klientide hulgas ning seostumist taotlejaga, kuid kokkuvdttes ei lisa need esitatud vaidete-
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ja toendite kogumile piisavalt kaalu, sest neid seisukohti ei kinnita IGpptarbija hinnang. Eeltoodust
tulenevalt leidis Patendiamet, et taotleja poolt esitatud materjalid kogumina ei ole piisavad, et
Patendiamet vdiks tunnistada tahise Uldtuntust asjaomaste tarbijate seas vdi kasutamise kaigus
omandatud eristusvdimet vastavalt KaMS § 9 Ig-le 2.

25.08.2014 esitas taotleja nimetatud otsuse peale kaebuse téOstusomandi apellatsioonikomisjonile
(edaspidi komisjon) KaMS § 9 Ig 1 p-de 2 ja 3 ning § 9 Ig 2 alusel. Kaebus voeti menetlusse nr 1542 all ja
eelmenetlejaks maarati Kerli Tillberg.Taotleja ei ndustu Patendiameti seisukohaga, et tahis PILVEPRINT on
tervenisti kirjeldav, kuna selle tdhenduseks saab vaidetavalt lugeda ,pilve kaudu printimine“. Tahis
kirjeldab vaidetavalt Glaltoodud teenuseid jargmiselt: pilve kaudu printimine vGi selle tellimine; renditakse
vOi laenutatakse pilve printimise funktsiooniga seadmeid; pakutakse teavet, ndu ja konsultatsioone pilve
kaudu printimise asjus. Taotleja margib, et Euroopa Kohus on 25.11.2008 otsuses T-325/07 Surfcard
sedastanud, et kaubamark on kirjeldav, kui:

- Margi ning tahistatavate kaupade-teenuste vahel on piisavalt otsene ning konkreetne seos;

- Marki moistetakse asjassepuutuva tarbija poolt kirjeldavana koheselt ning ilma edasise méttelise
pingutuseta.

Taotleja on seisukohal, et tahise PILVEPRINT ja selle taotluse klassi 40 teenuste vahel ei eksisteeri ndutud
vahetut ega tdpset seost. Tahist PILVEPRINT ei tajuta kdigi ja iga taotluse klassi 40 teenuse tarbija poolt
kirjeldavana koheselt ning ilma tdiendava mottelise pingutuseta. Tahise PILVEPRINT tajumist eristava
tahisena kinnitab ka selle pikaajaline ja laiap&hjaline kasutamine Eestis alates 2006.a. taotleja teenuseid
eristava tahisena. Taotleja on seisukohal, et tdhise PILVEPRINT ja selle taotluse klassi 40 teenuste osas ei
esine KaMS § 9 Ig 1 p 3 margitud diguskaitset valistavat asjaolu. Patendiamet ei ole veenvalt tdendanud
vastupidist. Taotleja leiab, et tahisele PILVEPRINT Giguskaitse andmisel puudub vastuolu KaMS § 9 Ig 1 p-
ga 2. Nimetatud satte kohaselt ei saa Giguskaitset téhis, millel puudub eristusvéime, kaasa arvatud liksik
stiliseerimata tdht, liksik stiliseerimata arv voi iiksik vérv.

Patendiameti seisukoha kohaselt tahis PILVEPRINT Eesti sOnaraamatutes kirjeldava tdhisena ei esine ning
see ei ole ka Eesti keelekasutuses ega Eesti heauskses dripraktikas tavaparane tahis. Patendiameti
seisukoha kohaselt on erinevate ettevdtjate poolt kasutusel téhis ,cloud print(ing)”“ ja muud PILVEPRINT
tahisega sarnased tahised. Tahise PILVEPRINT tavakasutuses olemist Patendiamet menetluse kdigus seega
tuvastanud ei ole.

Patendiamet viitab, et printimisseadmete tootjad (Canon, Xerox, Brother) pakuvad pilvevalmidusega
printereid ja pilveprintimist vdimaldavat tarkvara. Patendiamet kahtlustab, et taotleja kasutab tahist
PILVEPRINT sageli Gldmaistelises, vadiketahelises vormis, mis viitab vaidetavalt selle teenuseid kirjeldavale
iseloomule. Patendiamet leiab, et kuna tahist PILVEPRINT ja selle kaht osa (PILVE-, -PRINT) on v&imalik
kasutada eraldiseisvana ja liidetult kirjeldavana ning kuivérd tarbijad on puutunud kokku sarnaste
tahisega, puudub terviktadhisel vaidetavalt vahimgi eristav iseloom.Taotleja ei ndustu, et PILVEPRINT oleks
taotluse klassi 40 teenuste osas tdienisti eristusvGimetu tahis. PILVEPRINT on taotleja kaubamark,
tehissdna, mis ei sisaldu sGnaraamatutes ega ole tavaparases kdnekeeles voi aripraktikas tavaparaselt
kasutatav. Viimased kaks asjaolu on ka Patendiamet menetluse kaigus tuvastanud. Taotleja ei soovi

‘ ‘

Oiguskaitset Patendiameti poolt viidatud tahistele ,pilvemajutus”, , pilvetehnoloogia“, ,pilveteenus”
»pilveserver”, ,cloud print(ing)“ vms. Taotleja soovib diguskaitset oma PILVEPRINT kaubamargile, mida ta
on kasutanud jarjepidevalt Eestis al. 2006.a oma teenuste eristamisel. Antud teenus on Eestis ainulaadne
ja sellel puudub alates selle kasutama hakkamisest Eestis tdsiseltvOetav konkurent.Taotleja leiab, et
Patendiameti viited selle kohta, et moningatel juhtudel on PILVEPRINT kaubamarki kasutatud
viiketdhelises vormis, ei ole antud asjas maaravad. Uksikjuhud ei vdimalda jireldada terviktdhise ildist

eristusvoimetust, kirjeldavust vms.

Seoses Patendiameti poolt esitatud tdenditega on taotlejal pdhjendatud ootus, et Patendiamet tdendab
ekspertiisi kdigus tuvastatud asjaolud voimalikult taotluse esitamise kuupdeva seisuga (vt komisjoni
28.09.13 otsus nr 1361-o0 TORUABI). Patendiamet on kohustatud siduma tuvastatud asjaolud véimalikult
lahedalt taotluse esitamise kuupaevaga, milleks on antud juhul 21.02.2012.
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Patendiameti poolt esitatud tdendid, mis peaksid vaidetavalt kinnitama tahise PILVEPRINT
eristusvéimetust ja ka kirjeldavust, ent mis on taotluse esitamise kuup&evast selgelt hilisemad (sh 2013.a.
Il pool), ei saa otsuse tegemisel arvesse votta. Erinevalt taotleja esitatud tGenditest, mis naitavad
PILVEPRINT kasutamist tema poolt printimisteenuseid eristava tahisena al. 2006.a. enne ja pdrast 2012.a.
taotluse esitamise kuupdeva (vt punkt 4), puudub Patendiameti viidatud tdenditel selge seos PILVEPRINT
taotluse esitamise kuupdevaga. Need ei vdimalda teha jareldusi kaubamargi kirjeldavuse ega
eristusvoimetuse kohta taotluse esitamise kuupdeva seisuga. Samuti on oluline, et Patendiameti poolt
menetluse kestel esitatud materjale, mille kuupdeva ei ole lldse vdimalik fikseerida, ei saa kasutada
taotleja kahjuks. Taotleja on seisukohal, et tahise PILVEPRINT ja selle taotluse klassi 40 teenuste osas ei
esine KaMS § 9 Ig 1 p 2 margitud diguskaitset valistavat asjaolu ning Patendiamet ei ole veenvalt
téendanud vastupidist.

KaMS § 9 Ig 2 satestab: Taotluse esitamise kuupdevaks kasutamise tulemusena eristusvéime omandanud
kaubamdrgi ja lldtuntud kaubamdirgi puhul ei kohaldata kéesoleva paragrahvi I6ike 1 punktides 2—4
sdtestatut.

Euroopa Kohus on eristusvdime omandamise kohta 04.05.1999 otsuse C-108/97 - C-109/97 Windsurfing
Chiemsee, p-des 49 ja 54 markinud: Tehes kindlaks, kas kaubamdrk on saavutanud eristusvéime selle
kasutamise kaudu, peab vastav ametiasutus hindama kogumis téendeid selle kohta, et kaubamdrk on
muutunud selliseks, et vbimaldab identifitseerida asjaoomaseid kaupu konkreetselt ettevotjalt
pdrinevatena, eristades seega neid teiste ettevétjate kaupadest.

Kui pddev ametiasutus leiab, et méirkimisvédrne osa [teenuste] tarbijaskonnast identifitseerib kaupu kui
konkreetselt ettevottelt pdrinevatena just kaubamdirgile tuginevalt, tuleb kaubamdirgi registreeritavuse
noue lugeda tiidetuks.Taotleja on kasutanud kaubamarki PILVEPRINT alates 2006.a. septembrist,
pakkudes selle all printimisteenuseid. Ta kinnitab, et:

1. 2006. aastal registreeris kaebaja oma nimele domeeninime www.pilveprint.ee;

2. 2006. aastal algas PILVEPRINT teenuse avalik osutamine Tartu Ulikoolis ja Tallinna Inglise
Kolledzis;

3. 2007. aastal algas PILVEPRINT teenuse avalik osutamine Tallinna Tehnikatlikoolis,
Rahvusraamatukogus ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias;

4. 2008. aastal algas PILVEPRINT teenuse avalik osutamine G. Otsa nimelises Tallinna
Muusikakoolis;

5. 2009. aastal algas PILVEPRINT teenuse avalik osutamine Eesti Maalilikoolis ja Tallinna
Ulikoolis;

6. 2010. aastal algas PILVEPRINT teenuse avalik osutamine Tallinna Majanduskoolis, Tallinna
Tervishoiukdrgkoolis ja Tartu Krgemas Kunstikoolis;

7. 2011. aastal algas PILVEPRINT teenuse avalik osutamine Tartu Taiskasvanute
Gimnaasiumis;

8. 2012. aastal algas PILVEPRINT teenuse avalik osutamine Tartu Tervishoiu K&rgkoolis ja TU
Narva KolledzZis. Taotleja margib selgitusena, et tema PILVEPRINT teenus on keeruline
kompleks erinevatest seadmetest, mitmest keskkonnast ja erinevatest tarkvaradest nagu
Uniflow, Windows-server jms. PILVEPRINT hdlmab ka e-pileti ostmise omadusi — nn
elektrooniline makse labi Eesti Sertifitseerimiskeskuse (praeguse nimega United Tickets).
Viimase veebilehel www.pilet.ee on vdimalik ka ndha, kust saab Overalli-ID piletiga
valjaprinte teha ja palju see maksab.

On oluline markida, et kui taotleja AS KTK Overall ja teised samasse gruppi kuuluvad ettevotted alustasid
PILVEPRINT teenuse pakkumist juba 2006. a., siis Google Cloud Print jéudis katsetuste jarel oma teenuse
beeta-versioonini alles 25.01.2011. Antud hetkel oli PILVEPRINT Eestis juba laialdaselt kasutatud ja
printimisteenuste turul tuntud kui taotleja teenuseid eristav tahis. 2006. a. ei olnud s6éna ,,pilv” interneti
asemel IT-vallas Uldse kasutusel, ei reaalselt ega skemaatiliselt. Mdiste ,,pilv” kui tuli IT-alal laiemalt
kasutusele marksa hiljem, padrast seda kui taotleja oli hakanud oma teenuseid eristava tdhisega
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PILVEPRINT.Taotleja on menetluse vialtel esitanud tdendina ka valjatriiki otsingumootorist Google, mis
annab otsisdna PILVEPRINT vastena 638 viidet veebilehtedele, kus PILVEPRINT teenust pakutakse voi seda
tutvustatakse. Vasted seonduvad valdavas enamuses just taotleja PILVEPRINT printimisteenusega, seda ei
ole Patendiamet ka eitanud.

PILVEPRINT on momendil kasutusel 13-s erinevas koolis ja raamatukogus, kus on eraldiseisvad 45
prindipunkt. Nagu jargmised téendid naitavad, on Tallinna Tehnikalilikoolis teenusel 34 827 klienti, kes on
kasutanud teenust alates 2006.a. vahemalt kord iga 2 aasta jooksul. Tartu Tervishoiu Kdrgkoolis on
PILVEPRINTIl 20 099 klienti (sh dpilased ja 6ppejdud), Tartu Ulikoolis 22 358 klienti. TU ja TTK klientide
hulka kuuluvad isikud, kellel on positiivne kliendisaldo. Isikud, kes on PILVEPRINT saldo kopeerinud vi
printinud nulli, kustutatakse andmebaasist 2 aasta mé6dumisel.

Lisaks tlaltoodule on taotleja esitanud ka tdendi PILVEPRINT veebikasutajate arvu ja juurdekasvu kohta
2010-2013.a. (lisa 12). Samuti Ulevaate PILVEPRINT printimis- ehk valjastusteenuse elektroonsetest
maksetest 2006-2013.a. (lisa 14). Need téendid nditavad taotleja PILVEPRINT teenuse populaarsuse kasvu
al. 2006 kuni 2013.a., 5.0 enne ja péarast taotluse esitamist.Taotleja on esitanud ka Tallinna Ulikooli IT
osakonna juhataja kinnituse (lisa 14), mille kohaselt pakub taotleja Tallinna Ulikoolis PILVEPRINT teenust
al. 2007.a. Isik kinnitab, et talle teadaolevalt pakub taotleja PILVEPRINT teenust ka mitmetes teistes
kohtades. Tahis PILVEPRINT seondub antud spetsialistile selgelt taotleja kaubamargina.

Esitatud on Tallinna Tehnikallikooli IT spetsialisti kinnitus (lisa 15), mille allkirjastajale teadaolevalt
pakutakse TTUs PILVEPRINT teenust al. 2006.a. Kinnitatakse, et TTU IT osakonnas seostatakse PILVEPRINTi
taotleja teenustega ning seda kasitatakse taotleja kaubamargina. Kinnitatakse tahise tuntust ka muude
PILVEPRINT teenuse tarbijate ning selle teenuse drivaldkonna seas laiemalt.

Esitatud on Tartu Ulikooli raamatukogu direktori kohusetiitja kinnitus (lisa 16), mille kohaselt on dlikooli
raamatukogu PILVEPRINT teenuse kasutajate jaoks kinnistunud see tahis kindla isiku teenust eristava
kaubamargina. Samuti kinnitatakse teenuse ainulaadsust Eestis. Kinnitatakse taotleja PILVEPRINT teenuse
koostood al. 1998.a. ja laialdasemat kasutamist al. 2006.a. Kinnitatakse PILVEPRINT teenuse tuntust
mitmete analoogsete asutuse kasutajate seas (koolid, raamatukogud jne).

Euroopa Kohus on muuhulgas markinud, et kaubamargi eristusvdime omandamise hindamise juures tuleb
arvestada kdiki juhtumeid, mil asjaomane avalikkus puutub kokku kaubamargiga, sealhulgas ostuotsuse
tegemise ning ka kauba-teenuse tegeliku tarbimise hetkel (22.06.2006 otsus C-24/05 P Storck, p 71). Kohus
on markinud, et kaubamargi ndagemine ostuotsuse tegemise ajal on eriti oluline aspekt omandatud
eristusvéime hindamise juures (ibid. p 72). Arvestades eeltoodut on esitatud ka fotod PILVEPRINT
prindipunktidest:

Tallinna Tehnikailikooli peamaja 4. korpuses (lisa 17-19)

Tallinna Tehnikatlikooli Tallinna Kolledzis (lisa 20-21)

Tallinna Tehnikalilikooli Parnu Kolledzis (lisa 22)

Tallinna Tehnikatlikooli raamatukogus (lisa 23-25)

Tartu Ulikooli raamatukogus (lisa 26)

"m0 a0 T

Tartu Ulikooli sotsiaalteaduskonnas (lisa 27)

g. Tallinn Inglise KolledzZis (lisa 28-29).Taotleja mddnab, et prindipunktides on kasutatud tahist
PILVEPRINT.EE ent see ei muuda nimetatud fotode asjassepuutuvust. Riigikohus on kinnitanud kaubamargi
ja domeeninime funktsioonide kokkulangevust (vt Riigikohtu 30.06.2006 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p
49). Teisalt on tdhises PILVEPRINT.EE sisalduv 16pp .EE kirjeldav ja viitab vaid tippdomeeni sufiksile (vrd nt
DELFI.EE, DELFL.LT jne). Seetdttu on k&ikide nimetatud prindipunktide teenuseid ostuotsuse tegemisel ja
reaalsel tarbimisel eristavaks taotleja teenuste juurde juhatav ja neid eristav tahis PILVEPRINT.

Euroopa Kohtu seisukoha kohaselt on kaubamargi geograafilise kasutamise ulatus (ks aspekt, mida
eristusvime omandamise hindamisel arvestada tuleb (07.07.2005 otsus C-353/03 Nestle, p 31).
PILVEPRINT tegutseb 13-s koolis ja raamatukogus, PILVEPRINT teenusel on Tallinna Tehnikalilikoolis ca
35000 klienti, Tartu Tervishoiu K&rgkoolis ca 20 000 klienti, Tartu Ulikoolis ca 22 000 klienti. Nendes
asjaoludes taotlejal Patendiametiga vaidlust pole olnud. PILVEPRINT prindipunkte on Tallinnas, Tartus,

8
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Parnus ja Narvas ehk (le Eesti kokku 45tk (lisa 8). Eeltoodust tulenevalt on PILVEPRINT n&ol tegemist
taotleja kaubamargiga, mida on kasutatud laialdaselt kogu Eesti Vabariigi territooriumi osas, kus
kaubamargile diguskaitset reaalselt ka soovitakse.

Euroopa Kohtu seisukoha kohaselt tuleb kaubamargi eristusvéime madra hindamisel arvestada ka
kaubamargiga tahistatud kauba vdi teenuse turuosa (22.06.2006 otsus C-25/05 P Storck, p 77). Taotleja on
juhtinud tdahelepanu, et PILVEPRINT on ainuke omataoline teenus Eestis ning Patendiamet ei ole seda
vaidet Umber lUkanud. Seda tdendavad ka esitatud kinnituskirjad ning selles asjaolus taotlejal
Patendiametiga vaidlust pole. Taotleja viitab ka haldusmenetluse seadustiku § 4 Ig-le 2, mis satestab ka
kaalumise pohimdtte, mida on kohustuslik jargida ka Patendiameti ekspertiisi labiviimisel: Kaalutlusigust
tuleb teostada kooskdlas volituse piiride, kaalutlusbiguse eesmdrgi ning Oiguse (ldpGhimotetega,
arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes pdhjendatud huve. Patendiamet pole menetluse kestel
tuvastanud tdhise PILVEPRINT tavapdrasust kdnekeeles ega heauskses daripraktikas. Patendiamet on
viidanud teistele, vdidetavalt sarnastele tahistele, ent nende osas taotleja Giguskaitset ei taotle.
Patendiamet on taotleja esitatud tdendite pdhjal tuvastanud taotleja pikaajaliselt tegevuse PILVEPRINT
tahistatud teenuse pakkumisel.

VGttes arvesse eeltoodud asjaolusid, sellekohaseid tdendeid ning Euroopa Kohtu praktikat, pidades silmas
kaubamargi PILVEPRINT kasutamist taotleja poolt alates 2006.a., PILVEPRINT teenuse kasvavat
populaarsust enne ja parast selle taotluse esitamist, teenuse ainulaadsust Eesti turul, selle geograafilist
levikut (kaetud koik suuremad linnad, kokku 45 prindipunkti) ja kuivord teenuse ostuotsuse ja tarbimise
kohal on alati olnud PILVEPRINT tahis (mh kujul PILVEPRINT.EE), leiab taotleja, et esitatud tGendeid
kogumina hinnates on vdimalik jareldada PILVEPRINT tuntust olulise ja markimisvaarse osa Eesti
printimisteenuste sihtgrupi tarbijate osas. Esitatud tdendeid arvestades ei ole taotlejal pdhjendatud
kahtlust selles, et nimetatud tarbijad ei tajuks PILVEPRINTi kindla isiku, taotleja teenust eristava tahise,
taotleja kaubamargina.

Kuivord kaubamargi dlaltoodud kasutamise ja sellest johtuva tuntusega on tdidetud omandatud
eristusvéime kriteerium (vt viidatud Euroopa Kohtu kaasused), on PILVEPRINT KaMS § 9 Ig 2 tulenevalt
taotleja nimele kaubamargina registreeritav.

KGigest eeltoodust lahtuvalt, vottes arvesse KaMS §§ 38, 41; Toostusomandi Giguskorralduse aluste
seaduse §§ 39, 43, 44 ning viidatud komisjoni, Riigikohtu ja Euroopa Kohtu praktikat, palub taotleja
komisjonil tuhistada Patendiameti 25.06.2014 otsus nr 7/ M201200178 kaubamargi PILVEPRINT (reg.
taotlus nr M201200178) registreerimisest keeldumise kohta taotluse klassi 40 teenuste osas ning
kohustada Patendiametit jatkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud volikiri ning 28 tdendusmaterjali lisadena.

16.12.2014 esitas Patendiamet asjas seisukoha, milles vaidleb taotlejale vastu ja leiab, et kaubamargi
PILVEPRINT registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja pohjendatud.Taotleja ei ndustu, et tahis
PILVEPRINT oleks kirjeldav kdigi ja iga taotluses margitud teenuse osas. Taotleja viitab Euroopa Kohtu
otsusele kohtuasjas T-325/07 ning on seisukohal, et tihise PILVEPRINT ja selle taotluse klassi 40 teenuste
vahel ei eksisteeri ndutud vahetut ega tapset seost. Taotleja ei leia, et tahist PILVEPRINT tajutaks kdigi ja
iga taotluse klassi 40 teenuse osas tarbija poolt kirjeldavana koheselt ja ilma tdiendava mottelise
pingutuseta. Taotleja arvates kinnitab PILVEPRINT tajumist eristava tdhisena ka selle pikaajaline ja
laiapdhjaline kasutamine Eestis alates 2006.a. Kokkuvdttes leiab taotleja, et tdhise PILVEPRINT ja selle
taotluse klassi 40 teenuste osas ei esine KaMS § 9 Ig 1 p 3 margitud diguskaitset valistavat asjaolu ning et
Patendiamet pole veenvalt tdendanud vastupidist. Taotleja toodud lahendis on Euroopa Kohus
sedastanud, et kaubamark on kirjeldav, kui: 1) mérgi ning tahistatavate kaupade-teenuste vahel on
piisavalt otsene ning konkreetne seos; 2) marki mdistetakse asjassepuutuva tarbija poolt kirjeldavana
koheselt ning ilma edasise mottelise pingutuseta. Patendiamet on viidatud kohtulahendis toodud
seisukohaga ndus ning leidnud, et antud juhul on margi ja tahistatavate teenuste vahel piisavalt otsene
ning konkreetne seos. Patendiamet on kaubamargi registreerimisest keeldumise otsuses toonud vilja, et
teenustel ,triikiteenused, triikiteenused tellimusel; fotogradfiliste kujutiste (digitaalsete) ilmutamine ja
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triilkkimine; foto- ja reproteenused, mis kuuluvad klassi 40; printimisteenused, printimisteenused
tellimusel; on-line ja digitaalsed printimisteenused; koéigi eespool nimetatud teenuste tellimine
elektroonilisel teel, sh interneti kaudu” kui printimisteenustel voi nende tellimisel kirjeldab téhis teenuste
liiki ja omadusi, st tegemist on pilve kaudu printimisega (kas lildisemalt voi konkreetsemalt nditeks fotode
vGi reprode printimine) véi selle tellimisega. Teenustel ,triiki- ja printimisseadmete rent ja laenutus” néditab
tdhis, et renditakse ja laenutatakse pilve kaudu printimise funktsiooniga seadmeid. Teenustel ,teave,
néustamine ja konsultatsioon seoses kdigi eespool nimetatud teenustega” nditab tdhis, et teavet, nou ja
konsultatsioone pakutakse pilve kaudu printimise kiisimustes. Seega on tahis PILVEPRINT kirjeldav kdigi
taotluses margitud teenuste osas.

Patendiamet ei ndustu taotleja seisukohaga, et tahist PILVEPRINT ei tajuta kdigi ja iga taotluse klassi 40
teenuse osas tarbija poolt kirjeldavana koheselt ja ilma tdiendava méttelise pingutuseta. Patendiamet on
kaubamargi registreerimisest keeldumise otsuses selgitanud, et antud tahise naol on tegemist liitsdnaga,
mis koosneb tarbijale arusaadavatest sGnadest ning mille tdhenduseks tuleb lugeda ,pilve kaudu
printimine”. Seega nahes tahist PILVEPRINT seostub see Patendiameti hinnangul tarbijale koheselt pilve
kaudu printimisega ning seda iga taotluses valja toodud klassi 40 teenuse osas. Vdide, et PILVEPRINT
tajumist eristava tahisena kinnitab ka selle pikaajaline ja laiapdhjaline kasutamine Eestis alates 2006, ei
muuda asjaolu, et tegemist on kirjeldava tihisega. Uksnes selle p&hjal, et taotleja on mingit sdna oma
kaupade voi teenuste kirjeldamiseks laialdaselt kasutanud, hakanud seda esimesena kasutama voi on
kdesoleval ajal tahise ainuke kasutaja, ei saa automaatselt jareldada, et tarbijad ei taju tahist tooteid voi
teenuseid kirjeldavana.

Patendiamet ei ndustu taotleja vaitega, et Patendiamet pole veenvalt tdendanud, et tahis PILVEPRINT on
KaMS § 9 Ig 1 p 3 moéttes kirjeldav. Patendiamet on kaubamargi registreerimisest keeldumise otsuses
pohjalikult selgitanud, milline tahendus antud tahisel tarbija jaoks on ning kuidas see vastavaid teenuseid
klassis 40 kirjeldab. Taotleja ei ndustu ka, et PILVEPRINT oleks taotluse klassi 40 teenuste osas tadienisti
eristusvéimetu tahis. PILVEPRINT on taotleja kaubamark, tehissdna, mis ei sisaldu sGnaraamatutes ega ole
tavaparases kdnekeeles voi dripraktikas tavaparaselt kasutatav. Taotleja leiab, et antud teenus on Eestis
ainulaadne ja sellel puudub, alates selle kasutama hakkamisest, Eestis tdsiseltvdetav konkurent.

Asjaolu, et antud tdhis ei sisaldu sGnaraamatutes ega ole tavaparases kbnekeeles voi aripraktikas
tavaparaselt kasutatav, ei muuda tahist eristusvdimeliseks. Ka Euroopa Kohus on leidnud (nt 12.01.2000
otsuse T-19/99 p 26 ja 09.07.2010 otsuse T-85/08 p 55), et s6na puudumine sdnaraamatutest ei muuda
kirjeldavat sdna eristusvéimeliseks kaubamargiks. Lisaks sellele on Euroopa Kohus leidnud, et tdhise
kirjeldavana kasitlemise eeltingimuseks ei ole see, et see tahis oleks juba kaubamargitaotluse esitamise
hetkel reaalselt kasutusel kaupade/teenuste kirjeldamiseks, vaid piisab, et vastavat tahist on vdimalik
kasutada sellistel eesmarkidel (vt Euroopa Kohtu otsus nr C-191/01P, p 32). Antud juhul asus Patendiamet
ekspertiisi jarel seisukohale, et tegemist on kirjeldava tahisega. Kohtupraktikast aga tuleneb, et sdnamark,
mis on kaupade voi teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade vdi teenuste suhtes eristusvdimetu
(Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-363/99 p 86, Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-265/00 p 19).

Mis puudutab teenuse ainulaadsust ning konkurentide puudumist, margib Patendiamet, et Euroopa Kohus
on kohtuasjas nr C-363/99 leidnud, et kaubamargi registreeritavuse Ule otsustamisel ei ole mé&arav, kas
nende tihiste, millest mark koosneb, kasutamisest huvitatud olla vGivate konkurentide arv on suur voi
vaike —igaliks peab saama vabalt kasutada tahiseid, mida on voimalik kasutada tema kaupade ja teenuste
kirjeldamiseks (p 58). Ka komisjon on kinnitanud, et kaubamargi kaitstavuse seisukohast ei ole oluline, kas
tahise kasutamisest huvitatud konkurente on vahe vGi palju ning kas tahist on mingi perioodi jooksul juba
kasutatud voi Uritatud kasutada. Kui kaubamargil on absoluutsed Giguskaitset valistavad tunnused, ei lisa
ka tegelike vOi potentsiaalsete konkurentide puudumine kaubamargile eristusvéimet ega seega kaitstavust
(otsus nr 798-0, 27.09.2005). Taotleja leiab, et Patendiameti viited selle kohta, et mdningatel juhtudel on
marki PILVEPRINT kasutatud vaiketdhelises vormis, pole antud asjas maaravad. Taolised Uksikjuhud ei
vOimalda jareldada terviktdhise PILVEPRINT dUldist eristusvGimetust, kirjeldavust vms. Taotleja juhib
seejuures tahelepanu, et ka Patendiamet ise on médnnud, et ,,PILVEPRINT* pole keelekasutuses kirjeldava
tahisena tavaparane. Taotlejale eeldatavalt peetakse sellega silmas ka seda, et tahis pole kirjeldavas ega
Gldmaistelises funktsioonis tavaparaselt kasutatav ka taotleja enda poolt.
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Ekspertiisi tehes peab Patendiamet hindama, kas tahis, millele Siguskaitset soovitakse, vastab kaubamargi
nduetele voi mitte. Kui materjalist nahtub, et tahist PILVEPRINT on kasutatud sageli ildmdistelises ning
vaiketahelises vormis ning seda ka taotleja enda ja taotlejaga seotud materjalides, jatab see mulje, et tegu
on kirjeldava tahisega, mis ei vasta kaubamargi nduetele. Patendiamet ei saa taolisi materjale arvestamata
jatta. Patendiamet rohutab, et kaubamargi registreerimisest keeldumise otsuses ei ole Patendiamet
tuginenud vaid materjalidele, kus tahis PILVEPRINT on kujutatud vaiketahelises vormis, vaid hinnanud
téendeid kogumis ning seejarel joudnud seisukohale, et tegemist on kirjeldava ning eristusvéimetu
tahisega.

Lisaks eeltoodule on Patendiamet kaubamargi registreerimisest keeldumise otsuses taotlejale selgitanud,
et kuigi eesti keeles ei ole sGna , pilveprint” veel keelekasutuses tavaparaseks muutunud, on véljend
kaupade ja teenuse kirjeldamisel siiski teataval maaral kasutusel. Patendiameti hinnangul on taotleja
tolgendanud Patendiameti vdidet vastupidisel moel, viidates, et Patendiamet on kdik séna ,pilveprint”
tuvastatud kasutusjuhud lugenud eristusvdimeliseks, mis ei vasta toele. Patendiameti vaite teine pool
Utleb sOnaselgelt, et valjend on kaupade ja teenuste kirjeldamisel siiski kasutusel ning seega pole
valistatud voimalus, et ka taotleja ise on tdhist kirjeldavana kasutanud. Taotleja leiab, et seoses
Patendiameti poolt esitatud tGenditega on taotlejal pdhjendatud ootus, et Patendiamet tdendab
ekspertiisi kdigus tuvastatud asjaolud véimalikult taotluse esitamise kuupaeva seisuga (komisjoni otsus
28.09.13 otsus nr 1361-0 TORUABI). Taotleja arvates ei saa Patendiameti poolt esitatud tdendeid, mis
peaksid vaidetavalt kinnitama tdhise PILVEPRINT eristusvdoimetust ja kirjeldavust, ent mis on taotluse
esitamise kuupdaevast selgelt hilisemad (sh 2013.a. Il pool), otsuse tegemisel arvesse vétta. Taotleja arvates
puudub Patendiameti viidatud tdenditel selge seoses PILVEPRINT taotluse esitamise kuupaevaga ning
need ei vdimalda teha jareldusi kaubamargi kirjeldavuse ega eristusvbimetuse kohta taotluse esitamise
kuupdeva seisuga. Taotleja leiab, et Patendiameti poolt menetluse kestel esitatud materjale, mille
kuupdeva ei ole Uldse voimalik fikseerida, ei saa kasutada taotleja kahjuks. Taotleja leiab, et ei esine KaMS
§91g 1 p 2 margitud diguskaitset valistavat asjaolu ning Patendiamet pole veenvalt tdendanud vastupidist.

Patendiamet juhib tdhelepanu asjaolule, et viidatud komisjoni seisukoht on esitatud tavaparasuse
tdendamise kontekstis, ent kdesoleval juhul ei ole keeldumise aluseks KaMS § 9 Ig 1 p 4. Lisaks on komisjoni
tdpne seisukoht jargmine: ,Seetdttu ndib pohjendatud taotleja ootus, et Patendiamet tdendab ekspertiisi
kdigus tuvastatud Oiguskaitset vilistavad asjaolud vdimalikult taotluse esitamise kuupdeva seisuga.”
Patendiamet leiab, et kuna materjalide hulgas on nii selliseid materjale, mille kuupdev on taotlusest
varasem, kui ka selliseid, millel ei ole kuupaeva margitud, siis on asjaolud tdendatud voimalikult taotluse
esitamise kuupaeva seisuga, sest pole moistlik eeldada, et kdik need materjalid, mille kuupdeva tuvastada
ei ole voimalik, parinevad just taotluse esitamise kuupdevast hilisemast ajaperioodist.

Patendiamet leiab endiselt, et antud juhul esineb KaMS & 9 Ig 1 p-s 2 margitud diguskaitset valistav asjaolu
ning on veendunud, et vastav asjaolu on leidnud ka Patendiameti poolt tdendamist. Patendiamet margib,
et kuna tahise PILVEPRINT ndol on tegemist kirjeldava tahisega klassi 40 teenuste osas, ei saa antud tahist
pidada eristusvdimeliseks. Siinkohal toetub Patendiamet taaskord Euroopa Kohtu praktikale, millest
tuleneb, et sbnamark, mis on kaupade voi teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade v6i teenuste
suhtes eristusvéimetu (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-363/99 p 86, Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas
nr C-265/00 p 19). Taotleja esitab kaebuses téendid, mida ta varasemalt on esitanud lisadena oma kirjades
Patendiametile ning leiab, et esitatud tdendeid kogumina hinnates on vdimalik jareldada tahise
PILVEPRINT tuntust olulise ja markimisvdarse osa eesti printimisteenuste sihtgrupi tarbijate osas. Taotleja
leiab, et pole pdhjendatud kahtlust selles, et nimetatud tarbijad ei tajuks tdhist PILVEPRINT taotleja
teenust eristava tdhise ja kaubamargina. Kuivord taotleja arvates on kaubamargi kasutamise ja sellest
johtuva tuntusega tdidetud omandatud eristusvoime kriteerium, leiab taotleja, et PILVEPRINT on KaMS §
9 Ig 2 tulenevalt kaubamargina registreeritav.

Patendiamet on endiselt seisukohal, et esitatud téendite pdhjal pole téendatud, et tahis ,,PILVEPRINT” on
asjaomases sektoris — milleks Patendiameti hinnangul on kogu Eesti avalikkus — kaubamargina tldtuntud
vOi omandanud kasutamise tulemusena eristusvoime KaMS § 9 Ig 2 mottes.

Patendiamet selgitas kaubamargi registreerimisest keeldumise otsuses, et esitatud materjalid naitavad
kogumina, et taotleja on pilveprindi teenuseid hakanud osutama 2006. aastast ning kasutanud nende
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teenustega seoses tahist ,PILVEPRINT“. Toodud materjalid tdendavad Patendiameti hinnangul lksnes
ettevOtte tavaparast ning edukat tegutsemist oma pdohitegevuse taitmiseks. See, et ettevote toodab
mingeid kaupu vdi osutab teenuseid ja omab veebilehte, on tavaline dritegevus ega tadhenda automaatselt,
et tahis, millega teenuseid tahistatakse, on tarbijate seas lldtuntud vdi kasutamise kdigus eristusvdoime
omandanud. Patendiamet leiab, et taotleja viited selle kohta, et 2006. aastal ei olnud sdna ,,pilv” interneti
asemel IT-vallas kasutusel ja et taotleja alustas PILVEPRINT teenuse pakkumist juba 2006. aastal, samas kui
Google Cloud Print joudis katsetuste jarel oma teenuse beeta-versioonini alles 25.01.2011, ei ole
asjassepuutuvad, kuna taotlus tahise PILVEPRINT registreerimiseks kaubamargina esitati 21.02.2012.
Patendiamet teeb tadhisele ekspertiisi taotluse esitamise kuupdeva seisuga, mitte teenuse tegeliku
pakkumise alustamise kuupaeva seisuga.

Viljatrikk otsingumootorist Google, mis annab otsisdna PILVEPRINT vastena 638 viidet veebilehtedele,
kus PILVEPRINT teenust pakutakse vOi seda tutvustatakse, ei téenda tdhise omandatud eristusvéimet voi
Gldtuntust. Sealse lUhikese info ja erinevate marksGnade jada pdhjal pole vdimalik hinnata neil
lehekiilgedel esitatud materjalide tegelikku sisu ja konteksti.

Toenditest selgub kiill, et PILVEPRINT on kasutusel kolmeteistkiimnes koolis ja raamatukogus ning antud
teenusel on kiimneid tuhandeid kliente, kuid pelgalt selle pdhjal ei saa Patendiamet teha jareldusi selle
kohta, kuidas tarbija tahist tajub, et see oleks tarbijate seas lldtuntud ning tajutav taotleja kaubamargina.
Prindipunktide loetelu osas tuleb endiselt markida, et ettevotte enda kodulehel on tahis ,,PILVEPRINT“
loetelu alguses esitletud kujutismargi koosseisus. Kuna antud juhul taotletakse kaitset sdnamargile, ei saa
Patendiamet tahise sellelaadset kasutust arvesse votta.

Toendid veebikasutajate arvu, juurdekasvu ning valjastusteenuse elektrooniliste maksete kohta aastatel
2010-2013.a. annavad Patendiameti hinnangul aga eelkdige marku ettevotte tavaparasest ning edukast
majandustegevusest. Toodud tdenditest ei selgu, et tahis ,PILVEPRINT” on teenuse tarbijate seas
Gldtuntud ning et tarbijad vastavat tahist just taotleja kaubamargina tajuksid. Materjalidest ei selgu, mil
moel tdhist ning selle seost taotlejaga on tarbijatele teenuse kasutamisel esitletud voi kas Uldse on
esitletud. Taotleja on esitanud fotomaterjalid, kust ndhtub, kuidas tahist tarbijatele teenuste kasutamisel
on esitletud — nimelt kujutismargi koosseisus. Taotleja médnab, et prindipunktides on kasutatud tahist
PILVEPRINT.EE, ent see ei muuda nimetatud fotode asjassepuutuvust. Taotleja viitab ka Riigikohtu
lahendile, kus on taotleja vaitel kinnitatud kaubamargi ja domeeninime funktsioonide kokkulangevust (RK
30.06.2006 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p 49). Taotleja lisab, et tahises PILVEPRINT.EE sisalduv 16pp .EE
on kirjeldav ja viitab vaid tippdomeeni sufiksile. Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja, et kdikide nimetatud
prindipunktide teenuseid ostuotsuse tegemisel ja reaalsel tarbimisel eristavaks taotleja teenuste juurde
juhatavaks ja neid eristavaks tahiseks on PILVEPRINT.

Patendiamet margib, et taotleja poolt vilja toodud Riigikohtu lahendi punktis 49 ei ole Riigikohus
kinnitanud kaubamargi ja domeeninime funktsioonide kokkulangevust. Antud punktis on kirjas:
,Domeeninimi ei ole kolleegiumi arvates liksnes aadress, vaid see kannab lisaks tehnilisele funktsioonile ka
muid iilesandeid. Viidates domeeninime omajale, méjutab domeeninimi nt Interneti kasutajaid kiilastama
just seda veebilehekiilge. Seega sarnaneb domeeninimi oma funktsioonidelt kaubamdrgiga, kuna see
hélbustab eristamist ja meeldejdtmist, annab teavet, nditab kuuluvust voi pdritolu ning tdidab
reklaamifunktsiooni.” Riigikohus on seega markinud, et domeeninime ja kaubamargi funktsioonid on
sarnased, kuid mitte kokkulangevad. KokkuvGttes jadb Patendiamet oma seisukoha juurde, et kuivord
antud juhul taotletakse kaitset sdnalisele tdhisele, ei saa Patendiamet materjale, kus tahist on esitletud
kujutismargi koosseisus, tdendina tahise tldtuntuse voi kasutamise kdigus omandatud eristusvGime osas
arvestada. Patendiamet lisab, et kuigi lisatud domeeninime ,,.ee” puhul on tegu eristusvdimetu tahisega,
lisab ka see niianss fotodel oleva kujutise ja taotletava sdnamargi tldmuljesse erinevust, mida ei saa
téendeid hinnates korvale jatta. Taotleja on toonud valja ka kaubamargi geograafilise kasutamise ulatuse
aspekti, mida eristusvdime omandamise hindamisel tuleb arvestada, ning kordab varasemalt margitut —
PILVEPRINT tegutseb 13. koolis ja raamatukogus ning antud teenusel on kiimneid tuhandeid kliente.
Patendiamet ndustub, et kaubamargi geograafilise kasutamise ulatus on tiks aspekte, mida eristusvdime
omandamise hindamisel arvestada, kuid selgitas ka kaubamargi registreerimisest keeldumise otsuses, et
pelgalt selle pohjal, et teenusel on kimneid tuhandeid kliente ning prindipunktid asuvad
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kolmeteistkiimnes koolis, raamatukogus, ei saa Patendiamet teha jareldusi selle kohta, kuidas tarbija tahist
tajub. Materjalist ei selgu, mil moel tahist ning selle seost taotlejatega on tarbijatele teenuste kasutamisel
esitletud. Taotleja on kaebuses viidanud ka Euroopa Kohtu otsuse C-25/05 P Storck p-le 77, mille kohaselt
tuleb kaubamargi eristusvdime maara hindamisel arvestada ka kaubamargiga tahistatud kauba voi teenuse
turuosa. Taotleja juhib tahelepanu asjaolule, et PILVEPRINT on ainuke omataoline teenus Eestis ning
Patendiamet ei ole seda vaidet imber liikanud. Patendiamet ndustub seisukohaga, et kaubamargi turuosa
on Uks naitaja, mis voib olla asjakohane hindamaks, kas kaubamark on kasutamise kaigus eristusvdoime
omandanud. Samas réhutab Patendiamet, et tdendeid tuleb hinnata kogumis ning turuosa aspekt ainutiksi
ei tdenda kaubamargi omandatud eristusvéimet. Patendiamet lisab, et kuigi antud juhul on teenuse
ainulaadsuse aspekt vaidete naol kolmes taotleja poolt esitatud kinnituskirjas valja toodud, pole taotleja
absoluutset tdendit selle kohta esitanud.

Taotleja on kiill esitanud kolm kinnituskirja, milles taotleja koostoopartnerid kinnitavad taotletava tahise
tuntust nende klientide hulgas ning seostumist taotlejaga, kuid kokkuvottes ei lisa need Patendiameti
hinnangul esitatud vaidete ja t6endite kogumile piisavalt kaalu, sest neid seisukohti ei kinnita |Gpptarbija
hinnang.

Véttes eeltoodut kokku, on Patendiamet endiselt seisukohal, et taotleja esitatud materjalid kogumina pole
piisavad, et Patendiamet vdiks tunnistada tahise Uldtuntust asjaomaste tarbijate seas vdi kasutamise
kadigus omandatud eristusvdoimet ning kohaldada tahisele KaMS § 9 Idiget 2. On kiill olemas materjalid, et
tarbijad on taotleja teenuseid tarbinud, ent pole piisavalt materjale, millest oleks ndha, kuidas tarbijad
tahist ,PILVEPRINT” tajuvad ning et nad seda just taotlejaga seostavad.

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

18.05.2015 esitas taotleja asjas I6plikud seisukohad, milles margib, et kuivord Patendiameti vastuvaited
on sisuliselt samad, mis varasemas menetluses Patendiametis, jadb taotleja 25.08.2014 kaebuses esitatud
vaidete, kaebuse sisu ja selles toodud nduete juurde.

15.06.2015 esitas Patendiamet oma 16plikud seisukohad, milles jadb oma otsuses ja kaebuse menetluses
esitatud pdhjenduste ja nduete juurde.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud argumente ja tdoendeid kogumis ja vastastikuses seoses leidis, et
kaebus tuleb rahuldada.

1) KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa Giguskaitset téhis, mis koosneb liksnes kaupade vdi teenuste liiki,
kvaliteeti, hulka, otstarvet, vddrtust, geogradafilist pdritolu, kaupade tootmise voi teenuste osutamise aega
vOi kaupade voi teenuste teisi omadusi néitavatest voi muul viisil kaupa voi teenust kirjeldavatest téihistest
vOi andmetest voi eelnimetatud tdhistest voi andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

Komisjon ndustub esiteks Patendiametiga, et registreerimiseks esitatud tahis PILVEPRINT on s6na, mida
on voimalik kasutada nende teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes on tahise kaubamargina registreerimist
soovitud. IT-valdkonnas on sdnal “pilv” teisene, mdisteline tdhendus. SGnaga “pilv” tahistatakse internetis
olevaid , kohti“, kuhu on vGimalik salvestada erinevat teavet, nt fotosid, dokumente ning kanda see teave
Gle moénda muusse internetilihendusega seadmesse, nt printerisse. Tahisega PILVEPRINT on v&imalik
kirjeldada ,,pilve” kaudu printimist ja seonduvaid teenuseid, ka juhul, kui selline kirjeldamine ei ole Uldine
ega tavaline. Nagu Euroopa Kohus on leidnud, nduab avalik huvi, et kdik tdhised, mida on vdimalik
dritegevuses kasutada nende kaupade vGi teenuste, mille suhtes margi registreerimist soovitakse,
iseloomustavate tunnuste tahistamiseks, peavad jadma vabalt kasutatavaks kdigile ettevotjatele selleks, et
nad saaksid neid kasutada oma kaupade vGi teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks.

Komisjon ei ndustu taotleja seisukohaga, et tdhise PILVEPRINT ja taotluse klassi 40 teenuste vahel ei
eksisteeri vahetut ega tdpset seost. Taotleja on viidanud Euroopa Kohtu lahendile, mille kohaselt
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kaubamark on kirjeldav, kui 1) margi ning tdhistatavate kaupade-teenuste vahel on piisavalt otsene ning
konkreetne seos; 2) marki mdoistetakse asjassepuutuva tarbija poolt kirjeldavana koheselt ning ilma
edasise mottelise pingutuseta.

Viidatud lahendi valguses on komisjon seisukohal, et tahis PILVEPRINT omab piisavalt otsest ja konkreetset
seost taotletud teenuste osas ning seda tdhist moistetakse (tegelikult vGi téendoliselt) tarbija poolt
kirjeldavana ilma suurema mottelise pingutuseta. Komisjon ndustub suures osas Patendiameti selgitusega
teenuste ja tahise vahelise seoste kohta.

2) Taotleja on tuginenud KaMS § 9 Idikele 2, mille kohaselt taotluse esitamise kuupdevaks kasutamise
tulemusena eristusvéime omandanud kaubamdrgi ja iildtuntud kaubamdrgi puhul ei kohaldata paragrahvi
Ioike 1 punktides 2-4 sétestatut. Taotleja on leidnud, et tdhise PILVEPRINT tajumist eristava tdhisena
kinnitab selle pikaajaline ja laiapGhjaline kasutamine Eesti haridusasutustes ja raamatukogudes alates
aastast 2006. Taotleja on téendanud, et taotletud kaubamargi all osutatavatel teenustel on olnud
kiimnetesse tuhandetesse ulatuv aktiivne klientuur. Seejuures on taotleja osutatavaid teenuseid
tahistanud taotletud kaubamaérgiga nii muutmata kujul kui ka kujul, mida ei saa pidada taotletud
kaubamargist olemuslikult eristuvaks (nt tahis PILVEPRINT vdiksetdhelises vormis voi osana
domeeninimest). Samuti on taotleja esitanud interneti otsingumootori valjavétte, mis annab otsi sGna
PILVEPRINT vastena 638 viidet veebilehtedele, kus PILVEPRINT teenust pakutakse vdi seda tutvustatakse.
Vasted seonduvad valdavas enamuses just taotleja PILVEPRINT printimisteenusega. Taotluse esitamise
aegsete andmete kohaselt oli kaebaja ainus, kes tahist PILVEPRINT oma teenustel kasutas.

Patendiameti hinnangul nahtub esitatud materjalidest, et tahist PILVEPRINT on kasutatud nii
kaubamargina kui ka kirjeldava tahisena, kuid sellest ainutiksi ei piisa vditmaks, et tahis on omandanud
eristusvdime tarbijate jaoks. Uksnes selle pdhjal, et taotleja on mingit séna oma teenuste kirjeldamiseks
laialdaselt kasutanud, ei saa automaatselt jareldada, et tarbijad ei taju tdhist tooteid vGi teenuseid
kirjeldavana. Toendid peaksid vGimaldama Uheselt jareldada, et Eesti tarbija tajub tahist PILVEPRINT
taotleja kaubamargina, mitte teatud teenuste nime voi kirjeldusena.

Komisjon Patendiameti jareldusega ei ndustu. Vottes arvesse nii seda, et tdhis PILVEPRINT on Uksnes
vOimeline asjassepuutuvaid teenuseid kirjeldama ega ole téendatavalt kasutusel nende teenuste (ldise ja
Uheselt sellisena tajutava nimetuse, iseloomustuse voi kirjeldusena; samuti seda, et taotleja on kdnealuse
tahise all teenuseid pakkunud aastate viltel tuhandetele klientidele, kes on seda tdhist teenuse
kasutamisega seoses tajunud kui taotleja teenust; kui ka seda, et puuduvad tdendid, millest jarelduks
muude isikute poolne samade teenuste sama tahise kaudu kirjeldamine v&i nimetamine — on piisav
jareldamaks, et asjassepuutuv Eesti tarbija tajub tahist PILVEPRINT taotleja teenuseid eristava tahisena
vaatamata selle véimalikule kirjeldavusele.

Komisjon leiab, et arvestades klientuuri suurust, tehtud investeeringute ja reklaami mahtu ja kaubamargi
taotleja poolt kasutamise aega ei ole vdimatu kaubamargi tGldtuntuse tunnistamine. Igal juhul on taotleja
esitatud tdendid tdhise PILVEPRINT kasutamise kohta kogumis ning tdhise PILVEPRINT faktiliste
asjaoludega koosmdsjus piisavalt veenvad vaitmaks, et nimetatud tdhis on omandanud eristusvéime
kasutamise teel. Nimetatud asjaolude koostoime hindamisel jéudis komisjon seisukohale, et asjasse
puutuv, keskmise tdahelepanelikkuse ja informeeritusega tarbija tajub tahist PILVEPRINT kaubamargina
ning seega on PILVEPRINT registreeritav tulenevalt KaMS § 9 I6ikest 2 ning seega tuleb KaMS § 9 Ig 1 p-3
jatta kohaldamata.

Komisjon margib Uhtlasi, et ekspertiisi teostamine on Patendiameti kohustus, mida ei saa panna taotlejale.
On eeldusparane, et Patendiamet kasutab vahemalt laialdaselt kdttesaadavaid interneti otsingumootoreid
(Google vms) iseseisvalt ega piirdu taotleja esitatud valjavOtetega paringutulemuste loendist.

3) Kaubamargiseaduse § 9 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa Giguskaitset kaubamdrk, millel puudub eristusvéime,
kaasa arvatud liksik stiliseerimata tdht, (ksik stiliseerimata arv voi liksik vérv. Patendiamet on seisukohal,
et registreerimiseks esitatud tahisel PILVEPRINT puudub alguparane eristusvdime. Kuna tahis PILVEPRINT
on otseselt teenuseid kirjeldav, ei saa ta ka olla oma olemuselt eristusvdimeline nende samade teenuste
suhtes. Samale jareldusele on jéudnud ka Euroopa Kohus asjades C-363/99 p 86 ja C-265/00 p 19.

Komisjon leiab, et kuna Patendiameti poolne KaMS § 9 Ig 1 p 2 kohaldamine kaubamargi diguskaitset
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vdlistava asjaoluna pdhineb lksnes KaMS § 9 Ig 1 p 3 kohaldamisele seoses kaubamargi kirjeldava
iseloomuga, on KaMS § 9 Ig 1 p 2 kohaldamise &ra langenud seoses (lldtuntuse vGi) eristusvdoime
omandamisega KaMS § 9 Ig 2 tdhenduses. Eraldi KaMS § 9 Ig 1 p 2 kohaldatavust ei pea komisjon seetdttu
vajalikuks hinnata.

Eeltoodule tuginedes ja ldhtudes KaMS & 9 I3ikest 2 ning TOAS § 61, komisjon

otsustas:

1) rahuldada kaebus ja tiihistada Patendiameti 25.06.2014. a. otsus nr 7/ M201200178 kaubamargi
»PILVEPRINT” registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jitkama menetlust
kdesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades;

2) tagastada taotlejale riigilGiv.

Kaebaja vGib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul komisjoni
otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse |dbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata
komisjoni kaebuse esitamisest.

Kui kaebust ei ole esitatud, jdustub komisjoni otsus kolme kuu méédumisel otsuse avaldamisest ja kuulub
taitmisele.

Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei vota seda menetlusse, jatab kaebuse ldbi vaatamata voi I16petab
menetluse otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse joustumise hetkest, kui
kohtumadrusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

K. Tillberg T. Kalmet M. Tahepdld
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