MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS NR 599-0
Tallinnas 25. mail 2006.a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja
Kirli Ausmees vaatas kirjalikus menetluses ldbi kodumaise juriidilise isiku VEVID AS,
aadress: Parnu mnt 232E, 11314 Tallinn, poolt esitatud kaebuse, mille objektiks on
Patendiameti 19.06.2002. a otsus nr 7/M200100105 kaubamérgi “rehvid.com-+kuju”
piiranguga registreerimine klassides 35 ja 37.

Kaebus esitati 19.augustil 2002.a. ning registreeriti nr 599 all. Kaebus anti
ettevalmistamiseks komisjoni litkkmele Kerli Tultsile.

Kaebuse esitas VEVID AS nimel patendivolinik Urmas Kauler, Patendibiiroo TURVAJA
AS, Kaupmehe 8, 10114 Tallinn. Kaebuses taotleti Patendiameti 19.06.2002.a otsuse nr
7/M200100105 tiihistamist ning tehti Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus nr
M200100105 wuuesti 14bi vaadata ning teha uus otsus kaubamirgi “rehvid.com+kuju”
piiranguteta registreerimiseks.

Menetluse kiik ja asjaolud

Patendiamet vottis 19.juunil 2002. aastal vastu kaubamérgi registreerimise otsuse nr
M200100105 AS VEVID nimele kaubamirgi “rehvid.com+kuju” suhtes klassides 35
kaupade, esmajoones autokaupade jae-ja hulgimiiiigiteenused (kolmandatele isikutele);
reklaam; drijuhtimine; kontoriteenused ja 37 soidukite ja nende osade hooldus ja remont;
rehvide hooldus; remont ja paigaldamine, rehvide protekteerimine, miirates mittekaitstavaks
osaks sona ja lithendi kombinatsiooni “rehvid.com”.

Nimetatud otsuse aluseks on Patendiamet toonud kaubamairgiseaduse (KaMS; siin ja edaspidi
on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamaérgiseadusele, kui ei ole mérgitud teisiti) § 7 lg
1 p3,p4p2ning § 7 1g 3, mille alusel loetakse 16ike 1 punktis 2, 3, 4 vdi 5 nimetatud tihise
kasutamisel kaubamaérgi kooseisus see tdahis kaubamairgi mittekaitstavaks osaks.

Patendiamet mirgib otsuses, tuginedes KaMS § 7 lg 1 p-le 3 ning 1dikele 3, et taotletud
kaubamirgi koosseisus olev sona ‘rehvid’ osutub teenuste liiki nditavaks tdhiseks - antud
juhul on koik teenused seotud rehvide miiiigi, hoolduse, paigaldamise, protekteerimise,
vastavasisulise reklaami ja muu taolisega. Patendiamet leiab, et sonal ‘rehvid’ on selge ja
iiheselt mdistetav tdhendus ning arvestades teenuseid, mille tdhistamiseks seda soovitakse
registreerida, on ilmselge, et sona ‘rehvid’ on mdistetav kui teenuste liiki nditav tdhis.

Asjaolu, et antud kaubamairgi sonalisele osale on lisatud ka tdhis ‘.com’ ei vihenda antud
tahise kirjeldavat iseloomu. Tahis ‘.com’ antud sGnakombinatsiooni koosseisus viitab sellele,
et tegemist on domeeninimega. Tarbijad ndevad tervet soOnalist tdhist ‘rehvid.com’ kui
elektroonilist aadressi, mida kasutatakse vastavate ettevotete poolt andmaks elektroonilisel
teel informatsiooni teenuste liigi kohta. Selline téhis ei ole registreeritav KaMS § 7 1g 1 p 3
kohaselt ning tuleb kaubamaérgi koosseisus miérata mittekaitstavaks.

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



Tuginedes KaMS § 7 Ig 1 p-le 4 ning ldikele 3, leiab Patendiamet, et tdhise ‘rehvid.com’
koosseisus olev lilhend ‘.com’ (kdsufail, internetis tavapérane sufiks) osutub tavapdraseks
tdhiseks majandus- ja dritegevuses. Registreerimiseks esitatud tdhise sdnaline osa
‘rehvid.com’ on tiiiipiline domeeninime struktuur koosnedes teise astme domeeni nimest
(rehvid), punktist ja {ilemdomeeni nimest (com), mis on iildkasutatav &riettevotete domeeni
nimesufiks Internetis ning on koigile Interneti kasutajatele tuntud tdhis. Sona ‘rehvid’ on
tavapdrane teenuste suhtes, millele tdhist registreerida soovitakse. Tavapidrasele sdnale punkti
ning iildkasutatava tdhise ‘com’ liitmine ei muuda kdnealust téhist tavapiratuks. Tahise
‘.com’ liitmine annab vaid informatsiooni, et tegemist on interneti- v0i veebilehekiilje
aadressiga. Seega ei ole antud téhis registreeritav KaMS § 7 1g 1 p 4 alusel ning tuleb mééarata
kaubamaérgi mittekaitstavaks osaks.

KaMS § 7 Ig 1 p 2 alusel leiab Patendiamet, et registreerimiseks esitatud téhise sdnalisel osal,
’rehvid.com”, puudub eristusvdime ning tuleb seega médrata kaubamirgi mittekaitstavaks
osaks. Téhis ’rehvid.com’ ei moodusta uue, teisese tdhendusega tervikut, mis vastaks kauba—
ja teenindusmérgi mdistele (§ 4 1g 1), st et sdnast 'rehvid’ ja lithendist ’.com’ ei moodustu
tervikut, mis oleks tajutav ning funktsioneeriv kaubamairgina. Patendiamet on seisukohal, et
konealune tdhis ei ole vOimeline eristama {ihe ettevdtja teenuseid teise ettevotja
samaliigilistest teenustest. Seega puudub tdhisel "rehvid.com’ kaubamargi pohifunktsioonist
lahtuvalt eristusvdime.

Patendiamet lisab oma otsuses, et tarbija jaoks ei ole sdna ’rehvid’ vaadeldav kui
eristusvoimeline tdhis, vaid kui tdhis, mis nditab nende teenuste liiki, millel seda kasutatakse.
Antud tihis ei ole omistatav prima facie lihele konkreetsele ettevottele. Patendiameti arvates
ei tee lilhendi ’.com’ lisamine sona ’rehvid’ vdhem kirjeldavaks ega anna sellele
eristusvdimet juurde. See termin on tavaliselt kasutatav internetiaadressina. Tarbijad nidevad
tdhist "rehvid.com’ kui elektroonilist aadressi, mida ettevdtjad kasutavad viitamaks teenuste
liigile ning mis ei ole vdhemalgi médral eristusvdimeline. Tdhis ’rehvid.com’ viitab
teenustele otseselt ja liheselt arusaadavalt. Keskmine tarbija, kes on mdistlikult informeeritud
ja tavalise tdhelepanelikkusega, jareldab koheselt, et konealune tdhis viitab interneti— voi
veebilehekiilje aadressile, mis annab informatsiooni ja on seotud kéesolevas taotluses
sisalduvate teenustega.

Tuginedes eeltoodud pdhjendustele tegi Patendiamet 19.06.2002.a otsuse registreerida
kaubamérk “rehvid.com+kuju” méairates tdhise sdnalise osa "rehvid.com’ mittekaitstavaks.

Kaebuse sisu kokkuvotlikult:

Kombineeritud kaubamirgi “rehvid.com+kuju” registreerimise taotlus nr M200100105 esitati
Patendiametile 19.01.2001 (lisa 1). Nimetatud taotlusega sooviti kaubamairgile kaitset
jérgmiste teenuste suhtes:

Klass 35 — kaupade, esmajoones autokaupade jae- ja hulgimiiiigiteenused (kolmandatele
isikutele); reklaam; drijuhtimine; kontoriteenused.

Klass 37- sdidukite ja nende osade hooldus ja remont, rehvide hooldus , remont ja
paigaldamine, rehvide protekteerimine.

04.10.2001 ja 04.01.2002 saatis Patendiamet kaubamairgitaotlejale teated, milles keskendus
sona ’rehvid’ médratlemisele teenuse liiki osutavaks téhiseks ja lithendi ’com’ méératlemisele
tavapiraseks tdhiseks. Selle tulemina oli Patendiamet seisukohal, et kaubamérgi koosseisus
olev tdhis ’rehvid.com’ ei moodusta tervikut, mis oleks tajutav ja funktsioneeriv
kaubamairgina.



Kaebaja mirgib, et oma 12.12.2001 ja 12.03.2002 kirjades palus ta kombinatsiooni
‘rehvid.com’ mittekaitstavaks osaks mitte méédrata. Vaatamata 12.12.2001 ja 12.03.2002
esitatud argumentidele ja tdenditele, otsustas Patendiamet 19.06.2002, et VEVID AS
kaubamérgi  registreerimisest tulenevaid Oiguseid on vaja piirata selliselt, et
kaubamaérgitaotleja ei oma ainudigust sdna ja lilhendi kombinatsiooni ’rehvid.com’
kasutamiseks. Lisaks sellele tdi Patendiamet otsusesse kaubamérgitaotleja jaoks uue
keeldumise aluse — kaubamirgiseaduse § 7 lg 1 p 2. Patendiameti otsus piirab
pohjendamatult kaubaméargiomaniku digusi kaubamérgi kasutamiseks. Patendiamet on otsuse
tegemisel jatnud arvestamata konkreetsed teenused, mille suhtes kaubamérki soovitakse
registreerida.

Kaebaja mirgib oma kaebuses, et on Patendiametile teatanud, et ta ei soovi kaitset sonale
’rehvid’ ja lithendile ’.com’ eraldi, vaid just nende kahe kombinatsioonile. Sona ’rehvid’ vdib
méidratleda kui teenuse liiki, juhul kui tegemist on konkreetselt rehviteenustega. Tervikliku
kaubamaérgi teine osa ’.com’ on tavapirane iliksnes Interneti kaudu pakutavate teenuste puhul.
Kaubamairgitaotluses nimetatud 37 klassi teenused on aga sellised teenused, mida ei saa
interneti kaudu osutada , vaid ainult spetsiaalsete seadmete abil rehvitookojas voi tehases.
Teenuste puhul, mis ei ole Internetiga seotud, ei saa tdhist *.com’ kuidagi tavapiraseks pidada.
Seepérast avaldas kaubamairgitaotleja 12.03.2002.a. teates soovi tipsustada teenuste loetelu,
jattes loetelust vélja teenused, mida osutatakse elektroonilisel teel. Patendiamet on aga taotleja
soovi loetelu piiramiseks ignoreerinud ning teinud otsuse, milles sisalduvad véited on
paljasOnalised ega vasta tegelikele asjaoludele. Sona ja lithendi kombinatsiooni ’rehvid.com’
vaba kasutamise jirgi pole asjakohast vajadust konkurentidel ega iildsusel. Kaebaja moonab,
et erandiks vOib olla kasutamine internetis, kuid kuna kaubamadrgitaotleja on eraldi
viljendanud soovi registreerida kaubamérk nende rehviteenuste suhtes, mida elektroonilisel
teel ei osutata , siis ei saa olla objektiivset pdhjust kaubamérgitaotleja diguste piiramiseks.

Lisaks mérgib kaebaja, et sona ’rehvid’ iihendamine tdhisega ’.com’ pole tavapdrane.
Kombinatsioon ’rehvid.com’ on tervik, millel puudub sisuline kirjeldav tdhendus ning seda
eriti teenuste osas, mida ei osutata elektroonilisel teel.

Tahist ’rehvid.com’ kasutatakse kaubamaérgina ning tarbijad peavad seda kaubamérgiks, mida
kasutab VEVID AS. Seega ‘rehvid.com’ funktsioneerib VEVID AS kaubamérgina.
Kaubamirgi registreerimise taotleja on teinud sdna ja lithendi kombinatsioonile ‘rehvid.com’
reklaami raadios ning kirjutavas meedias. Kaubamirki on eksponeeritud véljaandes
“Transport ja Teed”, rahvusvahelisel nditusel MOTOREX. Lisaks on korraldatud kaubamarki
tutvustavaid seminare  hotellis  Oliimpia. Kaubamiérki kasutatakse intensiivselt
edenduskaupadel,  reklaamkleebistel,  stendidel,  tulemasinatel,  kirjutusvahenditel,
vélireklaamis autodel, toordivastel jm. Alati on tarbijad tajunud seda kombinatsiooni
kaubamairgina, mis eristab VEVID AS poolt pakutavaid teenuseid teiste poolt pakutavatest
samaliigilistest teenustest.

Kaebuse esitaja viitab ka Patendiameti varasemale praktikale, kus sOnaline tdhis liidetuna
domeeni lithendiga ei ole mittekaitstavaks méératud (nt ’konkurss.ee’, ’offer.com’, ’i.com’
"travelprice.com’ jt.).

Kaebuse esitaja, VEVID AS, on kaebuse juurde lisanud jargmised toendid:
- Patendiameti teated 04.10.2001 (nr 7/M200100105) ja 04.01.2002 (nr 7/M200100105),
- VEVID AS vastuskirjad 12.12.2001 ning 12.03.2002,
- drakiri VEVID AS kirjaplangist,



- viljatriikid Eesti kaubamérkide registreeringutest (nr 35861, 34364, 719384, 717874,
729701, 747003, 743298),

- viljatriikk Uhendkuningriigi kaubamérgiregistreeringust nr 2207258,

- vdljatriikk Soome kaubamairgiregistreeringutest nr 218788 ja 221843,

- vdljatriikk CTM registreeringutest nr 788786, 669036, 1087584, 1166552,

- volikiri,

- maksekorraldus.

Patendiamet esitas 10.01.2005 oma seisukoha kaebuse kohta, kus moonab, et Patendiamet
ja kaebaja on jadnud eriarvamusele tihise 'rehvid.com’ registreeritavuse osas kaubamérgina.
Patendiamet mérgib oma seisukohas, et on sdna ’rehvid’ ja lithendi ’.com’ sisustamisel
lahtunud pikaajalisest viljakujunenud praktikast. Patendiameti otsus on dige ja pdhjendatud.
Patendiamet jddb oma otsuses toodud pohjenduste juurde.

Oma teates viitab Patendiamet muuhulgas Euroopa Kohtu otsusele C-404/02 (16.09.2004),
kus on leitud, et vastavalt Euroopa Liidu Noukogu direktiivi 89/104 artiklile 3(1)(b) tuleb
kaubamadrgi eristusvoimet hinnata seotuna kaupade ja/vOi teenustega, millele registreeringut
taotletakse ja arvestades asjasse puutuva tarbija arusaama. Eelnimetatud kohtuotsus toetab
Patendiameti otsuse digsust. Patendiamet leidis, et tarbija jaoks ei ole sdna ‘rehvid’ vaadeldav
kui eristusvoimeline tédhis, vaid kui tdhis, mis niitab nende teenuste liiki, millel seda
kasutatakse. Antud tdhis ei ole omistatav prima facie iihele konkreetsele ettevdttele.
Patendiameti arvates ei tee lithendi ’.com’ lisamine sdna rehvid vihem kirjeldavaks ega anna
sellele eristusvoimet juurde. See termin on tavaliselt kasutatav internetiaadressina. Téhis
‘rehvid.com’ viitab teenustele otseselt ja iiheselt arusaadavalt. Keskmine tarbija, kes on
moistlikult hésti informeeritud, tavalise tdhelepanelikkusega, jareldab koheselt, et kdnealune
tahis viitab interneti voi veebilehekiilje aadressile, mis annab informatsiooni ja on seotud
kdesolevas taotluses sisalduvate teenustega. Mis puutub eeltoodud teenuste osutamisse
Interneti kaudu, siis mirgib Patendiamet, et Interneti kaudu on alati voimalik jagada
vastavasisulist infot (kus, millal jne neid teenuseid osutatakse), anda vastavasisulisi
nduandeid, juhendeid, registreerida néiteks auto remondijarjekorda jms.

Patendiamet on seisukohal, et isegi juhul, kui tegemist ei ole elektroonilisel teel osutavate
teenustega, nditab sona 'rehvid’ teenuse liiki ning liihend ’.com’ on niivdrd tavapérane tahis
majandus- ja dritegevuses, et sellel puudub kaubamirgi mottes viiksemgi eristusvoime.

Patendiamet kommenteerib, et viide Patendiameti varasemale praktikale ei ole asjakohane,
sest iga kaubamirki tuleb késitleda individuaalselt, arvestades konkreetse juhtumiga
kaasnevaid asjaolusid. Samas lisab Patendiamet selgitusena, et kaebuse esitaja toodud néited
erinevad vaidlusalusest kaubamairgist selle poolest, et koos liihendiga ’.com’ kasutatud
nimetused ei ole osutavate kaupade ja teenuste tihendust nditavad KaMS § 7 1g 1 p 3 mdistes,
mida ei saa aga viita tihise "rehvid.com’ kohta. Samuti on Patendiameti praktika ajas muutuv.
Mis puutub niidetesse teistes maades registreeritud kaubamérkide kohta, leiab Patendiamet, et
need on asjakohatud, kuna kaubamirgi registreerimine teistes riikides ei saa olla kaubamaérgi
registreerimise aluseks Eestis.

Patendiamet lisab, et taotleja ei ole esitanud Patendiametile materjale, mis tdendaksid, et
tdhise ‘rehvid.com’ nédol on tegemist iildtuntud kaubamérgiga. Taotleja vidide, et tarbijad
peavad antud tdhist kaubamérgiks, on paljasdnaline ja tdendamata.

Eeltoodule tuginedes leiab Patendiamet, et kaubamérgi ’rehvid.com + kuju’ registreerimise
otsus madrates mittekaitstavaks sona ja lithendi kombinatsiooni ’rehvid.com’, on seaduslik ja
pohjendatud.



13.04.2005 on kaebuse esitaja AS VEVID esitanud vastuse Patendiameti seisukohtadele,
milles jddb oma varem esitatud seisukohtade ja pdhjenduste juurde. Kaebuse esitaja leiab
muuhulgas, et Patendiamet osutab digesti Euroopa Kohtu otsusele C-404/02, milles leitakse,
et kaubamirgi eristusvoimet tuleb hinnata seotuna kaupade ja teenustega, millele
registreeringu taotletakse. Paraku on Patendiamet ise eksinud nimetatud Euroopa Kohtu
otsuse vastu, sest antud kaebusega vaidlustatud otsuse pohjustes pole seotust kdigi taotletud
teenustega. Seega, kuivord Patendiameti piirava otsuse pdohjendused ei hdlma kdiki
taotletavaid teenuseid (reklaam, &rijuhtimine ,kontoriteenused) voi holmab rohkem kui
tegelikult taotletakse (teenuseid, mida osutatakse elektroonilisel teel), siis ei saa see otsus olla
seaduslik. Kaubamérgi mittekaitstavate osade méadramise iile otsustamisel tuleb ldhtuda
kaubamaérgi reproduktsioonist. Kaubamaérgi kaitsevoimet tuleb eeldada, mitte esmajérjekorras
vélistada. Kui kaubamérgi diguskaitse vélistamiseks puuduvad konkreetsed tdendid, on isiku
diguste piiramine seadustevastane.

Kaebaja mirgib veel, et oma otsuses on Patendiamet ekslikult lahutanud iihtse terviku eraldi
osadeks, otsides sonale ’rehvid’ ja liihendile ’.com’ teatud kindlat tdhendust, seost kindla
valdkonna ja teenusega, kaugenedes seejuures taotletud teenustest. AS VEVID ei soovi kaitset
sonale ’rehvid’, ega ka eraldiseisvale liihendile ’.com’ eraldi, vaid iiksnes ja ainult
terviklikule tdhisele ’rehvid.com’. Sdna rehvid ja lilhend ’.com’ moodustades
kirjavahemadrgi kaudu iihtse terviku “rehvid.com” ei {itle tarbijale tipselt, milliste teenustega
on konkreetselt tegemist, seepérast ei saa ka selle terviku puhul viita, et tegemist on teenuste
liiki nditava ja tavapérase tdhisega vOi koguni tdiesti eristusvoimetu téhisega.

Kaebuse esitaja ei ole ndus Patendiameti viitega, et lithendi *.com’ lisamine ei tee sona rehvid
vihem kirjeldavaks ega anna sellele eristusvoimet juurde. ("Tarbijad ndevad tdhist rehvid.
Com kui elektroonilist aadressi, mida ettevotjad kasutavad viitamaks teenuste liigile ning, mis
ei ole vdhemalgi mddral eristusvoimeline. Tdhis ‘rehvid.com’ viitab teenustele otseselt ja
tiheselt arusaadavalt. Samuti viitab tdihis veebilehekiilje aadressile, mis annab informatsiooni
ja on seotud kdesolevas taotluses sisalduvate teenustega.”) Kaebuse esitaja ei ndustu selle
arvamusega, eriti olukorras, kus taotletav Oiguskaitse ulatus ei hdlma teenuseid, mida
osutatakse elektroonilisel teel. Patendiamet on otsuse tegemisel ldhtunud vairast diguskaitse
ulatusest.

Veel leiab kaebaja, et antud juhtumi puhul tuleks juhinduda Euroopa Kohtu 08.07.1999
lahendis nr T-163/98 ( "BABY-DRY” ) toodud printsiibist, mille kohaselt sonadest
koosnevate kaubamdrkide kirjeldavuse hindamisel ei tule iiksnes otsustada eraldiseisvate
sonade iile, vaid ka terviku iile, mille need moodustavad. Mistahes tajutav erinevus
registreerimiseks esitatud sonakombinatsiooni ja terminite vahel, mida kasutatakse vastava
tarbijaklassi konepruugis kaupade voi teenuste voi nende oluliste omaduste kirjeldamiseks,
annab suure toendosusega sonakombinatsioonile eristava iseloomu, voimaldades selle
registreerimist kaubamdrgina.

Sellest tulenevalt leiab kaebaja, et sdna ja lilhendi kombinatsiooni ’rehvid.com’ ei saa
vaadelda kui normaalset viisi nende teenuste kirjeldamiseks igapdevases konepruugis.
Stintaktiliselt ebaharilik sdnade ’rehvid’ ja ’com’ liigendus ei ole omane viljendusviis ei
teenuste margistamiseks ega ka oluliste omaduste kirjeldamiseks. Sonaline tihis ’rehvid.com’
on sOnavaraline leiutis, mis annab sellisel kujul moodustatud mérgile eristusvoime.

Lisaks rohutab kaebuse esitaja veelkord, et vOrreldes otsusele eelnenud kirjavahetusega, lisas
Patendiamet otsusele uue keeldumisaluse KaMS § 7 Ig 1 p 2 ndol, andmata taotlejale



ekspertiisi kédigus vOimalust nimetatud aluse kohta oma seisukohti esitada. Taotleja
12.03.2001.a. kirjas esitatud avaldus teenuste loetelu tdpsustuse kohta (vOimalik
elektroonilisel teel osutavate teenuste vilistamine) on Patendiameti poolt jéetud tdiesti
tahelepanuta. Sellise otsusega on Patendiamet rikkunud menetlusnorme, otsus tervikuna ei ole
oiguspdrane. Uue keeldumisaluse kasutamine otsuses rikub diguspérase ootuse printsiipi.
Kaebajale jadb arusaamatuks Patendiameti seisukoht Patendiameti praktikast kaubamaérkide
registreeritavuse suhtes. Oma seisukohtade esimesel lehel védidab Patendiamet, et sOna
"rehvid’ ja lithendi *.com’ otsustamisel on ta ldhtunud pikaajalisest véaljakujunenud praktikast.
Kuid samas leidis Patendiamet, et praktika on ajas muutuv.

Menetlusosaliste 16plikud seisukohad

Kaebaja jddb oma 10plikes seisukohtades varem esitatud argumentide ja pohjenduste juurde.
Uusi sisulisi argumente kaebaja ei esita. Tuginedes kaebuses ning oma seisukohtades esitatule
leiab kaebaja, et Patendiameti 19.06.2002.a. otsus nr 7/M200100105 kaubamérgi ’rehvid.com
+ kuju’ piirangutega registreerimise kohta tuleb tiihistada ning teha Patendiametile ettepanek
registreerimistaotlus nr M200100105 uuesti 14bi vaadata ning teha uus otsus.

Patendiamet jddb oma Idplikes seisukohtades otsuses ning oma 10.01.2005.a. toodud
pohjenduste ning seisukohtade juurde.  Lisaks maérgib Patendiamet tdiendavalt, et
arusaamatuks jddb kaebaja esitatud kisitlus Patendiameti otsuse ebaseaduslikkuse kohta.
Patendiamet ei ndustu viitega, mille kohaselt vaidlusalune registreerimise otsus ei sisalda
koiki taotluses nimetatud teenuseid. Patendiamet leiab, et otsus on tehtud hdlmates koiki
taotluses nimetatud teenuseid ning muuhulgas ka klassi 35 teenuseid nagu reklaam,
drijjuhtimine, kontoriteenused. Viidatud teenuste hilisem eraldi rohutamata jitmine
pohjendavas osas ei tdhenda, et Patendiamet oleks nimetatud teenused jatnud tdhelepanuta.
Otsus on seaduslik ning tehtud arvestavalt koiki loetelus nimetatud teenuseid.

Patendiamet on seisukohal, et kaebaja tdiendavalt esitatud viide Euroopa Kohtu lahendile T-
163/98 (BABY-DRY) iiksnes kinnitab vaidlusaluse otsuse digsust. Viidatud Euroopa Kohtu
otsuse kohaselt sonadest koosnevate kaubamirkide kirjeldavuse hindamisel ei tule iiksnes
otsustada eraldiseisvate sonade iile, vaid ka terviku iile, mille need moodustavad. Patendiamet
seda ka tegi ning ekspertiisi tulemusel leidis, et sona ja lithendi kombinatsioon ’rehvid.com’
ei moodusta uudset tervikut.

Selgitusena margib Patendiamet, et kaebaja viide asjaolule, mille kohaselt Patendiamet on
otsusesse lisanud uue tdiendava keeldumise aluse KaMS § 7 lIg 1 p 2 ndol, ei ole dige.
Patendiamet on otsusele eelnenud kirjavahetuses korduvalt viidanud nimetatud keeldumise
alusele ning viljendanud seisukohta, et tdhisel ¢ rehvid.com’ puudub eristusvdime.

Patendiamet ei ndustu ka kaebaja viitega, mille kohaselt on Patendiamet jétnud tdiesti
tahelepanuta taotleja avalduse teenuste loetelu piiramise kohta. Kaebaja on tliksnes teatanud, et
kui ekspertiis peab seda vajalikuks, siis on taotleja valmis kaupade loetelu tdpsustama.
Patendiamet on oma otsuses selgitanud, et kuna tihise ‘rehvid.com+kuju’ sonaline osa ei ole
vOoimeline toimima kaubaméirgina, siis ei pidanud Patendiamet vajalikuks ka taotluses
mérgitud loetelu piirata. Veel mirgib Patendiamet, et vdimalik loetelu piiramine ei oleks
antud juhul otsust mojutanud.

Patendiamet leiab, et 19.06.2002.a. otsus kaubamirgi ‘rehvid.com +kuju’ registreerimise
kohta piiranguga klassides 35 ja 37 on seaduslik ja pdhjendatud ning kaebus tuleb
rahuldamata jétta.



Apellatsioonikomisjoni seisukohad

1)

2)

3)

4)

Vaidlustatud otsus on tehtud 19.06.2002.a. Vastavalt alates 1. maist 2004. a. kehtiva
KaMS § 72 lg-le 5 kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse
vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamérgi
registreerimisest keeldumise aluseid ja ldhtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast
menetlusnormist.

Vaidlusalusest otsusest ndhtub, et Patendiamet on otsustanud méérata kaubamirgi
‘rehvid.com+kuju’ koosseisus sisalduva sdnalise osa ‘rehvid.com’ mittekaitstavaks
klassides 35 ja 37 toodud teenuste osas ning keeldumise aluseks on § 71g 1 p 3, p 4
ning § 7 lg 3, mille alusel loetakse 10ike 1 punktis 2, 3, 4 v3i 5 nimetatud tdhise
kasutamisel kaubamérgi kooseisus see tihis kaubamérgi mittekaitstavaks osaks.

Apellatsioonikomisjon (edaspidi Komisjon) on Patendiameti otsusega ndus selles
osas, mis puudutab sonalise tdhise 'rehvid.com’ mittekaitstavaks madramist taotluses
margitud klassis 35 sisalduvate teenuste ‘kaupade, esmajoones autokaupade jae- ja
hulgimiiiigiteenused kolmandatele isikutele’ ning koigi klassis 37 maérgitud teenuste
osas. Nimetatud teenuste puhul osutub tdhis ‘rehvid.com’ teenuste liiki nditavaks,
tavapdraseks majandus- ja dritegevuses ning eristusvoimetuks téhiseks ning seega
tuleb tdhis ‘rehvid.com’ KaMS § 7 lg 3 kohaselt miédrata kaubamérgi koosseisus
mittekaitstavaks. Kiill aga ei ole Komisjon Patendiameti otsusega ndus osas, mis
puudutab taotluses toodud klassi 35 jargmisi teenuseid: reklaam, drijuhtimine,
kontoriteenused. Nimetatud teenused on moeldud osutamiseks kolmandatele isikutele
ega seostu rehvide ja muude autokaupade miiiigi, hoolduse, paigaldamise vdi muu
sarnase teenusega. Kaubaméirgi ‘rehvid.com+kuju’ registreerimine piiranguta
teenustele ‘reklaam, drijuhtimine, kontoriteenused’ ei tdhenda, et kaebajal tekiks
ainudigus nimetatud kaubamaérgi all tegutseda rehvidega (vdi muude autokaupadega)
seonduvates valdkondades — nditeks reklaamida rehve/rehviteenuseid voi juhtida
arithingut, mis tegeleb rehvide valmistamisega/rehviteenuste osutamisega. Selline
registreerimine annab kaebajale iiksnes ainudiguse osutada kolmandatele isikutele
reklaamiteenuseid, &rijuhtimisalaseid teenuseid ja kontoriteenuseid, aga ei anna
ainudigust nditeks reklaamida teenuseid, mida kaebaja ise osutab voi kavatseb
osutada. Patendiamet on ebadigesti osundatud kolm teenust samastanud voi seostanud
iilejdédnud teenustega, mis on kaebaja kaubamadrgitaotluses margitud, mistottu tdhise
‘rehvid.com’ mittekaitstavaks osaks médramine nende kolme teenuse osas on
pohjendamatu.

Koigi iilejadnud teenuste osas on aga tdhise ‘rehvid.com’ mittekaitstavaks osaks
médramine Patendiameti poolt dige ning ka otsuses pohjendatud. Kaebaja ei ole antud
asjas vaidlustanud asjaolu, kas sona ‘rehvid’ iseenesest osutuks taotluses mairgitud
teenuste liiki nditavaks tdhiseks. Kaebaja rohutab, et taotletud ei ole sdnale ‘rehvid’
ainudiguse saamist, vaid tegemist on kombinatsiooniga ‘rehvid.com’ ning lithendi
‘com’ lisamine vilistab otsuse aluseks toodud keeldumise alused. Komisjon ndustub
siinkohal Patendiameti seisukohaga, et Internetis tavapérase sufiksi ‘com’ lisamine

sonale ‘rehvid’ ei vdhenda antud juhul kirjeldavat iseloomu. Téhise ‘.com
sisaldumine antud sdnakombinatsiooni koosseisus viitab sellele, et tegemist on



5)

6)

7)

domeeninimega. Tarbijad ndevad taolist kombinatsiooni tervikuna, mis annab
informatsiooni, et teatud ettevote annab elektroonilisel teel teavet pakutavate teenuste
kohta. Kaebaja viide, et taotluses nimetatud 37. klassi teenused on sellised teenused,
mida Interneti kaudu osutada ei saa, vaid ainult spetsiaalsete seadmete abil
rehvitdokojas vOi tehases, ei ole antud juhul asjakohane. Nihes sdnaiihendit
‘rehvid.com’ eeldab keskmine tarbija, et Interneti teel saab otsest teavet kus ja
millistel tingimustel rehvidega seotud teenuseid on voimalik saada. Samal pohjusel ei
ole asjakohane kaebaja viide, kuidas ta vaidlusalust kaubamarki kasutada soovib voi
juba kéesoleval ajal kasutab. Seega viitab tdhis ‘rehvid.com’ otseselt pakutavate
teenuste liigile. Lisaks, nagu ka kaebaja ise margib, kaubamérgile diguskaitse andmise
iile otsustamisel voetakse aluseks kaubamérgi reproduktsioon, kuid komisjon on
seisukohal, et just sellest tulenevalt, ei saa kaubamairgi registreerimise {ile otsustamisel
arvesse votta, kuidas taotleja kaubamaérki kasutab voi seda, kuidas kaubamirgi omanik
kaubamirki tulevikus kavatseb kasutada.

Komisjon jagab Patendiameti seisukohta, et tdhisel ‘rehvid.com’ puudub eristusvdime
KaMS § 7 Ig 1 p 2 mottes ning tuleb seega middrata kaubamargi mittekaitstavaks
osaks. SOnale ‘rehvid’ lihendi ‘.com’ lisamisega ei moodustu tervik, mis oleks
tajutav kaubamérgina ning tdidaks kaubamaérgi funktsiooni ehk eristaks iihe ettevotja
poolt pakutud kaupu vdi teenuseid teise ettevotja samaliigilistest kaupadest voi
teenustest. Téhis ‘rehvid.com’ viitab otseselt ja iiheselt arusaadavalt teenustele, mis on
margitud kaebaja kaubamirgitaotluses (vélja arvatud teenused reklaam, drijuhtimine
Jja kontoriteenused). Seega ei saa antud tihis ka eristada iihe ettevotja teenuseid teise
ettevotte poolt pakutavatest samaliigilistest teenustest, millest omakorda jareldub, et
tahise ‘rehvid.com’ puhul on tegemist eristusvoimetu tdhisega ning see téhis ei saa
olla KaMS § 7 lIg 1 p 2 kohaselt registreeritav kaubamirgina. Ka Euroopa Kohtu
otsuses nr C 404/02 (16.09.2004) on viljendatud printsiip, mille kohaselt kaubamargi
eristusvdimet tuleb hinnata seotuna kaupade ja/voi teenustega, millele registreeringut
taotletakse, arvestades sealhulgas ka tarbija arusaama. Komisjon on seisukohal, et
antud juhul on Patendiamet tdhise ‘rehvid.com’ eristusvdime {ile otsustamisel
hinnanud odigesti tdhise ‘rehvid.com’ seotust taotluses sisalduvate teenustega.
Kodnealune tihis on otseselt seotud koikide taotluses mérgitud teenustega (v.a ilal
nimetatud 35 klassis mairgitud reklaam, arijuhtimine ja kontoriteenused). Sona
‘rehvid’ annab hindajale teavet, et tegemist on autokaupade, rehvide, nende
paigaldamise ja hooldusega. Tahis *.com’ liidetuna sdnale ’rehvid’ annab tavatarbijale
ilmselge ja otsese pOhjuse eeldada, et tegemist on Interneti teel eelnimetatud teenuste
kohta informatsiooni andva tdhisega. Seega puudub téhisel rehvid.com’ eristusvdime.

Komisjon ei jaga kaebaja tolgendust Euroopa kohtu 08.07.1999 otsuse nr T-163/98
(“BABY-DRY”) kohta antud juhtumi kontekstis. Komisjon on seisukohal, et
kdesoleval juhul ei ole tegemist kahe erineva téhise liitmisel tekkinud sdnavaralise
leiutisega, vaid tdhisega, mis ilmselgelt kirjeldab pakutavate teenuste liiki (rehvide
hooldustéode ja paigaldamisega seotud teenustega, kusjuures tarbija eeldab, et
informatsiooni nimetatud teenuste kohta saab elektroonilisel teel) ning seega ei
moodustu sdna ‘rehvid’ ning tihise ‘.com’ (iildkasutatav {ilemdomeeni nimi) liitmisel
ka uudset madistet, mis eristaks lihe ettevitja teenuseid teise ettevotja samaliigilistest
teenustest.

Asjakohatu on kaebaja mirkus, et Patendiamet on alles otsusesse lisanud uue
keeldumise alusena KaMS § 7 g 1 p 2, ilma et seda oleks tehtud otsusele eelnenud
kirjavahetuses. Kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamirgiseaduses ei olnud sdtestatud
Patendiameti kohustust kaubamirgi registreerimise taotluse tdpsustamise ja



8)

9)

parandamise teadetes (s.0 taotlejaga peetavas kirjavahetuses) esitama koiki samu
keeldumise aluseid, kui 10plikus otsuses. Nahtuvalt KaMS § 12 Ig-st 3 oli ekspertiisi
kdigus registreerimistaotluse tdpsustamise ja parandamise ndudmine (seega ka
vastavate nouete poOhjendamine) Patendiameti Oigus ja mitte kohustus. Sellest
tulenevalt ei riku kaubamirgitaotleja digusi asjaolu, kui Patendiamet esitab oma
16plikud pohjendused alles otsuses. Pealegi peab Komisjon kdesolevas asjas vajalikuks
mérkida, et kuigi Patendiamet ei olnud varasemas kirjavahetuses otseselt KaMS § 7 Ig
1 p-le 2 osundanud, voib kirjavahetuses esitatud pohjendustest sellegipoolest aru
saada, et Patendiamet ei pidanud kaebaja kaubamirki ka eristusvdimeliseks.

KaMS § 7 1g 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamirgina kaubamérke, mis koosnevad

iiksnes tdhistest, mis on muutunud tavapdraseks majandus- ja dritegevuses. Kui
selliseid tdhiseid kasutatakse kaubamairgi koosseisus, loetakse need § 7 16ike 3 alusel
kaubamérgi mittekaitstavaks osaks. Komisjon on seisukohal, et sOnalise tdhise
‘rehvid.com’ ndol on tegemist tavapérase tahisega KaMS § 7 Ig 1 p 4 mottes. Lithend
‘com’ on tavapdrane ja laialdaselt kasutatav majandus- ja é&ritegevuses, olles
iildkasutatav ettevdtete ja muude organisatsioonide domeeni nimesufiks Internetis
ning koigile Interneti kasutajatele iihest tdhendust omav tdhis. SOna ‘rehvid’ on
tavapdrane teenuste suhtes, millele taotleja seda registreerida soovib. Komisjon
moonab, et kahe tavaparatu tihise liitmisel tekkinud iihend ei pruugi olla tavapirane.
Kiill aga on komisjon seisukohal, et antud juhul tdhiste ‘rehvid’ ja ‘.com’ liitmisel ei
teki tavapdratut tiahist. Mis puutub kaebuse esitaja viitesse, et teenuste puhul, mis ei
ole Internetiga seotud, ei saa tdhist ‘.com’ tavapdraseks pidada, siis Komisjon leiab, et
tahis ‘.com’ on tavapdrane liihend, mida erinevad ettevotted kasutavad selle lisamisel
kirjeldavale voi mitte kirjeldavale sOnale viitamaks, et ettevitte tegevuse kohta saab
informatsiooni Interneti teel. Vaidlusaluse kaubamirgi puhul on liidetud kirjeldav ja
tavapdrane sona ‘rehvid’ ning majanduses —ja dritegevuses tavapirane lithend ‘.com’,
mis annab tavalist informatsiooni tarbijale, et rehvide, autoosade ning muu sellega
seonduva kohta saab teavet ka Interneti teel.

Komisjon peab paljasonalisteks ja tdendamatuiks kaebaja vditeid, mis puudutavad
tahise ‘rehvid.com’ laialdast reklaamimist, kasutamist ning tarbijate viidetavat
suhtumist nimetatud tdhisesse kui AS VEVID kaubamairki. Kaebuse esitaja ei ole
soovinud konealuse tdhise tildtuntuks tunnistamist ega esitanud mistahes sellekohaseid
materjale.

10) Komisjon leiab, et kidesoleva vaidluse lahendamisel ei saa arvestada Patendiameti

varasemat praktikat, kuna puuduvad andmed ja asjaolud, mis vastavad lahendused
tingis. Samuti ei saa arvestada teiste riikide praktikat, kuna teiste riikide seadused ei
saa olla aluseks Eesti Patendiameti otsuste tegemisel ning nende seadusele vastavuse
hindamisel. Nagu ka Patendiamet digesti on mérkinud, tuleb iga kaubamarki késitleda
individuaalselt, arvestades konkreetse juhtumiga kaasnevaid asjaolusid.

11) Tulenevalt alates 1. maist 2004. a. kehtiva KaMS § 41 Ig-st 4 on kaebuse rahuldamise

korral kaebajal Oigus tagasi saada kaebuse esitamisel tasutud riigildiv. Kuna
kdesolevas asjas rahuldatakse kaebus iiksnes osaliselt, on Komisjoni hinnangul
pohjendatud ka riigildivu tagastamine vaid osaliselt, kusjuures tagastatava osa suurus
peaks olema vdimalikult proportsionaalne kaebuse rahuldamise ulatusega. Antud asjas
leiab Komisjon, et kaebaja poolt tasutud 2500 krooni suuruses riigildivust tuleb
kaebajale tagastada 1000 krooni.



Tulenevalt eeltoodust ja juhindudes todstusomandi diguskaitse korralduse seaduse §-dest 59
ja 61; kuni 30. aprillini 2004 kehtinud KaMS § 7 1g 1 p-dest 2, 3 ja 4 ning § 7 Ig-st 3; alates
1. maist 2004 kehtiva KaMS § 41 lg-test 3 ja 4 ning § 72 1g-st 5 apellatsioonikomisjon

otsustas:

1. Rahuldada kodumaise juriidilise isiku AS VEVID kaebus osaliselt — 35. klassi
kuuluvate teenuste ‘reklaam, dirijuhtimine, kontoriteenused’ osas.
Ulejddnud teenuste osas jitta kaebus rahuldamata.

2. Tiihistada Patendiameti 19. juuni 2002 otsus nr 7/M200100105 osaliselt — 35. klassi
kuuluvate teenuste ‘reklaam, drijuhtimine, kontoriteenused’ osas. Kohustada
Patendiametit jitkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid
arvestades ning teha uus otsus.

3. Tagastada kaebajale riigiloiv osaliselt, summas 1000 krooni.

Kaebaja voib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme
kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse 14bi
hagita menetluses.

Kui nimetatud kaebust ei ole esitatud, joustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu
moodumisel otsuse avaldamisest ja kuulub tditmisele.

Allkirjad:

K. Tults
S. Sulsenberg

K. Ausmees
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