MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 758-0

Tallinnas, 04. jaanuaril 2006. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Sulev
Sulsenberg ning Priit Lello, vaatas Kirjalikus menetluses libi vilismaise juriidilise
isiku LIDL STIFTUNG & CO KG, aadress: Stiftsbergstrafe 1, D-74167 Neckarsulm,
DE, poolt esitatud kaebuse Patendiameti 29.12.2003.a otsuse nr 7/R200201079
kaubamirgi Orlando (rahvusv reg nr 568210) klassis 31 registreerimisest keeldumise
kohta.

Asjaolud ja menetluse kéik

Patendiamet vottis 29.12.2003. a (otsus nr 7/R200201079) kaubamairgiseaduse (KaMS —
siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamérgiseadusele, kui ei ole
margitud teisiti) §7 1g1 p6 ja §7 lgl p3 alusel vastu sonalise tdhise Orlando
registreerimisest keeldumise otsuse, mille sisu on jargmine.

KaMS § 7 1g 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubamérke, mis oma olemuselt vdivad tarbijat
eksitada kaupade voi teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, véirtuse, geograafilise
péritolu, kaupade tootmise vOi teenuste osutamise aja vO1 kaupade vOi teenuste teiste
omaduste suhtes.

KaMS § 7 1g 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamirke, mis koosnevad iiksnes kaupade
vOi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, véirtust, geograafilist paritolu, kaupade
tootmise vO1 teenuste osutamise aega vOi kaupade voi teenuste teisi omadusi nditavatest
tédhistest vOi andmetest vOi eelnimetatud tdhistest voi andmetest, mida pole oluliselt
muudetud.

Sona ORLANDO on tdhis, mis on oma olemuselt geograafiliselt eksitav — ORLANDO on
linn Ameerikas Uhendriikides Floridas (Eesti Entsiiklopeedia nr 7, Tallinn Eesti
Entsiiklopeediakirjastus, 1994, Ik 98), kuid kaubamirk ise on périt Saksamaalt.

Nimetatud téhist soovitakse registreerida klassis 31. Turusituatsioonis tarbija eeldab, néhes
tdhist Orlando, et antud tihisega mirgitud tooted pirinevad Ameerika Uhendriikidest,
tapsemalt Orlandost. Kuna taotleja on péarit Saksamaalt, osutub antud tdhis eksitavaks.
Seega ei ole sona ORLANDO KaMS § 7 1g 1 p 6 kohaselt registreeritav.

Rahvusvahelise registreeringu omanik ei ndustunud Patendiameti seisukohaga, et
rahvusvaheline kaubamérk Orlando ¢i ole Eesti Vabariigis registreeritav klassis 31 KaMS
§ 7 1g 1 p 6 alusel. Taotleja ei soovinud kommenteerida mirgi registreerimise keeldumist
KaMS § 71g 1 p 3 alusel.

Kaubamairgiomanik viitab Patendiameti 09.08.2001.a teatele 7/R200000482, mille
kohaselt geograafiline tdhis saab olla registreeritud isiku nimele, kes ei ole sellest
piirkonnast périt, kui tal on mitmeid tdhendusi vOi esineb erinevates piirkondades.
Patendiamet vaatab igat mérki eraldi sdltumata teistest registreeringutest. Téhis Orlando on
seostatav Florida tuntud linnana ning tarbijale jddb mulje, et tegemist on toote péritoluga.
Taotleja eeldused, et tarbija puutudes kokku kaubamérgiga Orlando tihistatud kaupadega,
el jarelda, et kaubad parinevad vastavast linnast, on aga tdendamata.

Kaubamaérgiomanik toob omapoolse argumendina viite, et sonal ORLANDO on ka teine
tdhendus (mehenimi, itaaliapdrane vorm nimest Roland). Patendiameti arvates on taotleja
poolt mérgitud tdhise Orlando esmane tdhendus ndrk, kuna see tdhistab iiksnes isiku
eesnime (seegi selgub vaid taotleja kirja 8368 IR/MB 12.06.2003. a lisadena kaasapandud
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materjalist spetsiaalselt eesnimede jaoks koostatud sonastikes — The oxford Minidictionary
of First Names. Dictionary of First Names), mis ei ole ekspertiisil kuigivord kaalukaks
argumendiks. Patendiameti arvates on véheusutav, et Eesti tarbija, néhes tliksikut sdna
ORLANDO, secostaks selle isikunimega, kuivord nimi ORLANDO e¢i ole Eestis kuigi
levinud. Séna ORLANDO isikunimena ei leidu online KeeleWebi Eesti isikunimede
sonastikes ega ka rahvastikuregistri kodulehel Eesti populaarsemate eesnimede hulgas.
Seega on Patendiamet seisukohal, et antud tdhis on eelkdige seostatav geograafilise
paritoluga. Seda toendab ka sona ORLANDO esinemine erinevates teatmeteostes (nt Eesti
Entsiiklopeedia nr 7, Tallinn Eesti Entsiiklopeediakirjastus, 1994, lk 98), kus esmalt
pakutakse vilja geograafiline kohanimi ORLANDO ja seejérel alles isikunimi, mis Eesti
Entsiiklopeedia (kd 7, 1994, lk 98) andmetel on esitatud vaid perekonnanimena, mis ei ole
loomulikult ekspertiisil miédrava tahtsusega.

Taotleja vdidab, et Patendiamet on registreerinud mitmeid kaubamérke, mis sisaldavad
Ameerika Uhendriikide linnade nimesid (nt Neptune, Laurel, Lincoln, Harmony jne).
Patendiamet on seisukohal, et nimetatud maérkide puhul ei ole paralleelide tdmbamine
Oigustatud, kuna Patendiamet on teinud otsuse eelnimetatud maérkide registreeritavuse
kohta, ldhtudes konkreetsetest asjaoludest. Patendiamet vaatab igat mérki eraldi ega leia, et
teiste mérkide registreeringud peaks mojutama antud tihise ekspertiisi. Meile kittesaadava
materjali pohjal voib aga viita, et Florida linn ORLANDO on teatmeteostele tuginedes
tuntud. Patendiamet tegi oma keeldumisotsuse temale kéittesaadava info pdhjal, ldhtudes
eelkdige Ameerika Uhendriikides asuva Florida linna ORLANDO suurusest, rahvaarvust
(185 951 elanikku aastal 2000 — Interneti teatmeteos Encarta®World English Dictionary,
North American Edition) ning samuti arvestades asjaolu, et sonal ei ole mitut arvestatavat
tdhendust. Kuid taotleja poolt viidatud linnadel on lisaks kohanimedele ja isikunimedele
veel tdhendusi, mida arvestades on tehtud ka vastavad kaubamérgi registreerimise otsused.
Niiteks sona Lincoln tdhendab lisaks kohanimele ja isikunimele ka lambatougu (breed of
sheep) ning sdna Neptune planeeti (the eight planet from the Sun) (Interneti teatmeteos
Encarta®World English Dictionary, North American Edition). Kohanime Lauren néol on
aga tegemist liksnes viikese linnaga, milletaolisi ei ole Patendiamet oma praktikas
kaubamérgi mittekaitstavaks osaks méédranud (va juhul, kui kaupadel vdi teenustel on
vastava kohanimega tugev seos). Taotleja viide, et tarbijad ei pruugi olla teatmeteostes
sisalduva infoga tuttavad, on iisna asjakohatu.

Seega Patendiamet ldhtub asjaolust, et ecksitamise tdendosus on olemas.
Kaubamérgiomaniku viide, et linn ORLANDO ei ole tuntud koduloomade toidu
valmistamise poolest ei vihenda geograafilise péritolu eksitamise tdendosust.

Taotleja viitab tarbijakaitseseadusele, mille kohaselt peab olema kaupade markeeringutel
andmed valmistaja kohta. Tarbija reaalses turusituatsioonis reeglina ei siivene kogu
markeeringul sisalduvasse teksti, vaid haarab olulisema ja suuremas kirjas kirjutatu, mille
pOhjal tehakse kiiresti jéreldus muuhulgas ka toote péritolu kohta. Kui kaubamirgil
sisaldub sdna ORLANDO, on tema jaoks tegemist ilmselgelt Ameerika Uhendriikidest
périt toodanguga.

Kaubamirgiomanik viidab, et Eesti tarbija on harjunud kohanimede kasutamisega
kabamargi funktsioonis, isegi kui tootja ei périne ise vastavast piirkonnast. Patendiamet ei
ole registreerinud selgelt tarbijaid eksitavaid kohanimesid ega ka andnud ainudigust
tuntud/suurtele geograafilistele kohanimedele, olles need maéadranud kaubamérgi
mittekaitstavaks osaks.

Téhise Orlando kirjeldavat olemust kinnitab ka Patendiameti enda praktika. Nimelt on
Patendiamet registreerinud kaubamérgid (nr 17118 ORLANDO MAGIC + kuju, nr
23815 ORLANDO MAGIC + Kkuju, nr 33422 Orlando Magic + kuju), kus kaubamérgi
sonaline osa ORLANDO on madratud kaubamédrgi mittekaitstavaks osaks.



Kaubamairgiomaniku vidide, et sona ORLANDO varem mittekaitstavaks madramine
Patendiameti poolt ei ole midrava tdhtsusega, kuna kuuluvad teisele ettevotjale, on
asjakohatu. Téhise Orlando registreerimisel konkreetse isiku nimele, piiratakse teiste
ettevotjate Oigust kasutada geograafilist tdhist ORLANDO oma kauba paéritolu
kirjeldamisel.

Patendiameti arvates on asjakohatu taotleja viide KaMS §5 lg5 p 2, mille kohaselt
lubatakse ka teistel isikutel sona ORLANDO kirjeldav kasutamine, mis lubab antud
geograafilist tihist ka kolmandatel isikutel majandus- ja dritegevuses kasutada. KaMS § 5
lg 2 kohaselt on kaubamérgile Oiguskaitse andmise eesmérgiks kaubamirgi omaniku
ainudiguse kaitsmine.

Asjaolu, et kaubamérk Orlando on edukalt registreeritud taotleja péritoluriigis Saksamaal ja
Ameerika Uhendriikides, ei mdjuta Patendiameti otsust keelduda registreerimast antud
tédhist. Patendiamet leiab, et teiste riikide otsused ja seisukohad ei saa olla meile
kohustuslikuks jargimiseks ega legaalseks aluseks registreerimisotsuste tegemisel. Eesti
Vabariigis tehtavas kaubaméirgiekspertiisis ei saa tugineda teistes riikides tehtud otsustele,
kuna iga riik jargib seal kehtivat seadusandlust ja véiljakujunenud praktikat ning seega
vastavalt toimib kéesoleval ajal Eesti Patendiamet Eesti Vabariigi Kaubamdrgiseaduse
alusel. Seega on Patendiametil digus kaubamadrgi registreerimisest keelduda isegi siis, kui
péritoluriigis on see registreeritud. Patendiamet ei ndustu taotlejapoolse telle quelle
printsiibiga. Kaubaméirgidiguse pdhiprintsiip on, et kaubamérgi kirjeldavat osa ei saa
kaitsta vaatamata sellele, kas kirjeldavas osas on sellele viidatud voi mitte. Ka
toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies 1g B2 ndhtub, et
kaubamérkide registreerimise, millele selle artikli kehtivus laieneb, voib tagasi liikkata voi
kehtetuks tunnistada, kui mirk koosneb ainult tdhistest, millel puuduvad tiielikult
eristustunnused. Lahtudes eeltoodust leiab Patendiamet, et to00stusomandi kaitse Pariisi
konventsiooni artikkel 6 quinquies ei ole rakendatav. Seega, vastavalt KaMS § 71g 1 p 6 ja
3 leiab Patendiamet, et tihis Orlando ei ole kaubamargina registreeritav.

Lihtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 12 Ig 6' vottis Patendiamet vastu kaubamirgi
Orlando registreerimisest keeldumise otsuse.

LiDL STIFTUNG & CO KG kaebus

01.03.2004. a esitas LiDL STIFTUNG & CO KG (keda esindab patendivolinik Villu
Pavelts) kaebuse apellatsioonikomisjonile Patendiameti otsuse kohta, mille sisu koos
viidetega tdenditele on jargmine.

19.02.1991. a registreeriti WIPO Rahvusvahelise Biiroo poolt LiDL STIFTUNG & CO KG
nimele rahvusvaheline kaubamirk Orlando. Nimetatud rahvusvaheline registreering margiti
Eesti suhtes 13.02.2002. a.

Kaubamargile Orlando taotletakse kaitset klassis 31 jargmiste kaupade osas:

Food for domestic animals, including additives to fodder for non-medical purposes.
Kaupade loetelu tdlge: koduloomade toit, sealhulgas soédalisandid (v.a meditsiinilised).
Konealuse kaubamirgi ekspertiisis asus Patendiamet seisukohale, et sdnaméark Orlando ei
ole kaubamadrgina registreeritav, kuna see tdhis on oma olemuselt geograafiliselt eksitav
(Orlando on linn Ameerika iihendriikides, Floridas, kuid taotleja on Saksamaalt). Seega
oleks Patendiameti hinnangul kaubamérgi Orlando registreerimine vastuolus KaMS § 7
lg 1 p 6. Vastava kaupade loetelu seostamise korral Ameerika Uhendriikidega niitaks tihis
Orlando aga kaupade geograafilist péritolu. Sellisel juhul oleks Patendiameti hinnangul
kaubamaérgi Orlando registreerimine vastuolus KaMS § 71g 1 p 3.

Rahvusvahelise kaubamédrgi Orlando registreerimisest keeldumise otsus on tehtud
29.12.2003. a.




Kaebuse esitaja LiDL STIFTUNG & CO KG leiab, et Patendiameti keeldumine ei ole dige
ega pohjendatud ning kaubamirgi Orlando registreerimine klassis 31 iilalnimetatud
kaupadele ei ole vastuolus KaMS § 7 Ig 1 p 6 ega p 3. Oma seisukohta ja Patendiameti
keeldumise ebadigsust pohjendab kaebaja alljargnevaga.

KaMS § 7 Ig 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubaméarke, mis oma olemuselt voivad tarbijat
eksitada kaupade voi teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, véirtuse, geograafilise
paritolu, kaupade tootmise vOi teenuste osutamise aja vOi kaupade voi teenuste teiste
omaduste suhtes.

Eksisteerib pdhimdte, mida ka Patendiamet on oma praktikas rakendanud, et geograafiline
tdhis saab olla registreeritud (st tdhist ei loeta tarbijat eksitavaks) isiku nimele, kes ei ole
sellest piirkonnast pdrit, kui sel tdhisel on mitmeid tdhendusi v0i ta esineb erinevates
piirkondades. Antud juhul on tegemist juhuga, kus tdhisel Orlando on mitu tdhendust.

Sona ORLANDO on mehenimi (itaaliapdrane vorm nimest Roland, vt lisa 2, kdik kacbuses
siin ja edaspidi viidatud lisad, véilja arvatud 8 ja 9, on Patendiametile esitatud varasema
kirjavahetuse kiigus) ning iihtlasi téhistab see linna Ameerika Uhendriikides, Floridas.
Sealjuures on see linn (algselt Fort Gatlin, hiljem Jernigan) saanud oma nime just
mehenime Orlando jargi. Nagu ndhtub lisast 3 on Orlando linna nime saamisloo kohta
neli teooriat, millistest kdik on seotud Orlando nime kandnud meestega.

Patendiamet on ebadigesti jatnud arvestamata sona ORLANDO tidhenduse isikunimena,
leides, et see tdhis on eelkdige seostatav geograafilise paritoluga. Patendiamet on sellisele
seisukohale joudmisel jareldanud (otsus 1k 2), et ORLANDO esmane tdhendus (ilmselt on
moeldud tdhendust isikunimena) on ndrk, kuna see téhistab iiksnes isiku eesnime, mis ei
ole ekspertiisil kuigivord kaalukaks argumendiks. Kuna otsuses puudub vastav selgitus,
jaab moistetamatuks, miks sona tdhendus eesnimena muudab téhise tdhenduse “ndrgaks”
ning mispérast see ekspertiisis oluline ei ole. Kaebuse esitaja hinnangul on oluline, et sdnal
ORLANDO on tdhendus nii isiku- kui linnanimena ning neist {ihe (algupérase) tdhenduse
“norgaks” kuulutamine on meelevaldne ja alusetu.

Samuti tuleb pidada paljasonaliseks ja oletuslikuks Patendiameti jéreldust, et on
viheusutav, et Eesti tarbija, ndhes iiksikut sona ORLANDO, scostaks seda isikunimega,
kuivord nimi ORLANDO ei ole Eestis kuigi levinud. Apellatsioonikomisjoni tdahelepanu
juhitakse asjaolule, et ekspert on selle jirelduse rajanud online KeeleWebi Eesti
isikunimede  sOnastikule ning rahvastikuregistri kodulehel avaldatavate Eesti
populaarsemate eesnimede loetelule, mis kumbki ei anna sellise jdrelduse tegemiseks
vihimatki alust. Nimelt annab rahvastikuregistri veebilehel avaldatud loetelu 10
populaarsemat mehe- ja 10 naisenime kiimnendite kaupa ajavahemikus 1900-2000 ning
lisaks 2000-2003 (lisa 4). Fakt, et kohalikud nime ORLANDO oma lastele harva nimeks
panevad, ei anna kuidagi alust arvata, et tarbijad seda nime ei tea. Samuti sisaldub selles
loetelus suhteliselt vdhe nimesid ning Patendiameti loogikat jargides voiks selle loetelu
pohjal isegi viita, et sellised tavalised nimed nagu nt Reet, Kati, Villu voi Indrek oleksid
tarbijatele tundmatud. Mis puutub KeeleWebi andmetesse, siis on huvitav maérkida, et
sama lehe vahendusel on vdimalik otsida ka kohanimesid, kuid nagu ka isikunimede puhul,
nii ka kohanimede osas sona ORLANDO otsimisel vasteid ei leidu (lisa 5). Seega on
KeeleWeb’i vahendusel saadud andmed ilmselt puudulikud (seda kinnitab KeeleWeb ka
ise, juhtides sellele otsingu tegija tdhelepanu, lisa 6) ning neile tuginemine on ilmselt
viinud eksperdi ekslikule jareldusele, et kohalik tarbija ei vaatle tdhist ORLANDO
eesnimena.

Lisaks on Patendiamet iiritanud tdendada asjaolu, et tdhis Orlando on eelkdige seostatav
geograafilise péritoluga, viitega Eesti Entsiiklopeedia (EE) 7. kd-le (lk 98, lisa 7). Ekspert
on selle alusel tuvastanud, et Orlando on esmalt antud kohanimena ja seejirel
perekonnanimena (Orlando, Vittorio Emanuele). Esiteks, EE-s ei reastata médrksdonu nende



tédhtsuse, vaid seda tehakse tdhestiku jdrjekorras, mistottu ei ole asjakohane réhutada, et
linn Orlando on EE-s nimetatutest toodud esimesena. Teiseks on jddnud eksperdi
tahelepanuta, kas kogemata voi tahtlikult, kolmaski Orlando méirksdna, nimelt viide
kuulsale flaami heliloojale Orlando di Lasso’le, kusjuures Orlando on siin antud eesnime,
mitte perekonnanimena (vt selle kinnituseks ka lisa 8). Seega, arvestades, et Patendiamet
ei joua kiisitleda koiki keskmisi eesti tarbijaid ning peab tegema otsuse erinevatest
allikatest kogutud kidttesaadava informatsiooni pohjal (Patendiameti 08.10.2003. a teade
kirjavahetusest taotlejaga), aga ka et tarbijad on kursis teatmeteostes sisalduva
informatsiooniga (otsus lk 3, 1. 13ik), tuleb jireldada, et tarbijad teavad ja vaatlevad sdna
ORLANDO ka eesnime tidhenduses. Sellisele teadmisele ja arusaamale aitavad kaasa ka
muud tuntud isikud, kelle eesnimi on Orlando, nagu nt filminditleja Orlando Bloom, kes
méngib kuulsas “SOrmuste isanda” triloogias ning kelle pildid olid 2003. aastal maailma
kasutatuima otsingumootori Google’i vahendusel iihed enamotsituimad (lisa 9).

Seega on tihisel ORLANDO mitu arvestatavat tdhendust (mehe- ja linna nimi, kusjuures
linn on nime saanud just mehenime jéirgi). Kuna on alusetu viita, et kumbki neist
prevaleeriks, siis on kdnealune tihis kaubamérgina registreeritav.

Kaubamdrgi registreeritavust kinnitab ka rahvusvaheline praktika. Kaubamirk Orlando on
registreeritud nii taotleja piritoluriigis Saksamaal ning isegi Ameerika Uhendriikides, s.0
riigis, kus asub linn Orlando. Olukorras, kus Ameerika Uhendriigid on registreerinud
kaubamargi Orlando klassi 31 toodete osas Saksamaa ettevottele, on enam kui kummaline,
et Eesti Patendiamet ei pea vdimalikuks analoogset otsust langetada. Arakirjad nimetatud
ritkide registreerimistunnistustest (lisaks veel Poola ja Austria) sisalduvad Patendiameti
toimikus.

Arvestades, et kaubamérk Orlando on Saksamaal registreeritud, on kaubamairgitaotleja
viidanud ekspertiisi kestel ka Pariisi konventsiooni artiklis 6 quinquies sitestatud telle
quelle printsiibile. Nimetatud printsiipi vOib eirata, kui mairgil puuduvad tiielikult
eristustunnused, millele Patendiamet on viidanudki. Samas arvestades, et soOnal
ORLANDO on kaks samavéirset tdhendust, ei saa kuidagi viita, et kaubamérgil Orlando
eristustunnused téielikult puuduks. Seega ei ole ka telle quelle printsiibi rakendamata
jatmine pdhjendatud.

Patendiamet on arvamusel, et tihise ORLANDO kirjeldavat olemust kinnitab ka
Patendiameti enda praktika, tuues sealjuures nditeks kolm kaubamidrki ORLANDO
MAGIC, kus sona ORLANDO on mdidratud mittekaitstavaks. Antud ndited ei ole
konealuse kaubamérgiga miiravalt vordsed ega asjakohased seetdttu, et nende puhul on
tegemist Orlando linnas tegutseva tuntud korvpalliklubi téhistega. Korvpalliklubi puhul
eeldatakse, et tema nimes kasutatakse esimesel kohal klubi asukohale viitavat tdhist.
Kaubamairgi Orlando klassi 31 kaupade loetelu puhul nii iihest eeldust teha ei saa, eriti
arvestades asjaolu, et linn Orlando ei ole tuntud kaupade loetelus sisalduvate toodete
poolest. Seega, ei ole tdendamist leidnud, et tarbija vaatleb tdhist Orlando
kaubamaérgitaotleja poolt pakutava kauba puhul geograafilist péritolu nditavana.

Kodike eeltoodut arvestades, juhindudes KaMS § 13 Ig 1 ning tuginedes KaMS § 71g 1 p 3,
§ 7 lg2 ja Pariisi konventsiooni art 6 quinquies sétestatule, taotleb kaebuse esitaja
Patendiameti 29.12.2003. a otsuse nr 7/ R200201079 kaubamairgi Orlando (rahvusvah reg
nr 568210) klassis 31 registreerimisest keeldumise kohta tiihistamist ning Patendiametile
ettepaneku tegemist uue otsuse vastuvotmise kohta.

Lisad:

1. Patendiameti 29.12.2003. a otsuse nr 7/ R200201079 koopia;

2. viljavotted sOnaraamatutest ja véljatriikkk Internetist;

3. valjatriikk Internetist;

4 viljatriikk rahvastikuregistri kodulehelt;



valjatrilkk KeeleWeb-i kodulehelt;

viljatriikk KeeleWeb-i kodulehelt;

véljavote Eesti Entstliklopeedia koitest nr 7, 1k 98;
viljavote Eesti Entsiiklopeedia koitest nr 5, 1k 419;
valjatriikkk ajakirja “Arvutimaailm” uudisest.

e A

Patendiameti kirjalik vastulause kaebusele nr 758 esitatuna 19.01.2005. a

Vastavalt KaMS §7 lg1 p 6 ei registreerita kaubamirke, mis oma olemuselt vdivad
tarbijat eksitada kaupade voi teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, viirtuse,
geograafilise péritolu, kaupade tootmise vOi teenuste osutamise aja vOi kaupade voi
teenuste teiste omaduste suhtes.

Vastavalt KaMS § 7 Ig 1 p 3 ei registreerita kaubamirke, mis koosnevad iiksnes kaupade
voi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, véirtust, geograafilist pdritolu, kaupade
tootmise vOi teenuste osutamise aega voi kaupade vOi teenuste teisi omadusi nditavatest
tahistest voi andmetest vOi eelnimetatud tdhistest vdi andmetest, mida pole oluliselt
muudetud.

Patendiamet tegi kaubamaérgi Orlando registreerimisest keeldumise otsuse tuginedes KaMS
§71g1p6jaKaMS § 7 1g 1 p 3 pohjendusega, et sona ORLANDO on tdhis, mis on oma
olemuselt geograafiliselt eksitav — ORLANDO on linn Ameerika Uhendriikides Floridas,
kuid kaubamairgiomanik ise on pdrit Saksamaalt. Turusituatsioonis tarbija eeldab, nidhes
tihist Orlando, et antud tihisega mirgistatud tooted pirinevad Ameerika Uhendriikidest,
tapsemalt Orlandost. Kuna taotleja on périt Saksamaalt osutub antud tdhis eksitavaks.
Seega ei ole sona Orlando KaMS § 7 Ig 1 p 6 kohaselt registreeritav. Kaupade seostamine
Ameerika Uhendriikidega muudaks antud kaubamirgi kirjeldavaks — Orlando viitaks
kaupade geograafilisele péritolule ning seega ei oleks registreeritav ka KaMS § 71g 1 p 3
alusel.

Kéesoleval juhul on kaebuse esitaja Patendiameti otsuse vaidlustamisel tuginenud téhise
Orlando mitmetdhenduslikule olemusele viidates Patendiameti viljakujunenud praktikale,
mis vélistab kaubamérgi Orlando registreerimisest keeldumise KaMS § 7 Ig 1 p 6 alusel.
Praktika KaMS § 7 1g 1 p 6 sisustamisel on, et geograafiline tdhis saab olla registreeritud
isiku nimele, kes ei ole sellest piirkonnast parit, kui sel tdhisel on mitmeid tdhendusi_voi ta
esineb erinevates piirkondades. Kaebuse kohaselt on sona ORLANDO iiks tdhendustest
mehenimi ja teine linn Ameerika Uhendriikides, Floridas.

Patendiameti praktika KaMS § 7 lg 1 p 6 sisustamisel ei ole ega saa olla nii liks-ithene kui
kaebaja véidab. Patendiamet ei saa kohaldada viidatud praktikat automaatselt, arvestamata
seejuures konkreetse tdhisega seonduvaid asjaolusid. Ei ole dige teha iildistusi ja ldhtuda
alati asjaolust, et kui geograafilisel tdhisel on kaks tdhendust voi kui geograafiline tdhis
asub mitmes kohas, siis on geograafiline tdhis ka koheselt registreeritav. Patendiamet teeb
ikkagi otsuse konkreetse mérgi kohta, vdttes arvesse just selle konkreetse mairgiga
seonduvaid asjaolusid. Registreerimiseks esitatud tdhis ORLANDO téhistab {iksnes Eestis
vihelevinud isiku nime, mistottu ei ole viide teiste méirkide kohta muudel asjaoludel tehtud
otsuste alusel viljakujunenud praktikale asjakohane alus Patendiameti otsuse
tithistamiseks. Antud juhul on Patendiamet votnud otsuse tegemise iiheks aluseks keskmise
tarbija arusaama, mida on kinnitanud ka Euroopa Kohus mitmetes otsustes (C-210/96 ja C-
299/99). Otsustes esitatu kohaselt on keskmise tarbija kontseptsioon jirgmine:
eristusvdoime olemasolu v3i puudumise iile otsustamisel tuleb ldhtuda sellise asjakohaste
kaupade vdi teenuste tarbija eeldatavatest ootustest, kes on madistlikult hésti informeeritud
ja moistlikult tdhelepanelik ning ettevaatlik. Patendiamet vottis kédesoleva kaubamargi
Orlando registreerimisest keeldumise otsuse iiheks aluseks eeltoodud kontseptsiooni ja
leidis, et keskmisel Eesti tarbijal, ndhes kaupa tédhistatuna maérgiga Orlando, tekib




tdendoliselt assotsiatsioon geograafilise kohaga, mitte Eesti tarbija jaoks tundmatu isiku
nimega. Patendiamet on oma otsuses eelnevat pdhjendanud jirgnevalt: “Taotleja poolt
margitud tihise Orlando esmane tdhendus on ndrk, kuna see téhistab iiksnes isiku eesnime,
mis ei ole ekspertiisil kuigivord kaalukas argument. Patendiameti arvates on viheusutav, et
Eesti tarbija, ndhes iiksikut sdna ORLANDO, seostaks selle isikunimega, kuivord nimi
ORLANDO ei ole Eestis kuigi levinud. Seega on Patendiamet seisukohal, et antud tahis on
eelkoige seostatav geograafilise péritoluga.”

Kaebuse esitaja peab online KeeleWeb vahendusel saadud andmeid ilmselt puudulikuks,
mistottu neile tuginemine on viinud eksperdi ekslikule jareldusele, et kohalik tarbija ei
vaatle tdhist Orlando eesnimena.

Pandiameti otsuses on iiksnes konstateeritud: “on véheusutav, et Eesti tarbija, néhes
tiksikut sona ORALNDO, seostaks selle isikunimega, kuivord nimi ORLANDO ei ole
Eestis kuigi levinud. Sona ORLANDO isikunimena ei leidu online KeeleWebi Eesti
isikunimede sonastikus ega ka rahvastikuregistri kodulehel Eesti populaarsemate
eesnimede hulgas.” Patendiamet leiab, et esitatud konstateering ei kdrvalda kaubamérgi
registreerimisest keeldumise alust KaMS § 7 Ig 1 p 6 sitestatuna, isegi kui Patendiamet
oleks online KeeleWebi andmeid kasutades joudnud ebadigele jéreldusele isiku nime
leviku osas Eesti territooriumil, sest keskmisel Eesti tarbijal tekib sona ORLANDO néhes
eelkdige seos kohanimega. Samuti juhib Patendiamet tdhelepanu asjaolule, et ka kaebuse
esitaja ei ole esitanud asjakohaseid tdendeid, et kohalik tarbija vaatleks tdhist Orlando
eesnimena.

Kaebuse esitaja viide ORLANDO le kui eesnimele, mis sisaldub Eesti Entsiiklopeedia
(EE) 5. koites ja on teiste kdesoleval ajal tuntud isikute eesnimeks, ei ole asjakohane ega
oluline. Esiteks, kui avada EE 7. koide méirksona ORLANDO juures, siis ei ole seal
esitatud viidet kuulsale flaami heliloojale eesnimega Orlando, vaid see sisaldub EE 5.
koites méarksona Lasso all, mistSttu keskmine tarbija moistliku tdhelepanu juures ei pruugi
margata, et sdnaga ORLANDO tdhistatakse isiku eesnime. Teiseks ei oma kaebuses
esitatud argumendid sisulist tdhtsust kdesoleva kaubamairgi registreerimisest keeldumise
otsuse vaidlustamisel. Patendiamet on seisukohal, et registreerimiseks esitatud téhis
Orlando, millega soovitakse téhistada loomatoitu, ei seostu keskmisele tarbijale eesnimega,
vaid kohanimega, mistdttu antud juhul ei saa arvestada praktikas viljakujunenud
pOhimotet.

Patendiamet ei pea voimalikuks l&dhtuda kiesoleva otsuse tegemisel rahvusvahelistest
registreeringutest, sealhulgas ka kaebaja péritoluriigis Saksamaal. Eeltoodu on leidnud
pOhjendamist Patendiameti otsuses. Patendiameti otsuse kohaselt ei saa teiste riikide
otsused ja seisukohad olla meile kohustuslikuks jargimiseks ega legaalseks alusel
registreerimisotsuste tegemisel. Eesti Vabariigis tehtavas kaubamairgiekspertiisis ei saa
tugineda teistes riikides tehtud otsustele, kuna iga riik jirgib seal kehtivat seadusandlust ja
véljakujunenud praktikat ning seega vastavalt toimib kdesoleval ajal Eesti Patendiamet
Eesti Vabariigi kaubamérgiseaduse alusel. Seega on Patendiametil digus kaubamirgi
registreerimisest keelduda isegi siis, kui péritoluriigis on see registreeritud. Patendiamet ei
ndustu taotlejapoolse felle quelle printsiibiga. Kaubamargidiguse pohiprintsiip on, et
kaubamairgi kirjeldavat osa ei saa kaitsta vaatamata sellele, kas kirjeldavas osas on sellele
viidatud voi mitte. Ka tdostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies 1g B 2
ndhtub, et kaubamirkide registreerimise, millele selle artikli kehtivus laieneb, voib tagasi
likata voi kehtetuks tunnistada, kui mirk koosneb ainult tdhistest, millel puuduvad
taielikult eristustunnused. Lihtudes eeltoodust leiab Patendiamet, et toostusomandi kaitse
Pariisi konventsiooni artikkel 6 guinquies ei ole rakendatav.



Patendiamet leiab, et nende 29.12.2003.a rahvusvahelise kaubaméargi Orlando
registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200201079 klassis 31 on seaduslik ja
pohjendatud.

Lahtudes eeltoodust ning tulenevalt KaMS § 7 1g1 p6 ja § 7 Ig 1 p 3 palub Patendiamet
apellatsioonikomisjonil jitta kaebus rahuldamata.

LiDL STIFTUNG & CO KG scisukoht Patendiameti vastusele esitatuna 02.05.2005. a
Patendiamet on asunud seisukohale, et eesnimi Orlando on Eesti keskmisele tarbijale
tundmatu. Kaebuse esitaja aga leiab, et Eesti tarbijatele on vabalt kittesaadavad flaami
helilooja Orlando di Lasso teosed. Lisaks sellele on nimi Orlando Eesti tarbijatele tuntud
ka maailmakuulsa filmistaari Orlando Bloomi eesnimena. Samuti tunnevad Eesti tarbijad
Shakespeare komoddiast ,,Nagu teile meeldib” tegelaskujusid Orlandot ja Rosalindu (vt
lisad). Seega ei asu tarbija selgele ja kahtluseta seisukohale, et tihis Orlando omab iihte voi
teist kindlat tdhendust ning seega see tihis ei ndita toodete omadusi ega eksita tarbijaid.
Patendiamet ei ole vaidlustatud otsuses selgitanud, milliseid taotletavate kaupade omadusi
tahis Orlando néitab. Samuti ei ole Patendiamet vaidlustatud otsuses, et nimi Orlando v&ib
viidata geograafilisele piirkonnale, pdhjendanud seda, miks peaks asjaomane tarbija
ostuotsust langetades oluliseks pidama taotletavate kaupade geograafilist paritolu.
Vaidlustusavalduse esitaja on menetluse kéigus esitanud Patendiametile tdendeid selle
kohta, et nimetatud tdhisele on tagatud Oiguskaitse nii Saksamaal, Austrias, Ameerika
Uhendriikides kui ka Poolas. Samuti on kaubamirk lubatud registreerimisele Austraalias ja
lirimaal (vt lisad). Need registreeringud néitavad, et tdhist Orlando ei saa pidada iihte
tahendust omavaks.
Ulalesitatust tulenevalt jiib kaebaja oma 01.03.2004. a esitatud kaebuses taotletu juurde.
Lisad:

1. Vastuse drakirjad protsessiosalistele.

2. Viljatriikid Eesti Kontserti veebilehelt.

3. Viljatriikkk Parnu Rahvusvahelise Koorifestivali veebilehelt.

4. Viljatriikk veebilehelt Koolielu.

5. Viljatrilkkk muusikakaupluse Helitroop veebilehelt.
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. Viljatriikk muusikakaupluse Lasering veebilehelt.
. Viljatriikk Movies.ee veebilehelt.
. Viljatriikk SL Ohtulehe 02.02.2005 artiklist.
9. Viljatriikk veebilehelt U-Pop.ee.
10. Arakiri Austraalia Patendiameti teatest.
11. Viljavote Austraalia Patendiameti andmebaasist.
12. Arakiri Iirimaa Patendiameti teatest.
13. Lisatud tdendite tdlked.

LiDL STIFTUNG & CO KG loplikud seisukohad

19.09.2005. a esitas LiDL STIFTUNG & CO KG 10plikud seisukohad, milles LiDL
STIFTUNG & CO KG jiddb oma 01.03.2004. a kaebuses ning 02.05.2005. a kirjalikes
seisukohtades esitatu juurde, rohutades alljargnevat:

1. Eesnimi Orlando on Eesti tarbijate hulgas tuntud. Patendiamet on véljendanud
seisukohta, et otsus kaubamirgi registreeritavuse osas tuleb teha ldhtuvalt erinevatest
allikatest kogutud kéttesaadava informatsiooni pohjal. Patendiamet leiab, et eesnimi
Orlando on Eesti keskmisele tarbijatele tundmatu. Seda vaatamata faktile, et Patendiamet
ise, viidates flaami heliloojale Orlando di Lasso, nimetab teda kuulsaks. Tdepoolest-
helilooja Orlando di Lasso on maailmakuulus, tegemist on Madalmaade koolkonna range
stiili poliifoonia suure meistriga, kes on kirjutanud iile 2000 teose. Orlando di Lasso




looming on Eesti tarbijatele ka ténapdeval vabalt kittesaadav. Viiteid flaami helilooja
Orlando di Lasso kohta voib leida Eesti teatmikest, muuhulgas ka EE-st nr 7, lehekiiljelt
98, mirksona ORLANDO alt.

Lisaks sellele on nimi Orlando Eesti tarbijatele kaheldamatult tuntud ka maailmakuulsa
filmistaari Orlando Bloom'i eesnimena. Orlando Bloom on maénginud votmerolle
muuhulgas jargmistes, ka Eesti kinodes linastunud menufilmides: Sormuste isand:
Sormuse vennaskond (2001), Kaks kantsi (2002), Kuninga tagasitulek (2003); Kariibi
mere piraadid (2003); Trooja (2004); Haven (2004) jne. Orlando Bloom'i elu on korduvalt
kajastatud ajakirjanduses ja ta on juba aastaid kuulunud meesnéitlejate top 10-sse. Orlando
Bloom'i pildid on otsingumootori Google vahendusel ithed enamotsitumad.

Samuti peaksid Eesti tarbijad teadma ka Shakespeare’i romantilist komdodiat "Nagu teile
meeldib" ning selle peategelaskujusid Orlando't ja Rosalind'u. Nimetatud etendust
mangitakse hetkel teatris Vanemuine. Ka ei tohiks osale Eesti tarbijatest olla tundmatu
inglise ajaloolase Orlando Figes'e nimi, kelle teos "NataSa tants. Venemaa kultuurilugu"
avaldati eesti keeles 2003 aastal.

Toodust nédhtuvalt on sonal ORLANDO mitu erinevat tdhendust, kusjuures kdesolevas
asjas esitatud interneti véljatriikkkidest néhtuvalt on USA's, Florida osariigis asuv linn
Orlando saanud oma nime just isikunime jirgi. Lisaks sellele on Orlando kohanimedena
kasutusel veel Liddne-Virginia, Oklahoma, Kentucky ja Arkansase osariikides ning
Austraalias.

Patendiamet ei eita, et geograafiline tihis saab olla registreeritud isiku nimele, kes ei ole
sellest piirkonnast périt juhul, kui sellel tdhisel on mitmeid tdhendusi voi ta esineb
mitmetes piirkondades ning seda kinnitab ka fakt, et Patendiamet on taganud diguskaitse
nditeks sonamirkidele PHOENIX (reg.nr 714454); FRANKLIN (reg.nr 37821);
CHESTER (reg.nr 778416); FLORENCE (reg.nr 32775); DOUGLAS (reg.nr 19039) ja
LANCASTER (reg.nr 14601), mis on nii linnade nimed kui ka isikunimed. Samuti viitame
kaubamirgile 'KANSAS + kuju' (reg.nr 21128), kus sona 'KANSAS' ei ole méératud
kaubamirgi mittekaitstavaks osaks. Ulalpool esitatust nihtuvalt on ka tihis Orlando Eesti
tarbijatele mitmetdhenduslik ning alusetuks jdéb Patendiameti seisukoht sellest, et Eesti
tarbija ei voiks seostada sona ORLANDO isikunimega. Patendiamet on sellele seisukohale
joudnud tuginedes ebapiisavatele andmetele. Fakt, et nimi Orlando ei sisaldu Eesti kiimne
populaarseima isikunime hulgas, ei tdhenda seda, et Eesti tarbijad ei teaks seda nime
eesnimena. Lisaks sellele kannab nime Orlando, lisaks Florida osariigis asuvale linnale,
veel mitu erinevat geograafilist piirkonda.

Kuna tarbijatele ei ole tdhise Orlando mitmetédhenduslikkus teadmata, ei saa tarbijad, ndhes
taotletavatel kaupadel kaubamairki Orlando, asuda ka selgele ja kahtlusteta seisukohale, et
nimetatud tdhis omab iihte voi teist kindlat tdhendust. Nii ei ndita kaubamérk Orlando
tédhistatud toodete omadusi ega saa seetdttu ka tarbijaid eksitada. Arusaamatuks jiddb
Patendiameti seisukoht, et sellega ei saa kdesolevas asjas arvestada. Patendiamet on jétnud
ka selgitamata, kuidas muudab sona tdhendus eesnimena kaubamérgi tdhenduse 'ndrgaks'
ja kaubamargiekspertiisis ebaoluliseks.

Kaubamérki Orlando soovitakse registreerida koduloomade toidukaupade tdhistamiseks.
Viaga tihti  kujutatakse koduloomade toidukaupade pakenditel toote sihtgrupi
maidratlemiseks ning ka ostjate voimalike eksituste drahoidmiseks kujutist vastavasse liiki
kuuluvast koduloomast. Ei ole tdendoline, et tarbijad voiksid arvata, et samal pakendil
esitatav nimi nditab téhistatava toote omadusi. Tarbijad, ndhes koduloomade toidukaupadel
kaubamairki Orlando, tajub seda tdhist pigem kodulooma v&i toote nimena, mitte aga
viitena USA's, Florida osariigis asuvale linnale.

2. Patendiamet ei ole vaidlustatud otsuses selgitanud, milliseid taotletavate kaupade
omadusi tdhis Orlando niitab. Euroopa Kohus on kohtuasjades 'EuroHealth' ning



'EUROPREMIUM' viljendanud seisukohta, et hinnangu kaubamirgi kirjeldavusele saab
anda vaid taotletavate kaupade v0i teenuste suhtes. Euroopa Kohtu seisukoha kohaselt saab
tahist pidada kirjeldavaks vaid juhul, kui see annab asjaomasele tarbijate sektorile
tahistatavate kaupade ja teenuste kohta piisavalt otseselt ja konkreetselt informatsiooni,
mida nimetatud tarbijate sektor tajuks koheselt ja ilma edasiste kaalutlusteta kauba voi
teenuse monda omadust nditavana vOi vastavat kaubakategooriat kirjeldavana. Kuna
taotletav kaubamirk Orlando on samaaegselt nii isikunimi kui ka mitme erineva
geograafilise piirkonna kohanimi, ei oma see tdhis tarbijate jaoks iihest tdhendust. Seetdttu
ei anna kaubaméark Orlando tarbijatele sellist informatsiooni, mis néitaks koheselt, ilma
edasise kaalutluse vajaduseta, tdhistatavate kaupade monda omadust. Nagu eelpool juba on
selgitatud, toimib kaubamédrk Orlando koduloomade toidukaupadel pigem looma vdi
tahistatava toote nimena.

Euroopa Kohus on oma otsuses BABY-DRY viljendanud ka seisukohta, et Euroopa
Uhenduse kaubamirgiméiiruse nr 40/94 art-lis 7 (1) (c) sétestatud kaubamirgi
registreerimisest keeldumise alus [analoogne kehtinud KaMS § 7 1g 1 p 3 sOnastusega]
esineb vaid tihiste puhul, mis voivad asjaomases tarbijate sektoris normaalse kasutamise
juures viidata kas otseselt voi kaudselt taotletavate kaupade monele olulisele omadusele, so
téhis on viidatud seadusesétte mdistes eksitav vaid juhul, kui see eksitab tarbijad kaupade
vOi teenuste mone sellise omaduse osas, mis mojutab tarbijate ostuotsustust.

Kaubamairki Orlando soovitakse registreerida koduloomade toidukaupade tdhistamiseks.
Patendiamet ei ole vaidlustatud otsuses, pérast seisukohavdttu, et nimi Orlando voib
viidata geograafilisele piirkonnale, pdhjendanud, miks peaks asjaomane tarbijate sektor
ostuotsust langetades pidama oluliseks taotletavate kaupade geograafilist péritolu, so
millised koduloomade toidukaupade olulised omadused vodiksid tuleneda konkreetsest
geograafilisest piirkonnast. Sellega on Patendiamet jdtnud selgitamata, milliseid koheseid
ja kaheldamatuid (ekslikke) jéreldusi voiksid tarbijad, ndhes taotletavat kaubamirki,
tahistatud kaupade omaduste osas teha. Nimetatud selgituste olulisust on rohutanud ka
Euroopa Kohus oma otsuses 'EUROPREMIUM'. Toodust néhtuvalt on Patendiamet oma
vaidlustatud otsuses jatnud pohjendamata jarelduse sellest, et kaubaméirk Orlando néitab
taotletavate kaupade omadusi. Kui tdhistatava kauba olulised omadused ei soltu
geograafilisest piirkonnast, ei eksita ka voimalik viide geograafilisele piirkonnale tarbijaid.
Kuna reaalselt on kdesolevas asjas taotletav kaubaméark Orlando ka mitmetidhenduslik, siis
on tarbijate eksitamise voimalus taotletava kaubamargi osas praktiliselt vilistatud.

3. Kaubamirk Orlando on registreeritud mitmes riigis. Kaubamérki Orlando on
registreeritavana aktsepteeritud nii Saksamaal, Austrias, Ameerika Uhendriikides (kus
asub ka linn nimega Orlando), lirimaal, Austraalias kui ka Poolas. Vaatamata sellele, et
Eesti Patendiamet ei ole seotud vilisriikide patendiametite otsustega, nditavad need siiski
iiksmeelset seisukohta kaubamérgi registreeritavuse osas. Koikides nendes riikides
kaheldamatult teatakse USA-s, Florida osariigis asuva linna Orlando nime.

Arvestades asjaolu, et kaubamirk Orlando on registreeritud ka kaubamérgitaotleja
péritoluriigis Saksamaal, oleme kaubamaérgiekspertiisi kestel viidanud ka Pariisi
konventsiooni art 6 quinquies A (1) sdtestatud telle quelle printsiibile, mille kohaselt tuleb
teistes liidu litkmesriikides kaitsta iga kaubamérki, mis on nduetekohaselt péritoluriigis
registreeritud, niisugusena, nagu ta on. Ullatav on, et Patendiamet nimetatud, Pariisi
konventsioonis sétestatud printsiibiga ei ndustu. Vaadeldav printsiip moodustab Eesti
tdnase Oigussiisteemi iihe osa ning sellest voib Pariisi konventsiooni art 6 guinquies B
kohaselt korvale kalduda vaid juhul, kui tdhisel puuduvad tiielikult eristustunnused voi
nad koosnevad ainult mérkidest vOi tdhistest, mis vOivad kaubanduskéibes olla toodete
liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, péritolukoha v&i valmistusaja mérkimiseks voi
mis on saanud Uldkasutatavaks igapdevases keeles vOi ausates ja piisivates
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kaubandustavades riigis, kus Kkaitset taotletakse. Kuna kaubamirk Orlando on
mitmetidhenduslik ning kuna Patendiamet ei ole selgitanud, millised taotletavate kaupade
ostuotsuse tegemisel olulised omadused voiksid nende toodete paritolukohast tuleneda (vt
ka p-i 2 pohjendusi), ei ole tihis Orlando taotletavate kaupade osas ilma tdiendavate
selgitusteta kaubanduskidibes toodete piritolukoha markimiseks kasutatav ega ndita ka
nimetatud kaupade olulisi, tarbijate ostuotsuseid mojutavaid omadusi. Seega ei eksita
kaubamark Orlando klassi 31 kuuluvate kaupade tdhistusel tarbijaid ning kdesolevas asjas
telle quelle printsiibi kohaldamata jdtmine on pohjendamatu.

Kokkuvotvalt, arvestades kaubamirk Orlando mitmetdhenduslikkust Eesti tarbija jaoks
ning seda, et Patendiamet ei ole oma vaidlustatud otsuses selgitanud, milliseid taotletavate
kaupade omadusi vdiks iiks voi teine kaubamidrk Orlando vdimalikest tihendustest
tarbijatele koheselt ja ilma kahtlusteta ndidata, on selge, et kaubamirk Orlando puhul
puuduvad kehtinud KaMS § 7 1g 1 p-des 3 ja 6 sdtestatud kaubamirgi registreerimisest
keeldumise alused.

Toodule tuginedes jadb LiDL STIFTUNG & CO. KG kéesolevaga oma 01.03.2004. a
kaebuses esitatud nouete juurde.

Patendiameti 10plik seisukoht kaebuse nr 758 kohta

Patendiamet leiab, et Patendiamet otsus on seaduslik ja pdhjendatud. Patendiameti
19.01.2005. a seisukohaga on Patendiamet esitanud tdiendavad pdhjendatud seisukohad
viidatud téhise Orlando registreerimisest keeldumise kiisimuses ning Patendiamet jadb seal
esitatu juurde. SOna Orlando on tdhis, mis on oma olemuselt geograafiliselt eksitav —
ORLANDO - on linn Ameerika Uhendriikides Floridas, kuid kaubamérgiomanik ise on
parit Saksamaalt. Turusituatsioonis tarbija eeldab, nihes tdhist Orlando, et antud tdhisega
mirgistatud tooted pirinevad Ameerika Uhendriikidest, tipsemalt ORLANDOST. Kuna
taotleja on pdrit Saksamaalt osutub antud tdhis eksitavaks. Seega ei ole sdna Orlando
kaubamirgiseaduse kohaselt registreeritav. Kaupade seostamine Ameerika Uhendriikidega
muudaks antud kaubamirgi kirjeldavaks — Orlando viitaks kaupade geograafilisele
péritolule ning seega ei oleks registreeritav ka KaMS § 7 Ig 1 p 3 alusel.

Kaebuse esitaja ei ole oma 19.09.2005.a 10plikus seisukohas toonud uusi sisulisi
argumente vorreldes kaebuses esitatuga, mistdttu Patendiamet jddb esialgsetele
seisukohtadele.

Selgitusena mérgib Patendiamet, et:

1. Patendiamet jddb seisukohale, et registreerimiseks esitatud tdhis Orlando on eelkdige
vaadeldav kui geograafilist paritolu nditav tdhis. Alles teisena tdhistab see Eestis
vihelevinud isiku nime. Patendiamet juhib ka tdhelepanu Euroopa Kohtu otsusele C —
191/01 P (DOUBLEMINT, punktid 28-38), kus Euroopa Kohus leidis, et esimese astme
kohus on eksinud leides, et mérk, millel on mitu tdhendust, on sellel pdhjusel
registreeritav. Euroopa Kohus asus seisukohale, et mirgi registreerimisest tuleb keelduda,
kui vdhemalt iiks voimalikest tdhendustest nditab asjakohase kauba voi teenuse omadust.
Seoses eeltooduga ei ole viide teiste mérkide kohta muudel asjaoludel tehtud otsuste alusel
véljakujunenud praktikale asjakohane alus Patendiameti otsuse tiihistamiseks. Kaebaja
viide varasemalt registreeritud véidetavalt sarnastele kaubamérkidele nagu nt PHOENIX;
FRANKLIN; CHESTER jt ei ole oluline. Antud seisukohta kinnitab ka TOAK oma
otsuses nr 797-o (kaubamérk Viru juust + kuju), mis on jirgmine: “Iga kaubamérki tuleb
késitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ja seejuures on iga
kaubamirgi puhul tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis vdivad olla mairavad.
Seetottu on ebakohased kaebaja viited varasematele registreeringutele, mille likshaaval
hindamist ei pea komisjon vajalikuks, kuna need - iiksikult vdetuna — ei moodusta pilti
kehtivast kaubamirgidigusest. Patendiameti varasemad otsused tikshaaval vdetuna ei
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moodusta pretsedente, millest tuleneks {iihelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv
kohustus neid jirgida voi millega teiselt poolt vdiks ilma iildistamata argumenteerida
vordset kohtlemist ndudes. VOrdne kohtlemine kaubamirgi registreerimise menetluses
seisneb eeskitt iga taotluse asjaolude igakiilgses kaalumises Patendiameti poolt, kusjuures
Patendiametil on kohustus pohjendada, millistel diguslikel alustel ja milliseid faktilisi
asjaolusid arvestades ei ole {iihte vOi teist tdhist taotleja poolt soovitud ulatuses
registreeritud, s.t miks ei ole diguslikult vdimalik taotlust téies ulatuses rahuldada.”

2. Patendiamet on oma otsuses pohjendanud, millisel viisil on registreerimiseks esitatud
kaubamairk kirjeldav. Otsuse kohaselt: “Turusituatsioonis tarbija eeldab, néhes téhist
Orlando, et antud tihisega mirgistatud tooted périnevad Ameerika Uhendriikidest,
tapsemalt ORLANDOST.” Eelnevalt esitatud selgitus on vastavuses Patendiameti otsuses
viidatud KaMS paragrahvides sisalduvate keeldumisalustega. Antud juhul sétestab KaMS
§7 Igl p3, et diguskaitset ei saa tdhis, mis koosneb liksnes kauba ja/vdi teenuse
geograafilist péritolu néditavast tihisest. Ei ole juttu eraldiseisvast keeldumise alusest kui
kauba omadust nditavast tahisest, mistottu Patendiamet ei pidanud ega pea ka vajalikuks
otsuses selgitada tdiendavalt, milliseid taotletavate kaupade omadusi niitab tihis Orlando.
3. Patendiameti ei pea Oigeks oma kaubamirgi registreerimise vOi registreerimisest
keeldumise otsuse kujundamisel ldhtuda {iksnes ja ainult teiste riikide
registreerimisotsustest, mistottu kaebaja viide tdhise Orlando registreerimisotsustele
Saksamaal, Austrias, Ameerika Uhendriikides ei ole sedavdord olulise tihtsusega.
Eelesitatud pohimotet, mida Patendiamet on véljendanud ka oma 19.01.2005. a seisukohas,
on kinnitanud ka Euroopa Kohus oma otsuses C-218/01 punktis 62 ja 1dppjireldustes.
Otsuse kohaselt fakti, et identne kaubamérk on registreeritud tihes litkmesriigis identsetele
kaupadele voi teenustele voib arvestada ka moni teine liikmesriigi padev ametiasutus, seda
siis koos kdikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamairgi eristusvoime maéra
hindamiselt arvesse voetakse, kuid see ei ole kaubamirgi registreerimise vOi
registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.

Patendiamet leiab, et 29.12.2003. a rahvusvahelise kaubamargi Orlando registreerimisest
keeldumise otsus nr 7/R200201079 klassis 31 on seaduslik ja pdhjendatud.

Lihtudes eeltoodust ning tulenevalt KaMS § 7 1g1 p6 ja § 7 1g 1 p 3 palub Patendiamet
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi todstusomandi apellatsioonikomisjonil jatta
kaebus rahuldamata.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud
tdendeid kogumis, leiab, et kaebus ei ole pohjendatud ja tuleb jdtta rahuldamata.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tddstusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 65
lg 2 ning samast kuupédevast kehtiva uue KaMS § 72 1g 5 kohaselt tuleb kdesoleva otsuse
tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti
otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamirgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni
30.04.2004. a kehtinud kaubamérgiseaduses sitestatud aluseid). Seega tuleb kéesolevas
asjas hinnata, kas kaubamérgile Orlando oiguskaitse andmine on vastuolus kuni
30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7Ig 1 p6ja§ 71g 1 p 3.

KaMS § 7 Ig 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubamérke, mis oma olemuselt voivad tarbijat
eksitada kaupade voi teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, véirtuse, geograafilise
paritolu, kaupade tootmise vOi teenuste osutamise aja vOi kaupade voi teenuste teiste
omaduste suhtes.

KaMS § 7 1g 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamirke, mis koosnevad iiksnes kaupade
vOi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, véirtust, geograafilist pdritolu, kaupade
tootmise vOi teenuste osutamise aega voi kaupade vOi teenuste teisi omadusi nditavatest
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téhistest voi andmetest vOi eelnimetatud tdhistest voi andmetest, mida pole oluliselt
muudetud.

Patendiamet on teinud kaubamaérgi Orlando registreerimisest keeldumise otsuse tuginedes
KaMS § 7 1g 1 p 6 ja KaMS § 7 Ig 1 p 3 pohjendusega, et sona ORLANDO on tdhis, mis
on oma olemuselt geograafiliselt eksitav — ORLANDO on linn Ameerika Uhendriikides
Floridas, kuid kaubamérgiomanik ise on périt Saksamaalt. Turusituatsioonis vOib tarbija
eeldada, ndhes tdhist Orlando, et antud tdhisega mérgistatud tooted parinevad Ameerika
Uhendriikidest, tipsemalt Orlandost. Kuna taotleja on pirit Saksamaalt ja tooted ei pirine
Orlandost, siis voib antud tdhis osutuda eksitavaks. Seega ei ole sona Orlando KaMS § 7
lg 1 p 6 kohaselt registreeritav. Kaupade seostamine Ameerika Uhendriikidega muudaks
antud kaubamirgi kirjeldavaks — sellisel juhul viitaks Orlando kaupade geograafilisele
paritolule ning kaubamérk ei oleks registreeritav KaMS § 7 1g 1 p 3 alusel.
Apellatsioonikomisjon joudis Patendiametiga samale seisukohale, et registreerimiseks
esitatud tdhis Orlando on eelkdige vaadeldav kui geograafilist péritolu nditav téhis.
Asjaolu, et see sona tdhistab ka Eestis vihelevinud isiku nime Orlando, on teisejdrguline.
Pealegi on ka Euroopa Kohus otsuses C—191/01 P (DOUBLEMINT, punkt 32) leidnud, et
margi registreerimisest tuleb keelduda, kui selle médrgi vdhemalt tliks voimalikest
tdhendustest nditab asjakohase kauba vOi teenuse omadust (antud juhul geograafilist
péritolu).

Kuna Patendiamet ei keeldunud tdhise Orlando registreerimisest pdhjusel, et see tdhis
nditab kauba muid omadusi, ei olnud Patendiametil ka vajalik 29.12.2003. a otsuses nr
7/R200201079 selgitada tdiendavalt, milliseid taotletavate kaupade teisi omadusi nditab
tahis Orlando. Kaubamirgi registreerimisest tuleb keelduda juba ainuiiksi siis, kui
kaubamirk néitab geograafilist péritolu — registreerimisest keeldumise eelduseks ei ole, et
kaubamairk peab samaaegselt ka kaupade teisi omadusi nditama.

Kaebaja viide teiste mérkide kohta muudel asjaoludel tehtud otsuste alusel véljakujunenud
praktikale ei ole asjakohane alus Patendiameti otsuse tlihistamiseks. Iga kaubamaérki tuleb
kisitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ja seejuures on iga
kaubamargi puhul tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis vdivad olla midravad.
Seetottu on ebakohased kaebaja viited varasematele registreeringutele, mille iikshaaval
hindamist ei pea komisjon vajalikuks, kuna need iiksikult vdetuna ei moodusta pilti
kehtivast kaubamérgidigusest. Patendiameti varasemad otsused iikshaaval vdetuna ei
moodusta pretsedente, millest tuleneks {ihelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv
kohustus neid jirgida voi millega teiselt poolt saaks ilma iildistamata argumenteerida
vordset kohtlemist. Vordne kohtlemine kaubamaérgi registreerimise menetluses seisneb
eeskitt iga taotluse asjaolude igakiilgses kaalumises Patendiameti poolt, kusjuures
Patendiametil on kohustus pohjendada, millistel diguslikel alustel ja milliseid faktilisi
asjaolusid arvestades ei ole {iihte vOi teist tdhist taotleja poolt soovitud ulatuses
registreeritud, st miks ei ole diguslikult vdimalik taotlust rahuldada.

Apellatsioonikomisjon leidis, et Patendiamet on oma otsuses pohjendanud, millisel viisil
on registreerimiseks esitatud kaubaméark Orlando kirjeldav, s.o geograafilisele péritolule
viitav. Otsuses on kirjutatud, et turusituatsioonis tarbija eeldab, ndhes téhist Orlando, et
antud tihisega mirgistatud tooted périnevad Ameerika Uhendriikidest, tipsemalt
ORLANDOST. See selgitus on vastavuses Patendiameti otsuses viidatud KaMS
paragrahvides sisalduvate keeldumisalustega (KaMS § 7 1g 1 p 3 sétestab, et diguskaitset ei
saa tdhis, mis koosneb iiksnes kauba ja/vdi teenuse geograafilist pdritolu niitavast
tahisest). Ka Patendiameti praktika kinnitab nimetatud kaubamirgi kirjeldavat iseloomu.
Patendiameti poolt on registreeritud kolm kaubamirki ORLANDO MAGIC, kus sdna
ORLANDO on miiratud mittekaitstavaks.
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Apellatsioonikomisjon konstateerib samu pdohimodtteid ja on ndus Patendiameti
pohjendustega, miks Patendiamet ei pea Oigeks kaubamirgi registreerimise vOi
registreerimisest keeldumise otsuse kujundamisel lédhtuda iiksnes ja ainult teiste riikide
registreerimisotsustest. Seega kaebaja viide tdhise Orlando registreerimisotsustele
Saksamaal, Austrias, Ameerika Uhendriikides ei ole olulise tihtsusega. Seda pdhimdtet on
kinnitanud ka Euroopa Kohus oma otsuses C-218/01 punktis 62 ja 10ppjéreldustes. Selle
otsuse kohaselt vOib fakti, et identne kaubamérk on registreeritud iihes litkmesriigis
identsetele kaupadele voOi teenustele, arvestada ka moni teine litkmesriigi padev
ametiasutus, seda aga koos koikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamaérgi
eristusvoime mddra hindamiselt arvesse vdetakse, kuid see ei ole kaubamirgi
registreerimise voi registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.

Eeltoodu alusel, juhindudes TOAS § 59 ja 61, vana KaMS § 7 1g 1 p 3 ja 6, uue KaMS
§ 41 1g 3, apellatsioonikomisjon
otsustas:

kaebust mitte rahuldada.

Kaebaja voib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse
kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:
R. Laaneots

S. Sulsenberg

P. Lello
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