MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 768-0
Tallinnas, 31 juulil 2006.a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon ~ koosseisus ~ Rein Laaneots (eesistuja),
Sulev Sulsenberg ja Edith Sassian vaatas kirjalikus menetluses 1dbi vilismaise juriidilise
isiku EYGN Limited, aadress: One Montague Place, East Bay Street, Nassau, BS poolt
esitatud kaebuse, mille objektiks on Patendiameti 21.01.2004. a otsus nr 7/M200201579
kaubamiirgi ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju (taotluse nr M200201579) klassides
16, 35 ja 41 registreerimise kohta, miirates klassides 35 ja 41 mittekaitstavaks osaks
sonakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR.

Kaebus esitati 22.03.2004. a, registreeriti nr 768 all ja anti eelmenetlemiseks
apellatsioonikomisjoni liikmele Rein Laaneotsale.

Kaebuse esitas EYGN Limited esindajana patendivolinik Villu Pavelts, OU LASVET, Pk
3136, 10505 Tallinn

Asjaolud ja menetluse kiaik

Kaebuse sisu

Kaebuse esitaja EYGN Limited palub 22.03.2004.a esitatud kaebuses tiihistada
Patendiameti 21.01.2004. a otsus nr 7/M200201579 ning teha Patendiametile ettepanek
vastu votta uus otsus.

Kaebuse sisu koos viidetega tdenditele esitatuna 22.03.2004. a on jargmine. 24.10.2002. a
esitas EYGN Limited Patendiametile kaubamirgitaotluse tihise ENTREPRENEUR OF THE
YEAR + Kuju registreerimiseks klassides 16, 35 ja 41 (vt kaubamirgi reproduktsioon).
Taotlus voeti menetlusse numbri M200201579 all.

Kaubamérgi (taotlus nr M200201579) reproduktsioon

ENTREPRENEUR
(OF HHE YEAR

( )
!ll_‘

Taotluses esitatud kaupade loetelu on jirgmine:

klass 16: triikised, triikitooted, perioodilised viljaanded.
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klass 35: reklaam; drindus, kaubandus (teenused, mis kuuluvad klassi 35).

klass 41: haridus- ja meelelahutusteenused, tseremooniate ja iirituste korraldamine ning
ldbiviimine; voistluste ja konkursside organiseerimine ning lavastamine ja voistluste ning
konkursside ldbiviimiseks vajalike tingimuste loomine ja vajalike seadmetega varustamine.

Konealuse kaubamaérgi ekspertiisis asus Patendiamet seisukohale, et sdnakombinatsioon
ENTREPRENEUR OF THE YEAR ei tdida kaubamirgi funktsiooni ning ei ole klasside 35
ja 41 teenuste osas kaubamairgina kaitstav. Patendiameti hinnangul on konealune
sonadekombinatsioon teenuse omadusi (tdpsemalt - kl 35 teenuse kvaliteeti ja kl 41
teenuste sisu ja valdkonda) niitav tdhis, mille mittekaitstavaks osaks médramata jitmine
oleks vastuolus vana kaubamirgiseaduse (KaMS — siin ja edaspidi on viidatud kuni
30.04.2004. a kehtinud kaubamargiseadusele) § 7 1g 1 p 3 ja 4.

Kaebuse esitaja EYGN Limited on seisukohal, et Patendiameti otsus registreerida
kaubamirk mittekaitstava osaga klassides 35 ja 41 ei ole kooskdlas vana KaMS § 7 Ig 1
p 3 ja 4 alljdrgnevatel pohjustel.

1. Konealuse kaubamairgiga tdhistatakse klassi 41 kuuluvaid iritusi ning nendega
seonduvaid teenuseid ja kaupu. SOnadekombinatsiooniga ENTREPRENEUR OF THE
YEAR téhistatakse tiitlit, mida antakse silmapaistvate saavutuste eest majandus- ja
aritegevuses Uritusel osalenud ja auhinnale kandideerinud isikule. Tegemist on seega
konkreetse auhinnaga, mitte teenuste (lirituse) sisu ja valdkonda kirjeldava téhisega.

Viites, et kdnealune sOnaiihend on teenuse pakkujat ja pakutavate teenuste kvaliteeti
niitav, ajab Patendiamet segamini auhinna andja kui irituse korraldaja ning auhinna saaja.
Asjaolu, et iirituse kdigus antakse vilja teatud auhind, ei iseloomusta iirituse korraldajat
kui teenuse pakkujat ega anna infot tema teenuse kvaliteedi kohta. Tdepoolest, see téhis
vOib anda infot auhinna saaja teenuse kvaliteedi kohta, kuid auhinna saaja on
kaubamaérgitaotlejast sdltumatu isik ning tema teenuse ning kaubamaérgitaotleja teenuse
vahel seos puudub.

Vana KaMS § 7 1g 1 p 3 ei sétesta otseselt, et kaubamirgina ei registreerita teenuste sisu
ning valdkonda kirjeldavaid tdhiseid. Sealjuures kisitletakse kaupu ja teenuseid
samavéirsetena. Seega jddb arusaamatuks Patendiameti erinev ldhenemine kaupade ja
teenuste osas. Patendiamet klassi 16 kaupade osas mittekaitstavat osa ei mddranud. Niiiid,
kui kaupade (triikiste) sisu ja valdkond ei ole kauba omadus, siis kuidas saab teenuste sisu
ja valdkond teenuste muude omaduste hulka kuuluda.

Seega puudub Patendiametil igasugune alus keelduda sOnakombinatsioonile
ENTREPRENEUR OF THE YEAR klassides 35 ja 41 diguskaitse andmisest, viidates vana
KaMS § 71g 1 p 3.

2. Patendiameti poolt ekspertiisi kdigus esitatud materjalid ei néita sdnakombinatsiooni
ENTREPRENEUR OF THE YEAR tavapérasust. Esiteks ei ndita need tdhise tavaparasust
Eestis ning teiseks ei ndita need tavapdrasust klassi 35 ja 41 teenuste valdkondades.

Samuti ei saa Patendiameti poolt vélja toodud asjaolu, et keegi kuskil korraldab otsuses
viidatud tritusi nimetustega AASTA KOKK, AASTA AUTO jne, kuidagi mdjutada
sonakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR registreerimist. Rakendamaks
vana KaMS § 7 Ig1 p4 sitestatut tuleb Patendiametil pohjendada konkreetse téhise
(sonakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR) kasutamise tavapérasust, tuues
vélja koik selle tdhise tavapérasust pdhjustavad asjaolud, mitte aga viidata Patendiameti
arvates samavéirsete sdnakombinatsioonide kasutamisele.



Patendiameti otsuse ebadigsust nditab ka rahvusvaheline praktika. Nimelt on antud
sonakombinatsiooni sisaldav kaubamirk registreeritud kaubamaérgitaotlejaga seotud
ettevdtete nimele Suurbritannias ning sdnamirgina Ameerika Uhendriikides ja Kanadas.
Tegemist on riikidega, kus riigikeeleks on inglise keel.

Koike eeltoodut, sh rahvusvahelist registreerimispraktikat arvestades, tuginedes vana
KaMS § 7 1g 1 p 3 ja 4 ning juhindudes vana KaMS § 13 lg 1, palub kaebaja tiihistada

Patendiameti 21.01.2004. a otsus nr 7/M200201579 kaubamirgi ENTREPRENEUR OF THE

YEAR + Kuju (taotluse nr M200201579) klassides 16, 35 ja 41 registreerimise kohta,
médrates klassides 35 ja 41 mittekaitstavaks osaks sdnakombinatsiooni ENTREPRENEUR
OF THE YEAR, ning teha Patendiametile ettepanek votta vastu uus otsus.

Kaebusega esitatud lisad:
1. Patendiameti 21.01.2004. a kaubamaérgi registreerimise otsuse koopia;

2. Viljatriikid Suurbritannia, Ameerika Uhendriikide ja Kanada kaubamérkide
andmebaasidest.

Patendiameti seisukoht kaebuse kohta

Patendiamet esitas vastavalt apellatsioonikomisjoni 15.11.2004. a teatele 15.02.2005. a
oma seisukoha kaebuse nr 768 kohta, mille sisu on jirgmine.

Patendiamet leiab, et registreerimiseks esitatud kaubamérgil olev sdnaiihend
ENTREPRENEUR OF THE YEAR [aasta eraettevdtja (tolge inglise keelest) ehk
eracttevotja, kes on mingis osas eriti silma paistnud ja/voi kelle saavutused on mingis
valdkonnas parimad] on klassis 41 teenuste sisu ja valdkonda kirjeldav. Nimelt — loetelus
mairgitud iirituste (vOistlused, konkursid) raames valitakse aasta parim ettevotja. Klassis 35
on antud sOnaiihend teenuste omadusi nditav. Kui firma markeerib pakutavaid teenuseid
eelnimetatud sonakombinatsiooniga osutab ta asjaolule, et teenuste pakkuja on aasta parim
ettevotja. Seega on sOnakombinatsioon ENTREPRENEUR OF THE YEAR otseselt
teenuse pakkujat ja sellest tulenevalt ka pakutavate teenuste kvaliteeti kiitev tdhis. Samas
on tavapdrane, et kord aastas korraldatakse konkursse, kus selgitatakse vélja oma
valdkonna parim. Nimetus "'AASTA (...of the year) AUTO, KOKK, OPETAIJA,
ARHITEKT jne’ on muutunud véagagi laialt levinuks meelelahutus- ja kultuurivaldkonnas,
eriti konkursside korraldamisel. Iga organisatsioon voib valida aasta (era)ettevdtja,
reklaamida oma {iritust ning osutada selle {irituse raames mitmesuguseid erinevaid
teenuseid.

Patendiamet ei ndustu kaebaja seisukohaga, et teenuseid ja kaupu ei ole dige késitleda
teineteisest erinevalt. Patendiamet on otsuse sisustamisel I&dhtunud pikaajalisest
véljakujunenud praktikast. Patendiameti otsus on dige ja pohjendatud. Aasta ettevotjaks
tunnistamine tdhistab konkreetse ettevitja teenust ja ta on teenust kirjeldav, selle sisu ja
valdkonda niitav — korraldatakse konkurss, mille kdigus valitakse vilja aasta ettevotja,
tiitli tileandmiseks korraldatakse iiritusi ja tseremooniaid. Kauba markeerimine tidhisega
ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju ei kirjelda konkreetset kaupa, siin on tegemist vaid
kaudse seosega.

Patendiamet jadb oma otsuses esitatud pdhjenduste juurde ja leiab, et registreerimiseks
esitatud kaubamirgil olev sonaiihend on selgelt klassis 41 teenuste sisu ja valdkonda
kirjeldav. Nimelt — loetelus mérgitud iirituste (vdistlused, konkursid jms) raames valitakse
aasta parim eraettevotja. Kaebaja titleb ka ise, et taotletava tihisega téhistatakse tiitlit, mis
antakse silmapaistvate saavutuste eest majandus- ja dritegevuses iritusel osalenud ja
auhinnale kandideerinud isikule ning kinnitab, et tegemist on konkreetse auhinnaga. Samas



kui firma markeerib tdhisega ENTREPRENEUR OF THE YEAR klassis 35 nimetatud
teenuseid (reklaam, &drindus, kaubandus), mis ei kujuta endast iirituste korraldamist ja
kellelegi tiitli omistamist, vaid on taotleja enda poolt kolmandatele isikutele osutatavaid
teenuseid, osutab ta asjaolule, et teenuse pakkuja (tema ise) on aasta parim eraettevdtja.
Seega on sonakombinatsioon otseselt teenuse valdkonda ja sisu kirjeldav ja pakutavate
teenuste kvaliteeti kiitev tdhis nii klassis 41 kui ka 35.

Patendiamet leiab, et ei seaduse tekst ega praktikas toimiv registreerimiseks esitatud téhise
tavapérasuse kisitlus ei vOimalda tdhist vaadelda kitsalt iiksnes Eesti kontekstis. Eesti
majandusruum ei ole isoleeritud ega asu viljaspool iilejaddnud maailma. On vastuolus
avaliku huvi arvestamise pohiméttega, kui selline mujal kasutatav ning ka Eestis iiheselt
moistatav tdhis registreeritakse iihe isiku nimele, seda eriti arvesse vottes asjaolu, et ka
Eestis on analoogiliste nimetuste all (AASTA AUTO, KOKK, OPETAJA, ARHITEKT
jms) aasta parimate valimine levinud tegevus. Tdhised, mis on muutunud tavapéraseks, ei
ole voimelised eristama iihe ettevotja kaupu ja teenuseid teiste omadest ja ei suuda seega
tdita kaubamérgi pohifunktsiooni, milleks on kauba piritolu kohta teabe andmine. Seega ei
saa anda ka kaubamaérgitaolejale ainudigust sellise kaubamairgi kasutamiseks.

Eestis on vélja kujunenud oma siseriiklik kaubaméirgi registreerimise praktika, mis tugineb
nii Euroopa Kohtu otsustes esitatule kui ka todstusomandi kaitse Pariisi konventsioonis
sdtestatule. Teiste riikide kaubaméirgipraktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud
vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega, mis on Patendiametile teadmata.

Ka Euroopa Kohus on oma 12.02.2004. a otsuses nr C-218/01 leidnud, et fakti, et identne
kaubamirk on registreeritud tihes liikmesriigis (kuid antud juhul pole USA ja Kanada néol
tegemist isegi Euroopa oOigusruumi kuuluvate riikidega!) identsetele kaupadele voi
teenustele voib arvestada ka moni teine liikmesriigi pddev ametiasutus, seda siis koos
koikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamirgi eristusvdime méiéra
hindamisel arvesse vdetakse, kuid see ei ole kaubamidrgi registreerimise vOi
registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.

Kuna on tegemist kombineeritud kaubaméirgiga, mistottu on teadmata, kas
Uhendkuningriigis, kus alates 1994. a enam mittekaitstavaid osi registreeringusse ei
mérgita, loeti tdhise sdnaline osa kaitstavaks vdi ei.

Patendiameti leiab, et 21.01.2004. a kaubamiirgi ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju
registreerimise  otsus nr 7/M200201579 osas, millega ei antud ainudigust
sonakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR kasutamiseks klassides 35 ja 41,
on seaduslik ja pdhjendatud.

Patendiamet palub apellatsioonikomisjonil jitta kaebus rahuldamata.
Kaebaja vastulause Patendiameti 15.02.2005. a seisukohtadele ja loplikud seisukohad

Kaebuse esitaja esitas apellatsioonikomisjoni 25.02.2005.a teatele 30.05.2005. a
komisjonile vastulause Patendiameti 15.02.2005.a seisukohtadele, milles maérgib, et
Patendiameti vastuses korratakse enamuses kaubamérgi registreerimise otsuses esitatud
véiteid ja pohjendusi. Nende osas on kaubamérgitaotleja oma seisukohad kaebuses juba
esitanud. Seetdttu ei pea kaubamérgitaotleja vajalikuks neid enam uuesti iile korrata.
Samas margib taotleja, et Patendiameti vastusest jadb jatkuvalt arusaamatuks Patendiameti
erinev ldhenemine kaupade ja teenuste osas. Klassi 16 kaupade osas mittekaitstavat osa ei
ole madratud. Samamoodi nagu ei késitleta sdnadekombinatsiooni ENTREPRENEUR OF
THE YEAR kaupade (triikiste) omadusi (triikise voi véljaande sisu ja valdkond) néditava
tahisena, tuleks teda késitleda ka teenuste sisu ja valdkonna osas teenuste omadusi
mittenditavaks. Kdonealuse téhise tavapérasust hinnates soovib kaubamaérgitaotleja juhtida



komisjoni tdhelepanu Patendiameti seisukohtades esinevale vastuolule. Nimelt leiab
Patendiamet, et tdhist ei tohiks vaadelda kitsalt Eesti kontekstis ja arvestama peaks
tilejddinud maailmas toimuvaga. Kaubamirgitaotleja on seisukohal, et kdige paremini
saabki hinnata iilejiinud maailmas toimuvat 1dbi teiste riikide registreerimispraktika.
Selles kiisimuses rohutab aga Patendiamet Eesti siseriikliku registreerimispraktika olulisust
ning prevaleerimist teiste riikide praktika iile.

Kui kaubamirk on registreeritud nt USA-s v8i mOnes muus riigis ja seal ka kehtiv, siis ei
ole vdimalik, et samal ajal on sama tdhis vastavas riigis tavapdrane. Seepidrast jadb ka
selgusetuks, miks Patendiamet peab tdhise tavapdrasuse maddratlemisel teiste riikide
kaubamaérgitunnistustest olulisemaks véljavotteid suvalistelt Interneti kodulehekiilgedelt,
mille kohta Patendiametil puudub tdielik kindlus ning kus ei ole kusagil kasutatud
sonadekombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR ecraldiseisvana, vaid koos
taienduste/lisanduste/tdpsustustega.

Kinnitamaks veelgi kaubamirgitaotleja seisukohta, et tegemist on oma olemuselt
registreeritava  sOnadekombinatsiooniga, esitas kaubamdrgitaotleja veel nditeid
registreeringutest teistes riikides nagu Beneluksi riigid, Ungari, Itaalia, Portugal, mis
eranditult Euroopa riigid.

Vastuseks apellatsioonikomisjoni 19.01.2006. a teatele esitas kaebuse esitaja 20.02.2006. a
oma 10plikud seisukohad, milles mainib et jadb endiselt oma kaebuses ning 30.05.2005. a
vastuses esitatu juurde, rohutades lithidalt alljargnevat.

1. Sonaline tdhis ENTREPRENEUR OF THE YEAR ei ole kirjeldav tidhis vana KaMS § 7
lg 1 p 3 mottes.

1.1. Taotluses loetletud klassi 35 kuuluvate teenuste (reklaam, drindus, kaubandus) suhtes
el ndita see tdhis lihtegi nimetatud teenuse omadust, sh seaduses otseselt mainitud liiki,
kvaliteeti, hulka, otstarvet, viirtust, geograafilist pédritolu, teenuste osutamise aega.
Kvaliteeti néitavateks tdhisteks on eesti (aga ka inglise) keeles reeglina omadussonad, nt
‘hea’, ‘kiire’, ‘kvaliteetne’, ‘tdhus’, ‘korge’ voi vastupidiselt ‘halb’, ‘aeglane’, ‘ebatdhus’,
‘madal’ jms. ENTREPRENEUR OF THE YEAR nimeline reklaamibiiroo ja kauplus (kl 35
teenusena) ei ndita ju kuidagi milliseid teenuseid need asutused pakuvad. Kdnealune téhis
el sisalda eneses iihtegi omadussona, millest saaks jdreldada, et pakutav teenus oleks
mingis mottes teistest parem. Sarnaselt klassi 16 kaupadega (millede suhtes Patendiamet
mittekaitstavat osa ei pidanud vajalikuks) saab olla tegemist vaid kaudse, subjektiivse ja
ebamaiirase seosega.

1.2. Taotluses loetletud klassi 41 kuuluvate teenuste (haridus- ja meelelahutusteenused;
tseremooniate ja turituste korraldamine ning Idbiviimine, voistluste ja konkursside
organiseerimine ning lavastamine ja voistluste ning konkursside ldbiviimiseks vajalike
tingimuste loomine ja vajalike seadmetega varustamine) suhtes ei nédita téhis
ENTREPRENEUR OF THE YEAR + Kuju iihtegi nimetatud teenuse omadust, sh seaduses
otseselt mainitud liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vairtust, geograafilist paritolu, teenuste
osutamise aega. Nagu iilal punktis 1.1. médrgitud, on kvaliteeti nditavateks tdhisteks eesti
keeles reeglina omadussonad. ENTREPRENEUR OF THE YEAR nime all koolitusteenuse
(‘haridus’ teenuste loetelus), meelelahutusteenuse ega ka firituse korraldamisteenuse
pakkumisel ei anna see téhis infot, millise kvaliteediga vastav teenus on. Kdnealune téhis
ei sisalda eneses ilihtegi omadussdna, millest saaks jdreldada, et pakutav teenus oleks
mingis mottes teistest parem. Sarnaselt klassi 16 kaupadega (millede suhtes Patendiamet
mittekaitstavat osa ei pidanud vajalikuks) saab olla tegemist vaid kaudse, subjektiivse ja
ebamaiirase seosega. Asjaolu, et lirituse kdigus antakse vélja teatud auhind, ei iseloomusta



trituse korraldajat kui teenuse pakkujat ega anna infot, milline on {irituse
korraldamisteenuse kvaliteet.

1.3. Pdhjendamatu on Patendiameti erinev ldhenemine taotluses esitatud kaupade ja
teenuste osas. Klassi 16 kaupade osas mittekaitstavat osa ei ole miédratud. Samamoodi
nagu ei késitleta sonadekombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR kaupade
(triikkiste) omadusi (triikise voi véljaande sisu ja valdkond) néitava tdhisena, tuleks teda
kisitleda ka klassi 35 ja 41 teenuste sisu ja valdkonna osas teenuste omadusi
mittenditavaiks. Patendiamet on kull oma 15.02.2005.a vastuses viidanud, et otsuse
sisustamisel on lidhtutud pikaajalisest viljakujunenud praktikast, kuid see vidide jadb
paljasonaliseks, kuna ei selgitata, milline see pikaajaline viljakujunenud praktika on, mis
pohjustab antud juhul kaupade ja teenuste sisu ja valdkonna suhtes erineva ldhenemise.
Seega ei ole ka vOimalik hinnata, kas see senine véljakujunenud praktika on diguspérane
vO1 mitte.

1.4. Tahist ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju ei ole peetud kirjeldavaks muude
ritkide Patendiametite poolt, sh nende riikide, mille riigikeeleks on inglise keel. Néited
muude riikide praktikast on esitatud.

2. Sonaline tdhis ENTREPRENEUR OF THE YEAR ei ole tavapirane tihis vana KaMS
§ 71g 1 p 4 mdttes.

2.1. Patendiameti poolt ekspertiisi kdigus esitatud materjalid ei néita sdnakombinatsiooni
ENTREPRENEUR OF THE YEAR tavapérasust Eestis.

2.2. Patendiameti poolt ekspertiisi kdigus esitatud materjalid ei ndita sdnakombinatsiooni
ENTREPRENEUR OF THE YEAR tavapédrasust taotluses nimetatud klassi 35 teenuste
0sas.

2.3. Patendiameti poolt ekspertiisi kdigus esitatud materjalid ei ndita sdnakombinatsiooni
ENTREPRENEUR OF THE YEAR tavapirasust taotluses nimetatud klassi 41 teenuste
0sas.

2.4. Patendiameti seisukohad ja pdhjendused on vastuolulised. Téhise tavaparasust
iiritatakse tihelt poolt tdendada vélismaiste materjalidega, véites, et ei tohi piirduda tliksnes
Eesti kontekstiga. Teiselt poolt keeldutakse arvestamast teiste riikide Patendiametite
registreerimispraktikat ehk nd Eesti-viliseid asjaolusid. Eelnevast ndhtub ka, et
Patendiamet tdlgendab antud situatsioonis tdendeid ja asjaolusid valikuliselt mitte
kogumis.

Koike eeltoodut ning kaebuses ja 30.05.2005. a kirjalikes seisukohtades esitatut arvesse
vottes palub kaebaja tiihistada Patendiameti 21.01.2004. a otsus nr 7/ M200201579 osas,
mis puudutab kaubamérgi mittekaitstava osa midramist klassis 35 ja 41.

Patendiameti 16plikud seisukohad

Vastuseks apellatsioonikomisjoni 28.02.2006. a teatele esitas Patendiamet 29.03.2006. a
16pliku seisukoha kaebuse nr 768 kohta, milles mérgib jargmist.

Registreerimiseks esitatud kaubamérgil olev sonaithend ENTREPENEUR OF THE YEAR
[aasta eraettevdtja (tdlge inglise keelest) ehk eraettevotja, kes on mingis osas eriti silma
paistnud ja/voi kelle saavutused on mingis valdkonnas parimad] on klassis 41 teenuste
sisu ja valdkonda kirjeldav.

Cambridge on-line sonaraamatu andmeil tdhendab fraas "OF THE YEAR’ jargmist - asi
voi isik, kes vOi mis on loetud parimaks mingil kindlal aastal (vastav materjal on



kéttesaadav aadressil
http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=91946&dict=CALD).

Nimelt - loetelus mérgitud {irituste (voistlused, konkursid) raames valitakse aasta parim
eraettevotja.

Klassis 35 on sdnaiihend ENTREPRENEUR OF THE YEAR teenuste omadusi nditav. Kui
firma markeerib pakutavaid teenuseid eelnimetatud sdnakombinatsiooniga osutab ta
asjaolule, et teenuse pakkuja on aasta parim eraettevotja. Seega on sOnakombinatsioon
ENTREPRENEUR OF THE YEAR otseselt teenuse pakkujat ja sellest tulenevalt ka
pakutavate teenuste kvaliteeti kiitev tdhis.

Samas on tavapérane, et kord aastas korraldatakse konkursse, kus selgitatakse vilja oma
valdkonna parim. Nimetus 'AASTA (....of the year) AUTO, KOKK, OPETAIJA,
ARHITEKT jne” on muutunud véagagi laialt levinuks meelelahutus- ja kultuurivaldkonnas,
eriti konkursside korraldamisel. Iga organisatsioon vOib valida "aasta (era)ettevotja’,
reklaamida oma {iritust ning osutada selle {irituse raames mitmesuguseid erinevaid
teenuseid.

Klassis 16 on margitud jargmised tooted: triikised, triikitooted, perioodilised véljaanded.

Patendiamet on seisukohal, et toodete, nagu triikised, triikitooted ja perioodilised
viljaanded markeerimisel tdhisega ENTREPRENEUR OF THE YEAR ei kirjeldata kauba
omadusi ega ei ndita selle sisu. Patendiamet on siinkohal késitlenud antud sdnaiihendit
triikise (ajakirja, ajalehe, raamatu) pealkirjana, mitte kirjeldava tihisena. Juhul, kui mingi
tédhis on teenuste osas kirjeldav voi tavapidrane, ei pea ta tingimata olema kirjeldav voi
tavapidrane ka kaupade osas voi vastupidi.

Eestis on vélja kujunenud oma siseriiklik kaubamérkide registreerimise praktika, mis
tugineb nii Euroopa Kohtu otsustes esitatule kui ka todstusomandi kaitse Pariisi
konventsioonis sitestatule. Teiste riikide kaubamaérgipraktika ei saa olla Eestile siduv, sest
see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega, mis on meile
teadmata. Patendiamet on oma teadetes ja otsustes korduvalt rGhutanud, et on teadmata,
milliseid asjaolusid on konkreetse kaubamairgi ekspertiisi kdigus arvesse voetud, kuid
samas ei oleks need ka olulised argumendid, kuna kaubamirgi registreerimine teistes
ritkides ei saa olla aluseks, et kaubamirk on Eestis registreeritav. Patendiametile on
teadmata, milliseid materjale on kaubamaérgitaotleja esitanud niiteks Ungari, Itaalia voi
Portugali kaubamairgiekspertidele. Samas ei ole kaebuse esitaja selgitanud, kas nendes
rilkkides, mille kaubamérgitunnistused on ta esitanud, mairgitakse kaubamirgi
mittekaitstavad osad otsusele vOi loetakse tdhis mittekaitstavaks osaks, ilma seda otsusele
markimata. Seega ei ole kaebaja poolt esitatud registreeringud selline materjal, mille
pohjal saaks hinnata iilejadnud maailmas toimuvat.

Toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 kohaselt méiiratakse kaubamérkide
registreerimise tingimused kindlaks liidu iga litkmesriigi oma Jigusaktidega. Ka
apellatsioonikomisjon on oma otsustes korduvalt véljendanud seisukohta, et kaubamairgi
registreerimine teistes riikides ei ole kaubamérgi Eestis registreerimise aluseks ja iga riik
lahtub kaubamairke registreerides oma kaubamairgiseadusest, oma turusituatsioonist ja oma
tarbijaskonna teadmistest.

Ka Euroopa Kohus on oma 12.02.2004. a otsuses nr C-218/01 leidnud, et fakti, et identne
kaubamérk on registreeritud tihes litkmesriigis (kuid antud juhul pole USA ndol tegemist
isegi Euroopa oOigusruumi kuuluva riigiga) identsetele kaupadele voOi teenustele voib
arvestada ka moni teine liikmesriigi pddev ametiasutus, seda siis kodikide muude
asjaoludega, mida selles asutuses kaubamirgi eristusvdoime maddra hindamisel arvesse
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voetakse, kuid see ei ole kaubamirgi registreerimise vOi registreerimisest keeldumise
juures otsustav tegur.

Kaebuse esitaja on seisukohal, et taotluses loetletud klassi 35 kuuluvate teenuste (reklaam,
arindus, kaubandus) suhtes ei ndita tdhis ENTREPRENEUR OF THE YEAR iihtegi
nimetatud teenuse omadust, sh seaduses otseselt mainitud liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet,
vadrtust, geograafilist pdritolu, teenuste osutamise aega. Kaebaja mirgib, et kvaliteeti
nditavateks tdhisteks on reeglina omadussdnad, kuid konealune tdhis ei sisalda eneses
tihtegi omadussona, millest saaks jareldada et pakutav teenus oleks mingis mottes teistest
parem.

Patendiamet mirgib, et kuskil pole médratletud millised sdnad vdi sdnakombinatsioonid
nditavad teenuse omadust, millised mitte. Patendiamet on seisukohal, et peale
omadussonade voivad omadust nédidata ka sonad voi sGnakombinatsioonid, mida otseselt
omadussonade alla liigitada ei saa. Néiteks voib siinkohal tuua eestikeelsed sonad 'kuldsuu'
(kullast suu, iilekantud tdhendus- "sOnaosav’), 'hernehirmutis' (vanadest riietest jm tehtud
inimesetaoline kuju lindude voi loomade aiast voi1 pollult peletamiseks, piltlikult - “seda
meenutava inimese kohta; ka sdimusdna’), ‘varesejalg’ (varese jalg, piltlikult - "raskesti
loetav kaekiri, kritseldus”), viies ratas vankri all (vankri viies ratas, lilekantud tdhendus -
tilearune, liigne, segav isik). Koikide eeltoodud nididete allikaks on Kirjakeele
seletussOnaraamat. Samasse  kategooriasse  kuulub  ka  sOnakombinatsioon
ENTREPRENEUR OF THE YEAR - aasta eraettevotja ehk piltlikult - selle aasta parim
vOi tublim vai edukaim eraettevatja.

Keel iseenesest on suurel middral metafoorne ja piltlik ning Patendiamet leiab, et
sonaklasside vahele ei saa niivord kindlaid piire tdommata, nagu kaebaja seda teinud on.
Sonaklassid on hajusad, s.t neil on perifeeria ja tsenter. Tsentris on nditeks mingid
tiilipilised omadussdnad - hea, kiire, korge ning perifeerias seevastu on muud piltlikud
viljendid.

Seega on Patendiamet seisukohal, et sdnakombinatsioon ENTREPRENEUR OF THE
YEAR niitab teenuste omadusi.

Patendiamet juhib tdhelepanu sellele, et vana KaMS § 7 1g 1 p-s 4 on sitestatud, et
kaubamairgina ei registreerita kaubamérke, mis koosnevad iiksnes tdhistest, mis on
muutunud tavapdraseks keelekasutuses nende kaupade osas, mille tdhistamiseks
kaubamirgi registreerimist taotletakse. Seega - nimetatud seadusepunktis ei ole deldud, et
mingi sOna saab olla tavapdrane vaid siis, kui ta on tavapirane Eestis. Siin on mdeldud
tavapdrasust tiletildiselt.

Ka apellatsioonikomisjon on oma otsuses nr 798-o leidnud, et tdhise keelekasutuses
tavapdraseks muutumist ei pea arvestama ainult Eesti keeleruumis, vaid seda voib teha ka
laiemalt, eeldusel, et Eesti ei ole muust maailmast isoleeritud. Kui tdhis on keelekasutuses
tavapédrane mitmetes riikides, on tdenioline, et tavapérasus eksisteerib ka Eestis.

Patendiamet leiab, et 21.01.2004. a kaubamirgi ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju
registreerimise  otsus nr 7/M200201579 osas, millega ei antud ainudigust
sonakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR kasutamiseks klassides 35 ja 41,
on seaduslik ja pdhjendatud.

Arvestades Patendiameti 21.01.2004. a otsust, 15.02.2005. a esitatud seisukohta ning
16plikku seisukohta, palub Patendiamet apellatsioonikomisjonil jétta kaebus rahuldamata.

17.07.2006. a alustati antud asjas 10ppmenetlust.



Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon tutvunud kaebuse materjalidega leiab, et kaebus ei kuulu
rahuldamisele.

Alates 01.05.2004. a kehtiva todstusomandi diguskorralduse aluste seaduse § 65 1g 2 ning
samast kuupdevast kehtiva uue KaMS § 72 Ig 5 kohaselt tuleb kdesoleva otsuse tegemisel
kohaldada praegu kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal
kehtinud (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud) kaubamirgiseaduses sitestatud kaubamirgi
registreerimisest keeldumise aluseid. Seega tuleb kidesolevas asjas hinnata, kas
kaubamirgile ENTREPRENEUR OF THE YEAR + Kuju mittekaitstava osa méédramine
klassides 35 ja 41 on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 71g 1 p3,§ 71g1p 4
ja§71g3.

Vana KaMS § 7 sitestab absoluutsed kaubamirgi registreerimisest keeldumise alused,
mille eesmérgiks on tagada kaubamairgina registreeritava tdhise eristusvdime ning &ra
hoida selliste tdhiste registreerimisest, mis peavad jidma kdigile vabaks kasutamiseks.
Patendiameti materjalidest néhtub, et kaubamairgi ekspertiisi kdigus leidis Patendiamet
seda, et selle tihise ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju registreerimine ei anna
ainudigust sonaithendi ENTREPRENEUR OF THE YEAR kasutamiseks klassides 35 ja
41.

Vana KaMS § 7 Ig 1 p3 kohaselt ei registreerita kaubamdrke, mis koosnevad iiksnes
kaupade voi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka ja otstarvet, vddrtust, geograafilist pdritolu,
kaupade tootmise voi teenuste osutamise aega voi kaupade voi teenuste teisi omadusi
nditavatest tihistest voi andmetest voi eelnimetatud tdhistest voi andmetest, mida pole
oluliselt muudetud.

Vana KaMS § 7 Ig 1 p4 kohaselt ei registreerita kaubamdrke, mis koosnevad iiksnes
tdhistest voi andmetest, mis on muutunud tavapdraseks keelekasutuses nende kaupade ja
teenuste osas, mille tihistamiseks kaubamdrgi registreerimist taotletakse, voi majandus- ja
dritegevuses.

Vana KaMS § 7 Ig 3 kohaselt kdesoleva paragrahvi l6ike 1 punktis 2, 3, 4 voi 5 nimetatud
tahise kasutamisel kaubamdrgi koosseisus loetakse see tihis kaubamdrgi mittekaitstavaks
osaks.

Vana KaMS § 6 Ig 4 kohaselt registreeritav kaubamdirk voib sisaldada mittekaitstavat osa,
kui see ei vihenda kaubamdrgi eristatavust ega riku teiste isikute oigusi.

Kaubamargitaotlus  oli  esitatud  kombineeritud  kaubamirgi  registreerimiseks
reproduktsioonis:

D\ ENTREPRENEUR
I OF THE YEAR

klassides:
16 - triikised, triikitooted, perioodilised viljaanded;
35 - reklaam; drindus, kaubandus (teenused, mis kuuluvad klassi 35);

41 - haridus- ja meelelahutusteenused; tseremooniate ja tirituste korraldamine ning
ldbiviimine; voistluste ja konkursside organiseerimine ning lavastamine ja voistluste ning
konkursside libiviimiseks vajalike tingimuste loomine ja vajalike seadmetega varustamine.



Klassis 16 ei ole Patendiamet piirangut teinud ning kaebaja ei ole piirangu mittetegemist
vaidlustanud.

Apellatsioonikomisjon leiab, et registreerimiseks esitatud kaubamérgil olev sdnaiihend
ENTREPRENEUR OF THE YEAR [ing. k. aasta (era)ettevotja ehk (era)ettevotja, kes on
mingis osas eriti silma paistnud ja/voi kelle saavutused on mingis valdkonnas parimad] on
klassis 41 teenuste sisu ja valdkonda, st teenuste teisi omadusi kirjeldav. Kui teenus kuulub
mingisse kindlasse valdkonda ja sellel teenusel on kindel sisu, siis on nimetatud teenusel
ka vastavad omadused ehk iseloomulikud tunnused. Seega apellatsioonikomisjon on ndus
Patendiameti viitega, et sonaithend ENTREPRENEUR OF THE YEAR on teenuste sisu ja
valdkonda kirjeldav. Nimelt klassi 41 teenuste loetelus mdirgitud trituste (vOistlused,
konkursid) raames valitakse aasta parim eraettevotja.

Klassis 35 on see sOnaiihend aga teenuste omadusi nditav. Kui firma markeerib pakutavaid
teenuseid eelnimetatud sdnakombinatsiooniga osutab ta asjaolule, et teenuse pakkuja on
aasta parim eraettevotja. Seega on sdnakombinatsioon ENTREPRENEUR OF THE YEAR
otseselt teenuse pakkujat ja sellest tulenevalt ka pakutavate teenuste kvaliteeti kiitev téhis.
On tavapdrane, et kord aastas korraldatakse konkursse, kus selgitatakse vilja oma
valdkonna parim. Nimetatu on muutunud végagi laialt levinuks meelelahutus- ja
kultuurivaldkonnas, eriti konkursside korraldamisel. Iga organisatsioon voib valida aasta
(era)ettevotja, reklaamida oma fiiritust ning osutada selle Urituse raames mitmesuguseid
erinevaid teenuseid. Apellatsioonikomisjon leiab samuti, et ei ole vddr Patendiameti
otsuses klassi 35 osas teenuste omaduste samastamine teenuse pakkuja omadustega, sest
ettevote, kes Lkasutab oma teenuste tdhistamiseks kiitvat sonadekombinatsiooni
ENTREPRENEUR OF THE YEAR, ei tohiks osutada madalatasemelisi teenuseid, st
tarbija eeldab vastavalt ENTREPRENEUR OF THE YEAR kvaliteediga teenuseid.
Kaebaja mainib ka, et taotletava tdhisega tdhistatakse tiitlit, mis antakse silmapaistvate
saavutuste eest majandus- ja dritegevuses iiritusel osalenud ja auhinnale kandideerinud
isikule ning kinnitab, et tegemist on konkreetse auhinnaga. Samas kui firma markeerib
tadhisega ENTREPRENEUR OF THE YEAR klassis 35 nimetatud teenuseid (reklaam,
arindus, kaubandus), mis ei kujuta endast iirituste korraldamist ja kellelegi tiitli omistamist,
vaid on taotleja enda poolt kolmandatele isikutele osutatavaid teenuseid, osutab ta
asjaolule, et teenuse pakkuja (tema ise) on aasta parim eraettevatja.

Seega kokkuvottes on sonakombinatsioon ENTREPRENEUR OF THE YEAR otseselt
teenuse valdkonda ja sisu kirjeldav ja pakutavate teenuste kvaliteeti kiitev tdhis nii klassis
41 kui ka 35.

Apellatsioonikomisjon on ndus kaebaja vditega, et tavapdrasus ei saa eksisteerida
tileiildiselt ning alati tuleb arvestada konkreetse riigi ja valdkonna kontekstiga. Kui
hinnatakse kaubamairgi registreeritavust Eestis, siis diguskaitset vélistavad asjaolud, nende
seas ka tavapdrasus, peavad samuti eksisteerima just nimelt Eestis. Kuigi Patendiamet ei
ole oma otsuses tavapdrasust piisavalt seostanud Eestiga, ei muuda see antud juhul
Patendiameti otsust sisuliselt digusvastaseks. Patendiamet on esitanud néiteid teiste riikide
kohta seoses termini “aasta ettevotja” kasutamisega, samas on ka Eestis tavapirane aasta
parimate ettevotjate véljaselgitamine, nimetades auhinnatuid seejuures AASTA
ETTEVOTJAKS. Kui triikkida NETI-sse vdi Google’isse sisse termin “aasta ettevdtja”,
saab vastuseks arvukalt viiteid seoses vastavate konkursside korraldamisega — nt
“HARJUMAA AASTA ETTEVOTIJA”, “JOGEVA AASTA ETTEVOTJA” jne — mis
omakorda on piisavaks pohjuseks pidamaks terminit “AASTA ETTEVOTJA”
tavapiraseks. Kaebaja kaubamérgis on esitatud tavapirase sdnakombinatsiooni “AASTA
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ETTEVOTIJA” otsene inglisekeelne tdlge. Asjaolu, et tegemist on tdlkega, ei muuda
terminit “tavapiratuks”. Kaubamérgiekspertiisis ei saa diguskaitset vilistavaid asjaolusid
hinnata mehaaniliselt voi pimesi, oluline on arvestada ka kaubamaérgi koosseisus kasutatud
elementide (sdnade) motet ja sisu.

Apellatsioonikomisjon on ndus Patendiameti pdhjendusega selle kohta, et teiste riikide
kaubamaérgipraktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis
eksisteerivate konkreetsete asjaoludega, mis on Patendiametile teadmata. Seega
kaubamirgi registreerimine teistes riikides ei saa olla aluseks, et kaubamirk on Eestis
registreeritav. Patendiametile on teadmata, milliseid materjale on kaubamairgitaotleja
esitanud néiteks Ungari, Itaalia voi Portugali kaubamirgiekspertidele. Samas ei ole
kaebuse esitaja selgitanud, kas nendes riikides, mille kaubamairgitunnistused on ta
esitanud, margitakse kaubamirgi mittekaitstavad osad otsusele vOi loetakse tdhis
mittekaitstavaks osaks, ilma seda otsusele markimata. Ei saa sugugi vilistada seda, et
mujal ei ole sonaithendit ENTREPRENEUR OF THE YEAR mittekaitstava osana
méiiratletud ainuiiksi pdhjusel, et isegi ilma mittekaitstava osa médramiseta ei tekkinud
kahtlust ainudiguse ulatuse suhtes — analoogne vdimalus on ndhtud ette ka alates
01.05.2004. a kehtiva KaMS § 38 Ig 3. Seega ei ole kaebaja poolt esitatud véljaspool Eestit
registreeringud selline materjal, mille pohjal saaks hinnata {ilejddnud maailmas toimuvat.

Toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 kohaselt médratakse kaubamarkide
registreerimise tingimused kindlaks liidu iga litkmesriigi oma dJigusaktidega.
Apellatsioonikomisjon on oma otsustes korduvalt véljendanud seisukohta, et kaubamérgi
registreerimine teistes riikides ei ole kaubamairgi Eestis registreerimise aluseks ja iga riik
lahtub kaubamérke registreerides oma kaubamaérgiseadusest, oma turusituatsioonist ja oma
tarbijaskonna teadmistest.

Ka Euroopa Kohus on oma 12.02.2004. a otsuses nr C-218/01 leidnud, et fakti, et identne
kaubamirk on registreeritud iihes litkmesriigis (antud juhul ei ole USA ja Kanada néol
tegemist Euroopa digusruumi kuuluvate riikidega) identsetele kaupadele voi teenustele,
voib arvestada ka moni teine litkmesriigi pddev ametiasutus, seda koosmdjus koikide
muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamirgi eristusvdime médra hindamisel
arvesse voetakse, kuid see ei ole kaubamirgi registreerimise vOi registreerimisest
keeldumise juures otsustav tegur.

Vana KaMS § 12 Ig6® kohaselt kaubamirk registreeritakse piiranguga juhul, kui
Patendiamet mddrab kaubamérgi mone osa kaubamérgi mittekaitstavaks osaks vana KaMS
§ 7 Ig 3 alusel.

Nimetatud kohustus on Patendiameti poolt vana KaMS § 7 lg 1 p 3 osas tdidetud ning

kaubamirgi ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju mittekaitstavaks osaks miiratud
sonakombinatsioon ENTREPENEUR OF THE YEAR.

Nagu apellatsioonikomisjon  eespool on maérkinud, on sdnakombinatsiooni
ENTREPRENEUR OF THE YEAR eestikeelne tdlge aasta ettevotjia ning see
kombinatsioon peaks olema kolmandatele isikutele iildkasutatav. Patendiameti poolt
kohaldatud piirangu eesmérk on anda kolmandatele isikutele vdimalus kasutada oma
aritegevuses sOnaiihendit aasta ettevotja/Entrepreneur of the Year. See piirang ei keela
taotlejal sdnakombinatsiooni kasutamist, vaid kohustab seda kasutama teistest eristataval
viisil, ehk kombineeritud kaubamairgi koosseisus. Taotleja ei ole tdendanud, et piirangu
kehtestamine vdhendab tema kaubamargi eristatavust ja ei riku kolmandate isikute digusi.
Uue KaMS § 12 lg6 kohaselt kui registreeritud kaubamdrgi mittekaitstav osa on
kaubamdirgi hilisema kasutamise kdigus omandanud eristusvoime voi omandanud
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tildtuntuse, voib taotleda registreeritud kaubamdrgi uuesti registreerimist, et oiguskaitse
holmaks kogu mdrki (analoogne site vanas KaMS-s § 6 Ig 5). Seega on taotlejal voimalus
kaubamairgi hilisemal kasutusel ja vastavate asjaolude ilmnemisel taotleda kaubamaérgi
uuesti registreerimist sellisena, et diguskaitse hdlmaks kogu mérgi.

Eeltoodu alusel, juhindudes todstusomandi diguskorralduse aluste seaduse §-dest 59 ja 61,
kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS §7 Ig1 p3, §7 lgl p4, §7 1g3 ja §12 1g6’
apellatsioonikomisjon

otsustas:

jatta vilismaise juriidilise isiku EYGN Limited, aadress: One Montague Place, East Bay
Street, Nassau, BS kaebus, mille objektiks on Patendiameti 21.01.2004. a otsus nr

7/M200201579 kaubamiirgi ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju (taotluse nr
M200201579) klassides 16, 35 ja 41 registreerimise kohta, miérates klassides 35 ja 41
mittekaitstavaks osaks sonakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR,
rahuldamata.

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

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

Allkirjad:
R. Laaneots
S. Sulsenberg

E. Sassian
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