MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 776-0

Tallinnas, 31. oktoobril 2006. a.

Toostusomandi Apellatsioonikomisjon koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja
Edith Sassian vaatas kirjalikus menetluses libi A&U Majandustarkvara OU (Riia 26, Tartu
50405, esindaja volikirja alusel patendivolinik Jiiri Kdosaar) vaidlustusavalduse kaubamargi
“PC EXPERT + + kuju” (registreering nr 32695; taotlus nr 9802731, taotluse esitamise
kuupdev 19.11.1998) registreeringu osaliselt voi tdielikult kehtetuks tunnistamiseks klassis 9
(arvutitarkvara; arvutid, raalid; printerid; programmid; CD-ROM-d; skannerid; modemid;
monitorid; klaviatuurid; andmetodtlusseadmed,; kompaktplaadid; lindiseadmed,;
mikroprotsessorid; arvutiriistvara; arvutiprogrammid, salvestatud tekstitootlusvahendid; arvuti
miluseadmed; arvutuskettad; disketid; faksiaparaadid; hiired; helkurid; kassetid; kettad
(optilised ja magnetilised); heliplaadid; héireseadmed; alarmseadmed;
identifitseerimiskaardid; isikukaardid; juhtmed; kaitse- ja turvavorgud; tulemiiiirid;
ithenduskaablid; vdrgukaablid, mirkmikarvutid; siilearvutid; telefonid; tarkvara; kellad;
kolarid; helitehnikaseadmed; vorgusiisteemid) PC Ekspert Pluss OU (Viru 5-6, Tallinn
10140) nimel.

Asjaolud ja menetluse kiik

1) 27.04.2004 esitas A&U Majandustarkvara OU (edaspidi vaidlustaja) Tédstusomandi
Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse (resp. taotluse) kaubamargi
registreerimise kehtetuks tunnistamiseks (tulenevalt 01.05.2004 joustunud toostusomandi
diguskorralduse aluste seadusest, edaspidi TOAS, arvestades 08.04.2005 muudatusi edaspidi
vaidlustusavaldus) kombineeritud kaubamirgi “PC EXPERT + + kuju” 26.10.2000
registreeringu kohta. Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigildoivu 2500.00 kr tasumist tdendav
dokument, volikiri ja pohjendus tdenditega.

Vaidlustatud kaubamaérgiregistreering nr 32695 (mittekaitstava osa formuleering: kaubamérgi
registreerimine ei anna ainudigust tdhiste PC ja + kasutamiseks):

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



Vaidlustaja taotleb nimetatud kaubamadrgi klassis 9 registreerimise osalist voi téielikku
kehtetuks tunnistamist, kuna nimetatud kaubamairgi registreerimisel on rikutud KaMS § 7 1g 1
p-de 3 ja4 ning § 7 lg-te 2 ja 3 (26.10.2000 kehtinud redaktsioon) ndudeid. KaMS § 71g 1 p 3
kohaselt ei registreerita kaubamairke, mis koosnevad tliksnes kaupade liiki, kvaliteeti, hulka,
otstarvet, vadrtust, geograafilist péritolu, kaupade tootmise aega vdi kaupade teisi omadusi
nditavatest tdhistest voi andmetest vOi eelnimetatud tdhistest vOoi andmetest, mida pole
oluliselt muudetud. KaMS § 7 Ig 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamirke, mis koosnevad
iiksnes tdhistest voi andmetest, mis on muutunud tavaparaseks keelekasutuses nende kaupade
osas, mille tdhistamiseks kaubamirgi registreerimist taotletakse, vOi majandus- ja
aritegevuses. KaMS § 7 g 3 sétestab muuhulgas, et kui KaMS § 7 1g 1 p-des 3 ja 4 nimetatud
tdhist kasutatakse kaubamirgi koosseisus, loetakse see tdhis kaubamirgi mittekaitstavaks
osaks. KaMS § 7 lg 2 kohaselt jaetakse KaMS § 7 1g 1 p-d 3 ja 4 kohaldamata iiksnes juhul,
kui on tdendatud, et kaubamirk on registreerimistaotluse saabumise kuupéevaks kasutamise
tulemusena muutunud tdostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tdhenduses
Eesti Vabariigis iildtuntuks.

Vaidlustatud kaubamérgi sonalises osas esinevad KaSM § 7 Ig 1 p-de 3 ja 4 asjaolud klassi 9
kaupade suhtes. Vaidlustaja on seisukohal, et sdnaiihend ”PC expert” nditab klassi 9 kaupade
liikki, kvaliteeti ja otstarvet, samuti on tegemist tdhisega, mis on/oli muutunud tavapéraseks
keelekasutuses nende kaupade osas ning majandus- ja dritegevuses. Uldiselt teadaolevalt
kasutatakse tdhekombinatsiooni ”PC” personaalarvuti tdhistusena (personal computer); seega
nditab tdhis "PC” otseselt klassi 9 erinevate arvutikaupade liiki ja nende kaupade otstarvet,
nagu kaubamadrgi ekspertiisis ka ilmselt leitud ongi. SOnakombinatsioon “PC expert”
tervikuna nditab samuti arvutikaupade liiki ja otstarvet, kuid lisaks veel ka nende kaupade
kvaliteeti. SOna “expert” on tuntud inglisekeelne sona, mis tdhendab eksperti, asjatundjat
(sdna expert” vOib pidada eestikeelseks sdonaks “ekspert”, mida ei ole oluliselt muudetud).
Seega niitab sonaiihend ”PC expert” klassi 9 kaupade kvaliteeti, ndidates, et arvutikaubad on
valmistatud asjatundlikult, ekspertide poolt ning on seetdttu korge kvaliteediga. Samuti on
konealune sonatlihend keelekasutuses tavapirane tdhis nii konkreetselt klassi 9 kaupade osas
kui ka majandus- ja dritegevuses tervikuna. ”PC expert”-iks, arvutiasjatundjaks, peaks saama
nimetada ennast podhimdtteliselt iga arvutifriik, arvutit histi, eksperdi tasemel tundev inimene.
Tegu on iildisesse kasutusse kuuluva tervikmdistega, millele ei tohiks olla ainudigust iihel
ettevotjal (vdlja arvatud juhul, kui see tdhis oleks iildtuntud selle ettevotja tidhisena). Neid
asjaolusid kinnitab Patendiameti praktika; vaidlustusavaldusele lisatud ndidetest ndhtub, et
Patendiamet on varem keeldunud tdhise "PC” kasutamise ainudiguse andmisest arvutitega
seonduvate kaupade/teenuste puhul, nagu on ka keeldutud ainudiguse andmisest sona
“Expert/Ekspert” kasutamiseks (lisad 2 ja 3).

Neid asjaolusid kinnitavad ka  Patendiameti esitatud seisukohad vaidlustaja
kaubamaérgitaotluse M200000318 kohta (lisa 4). Viltimaks arusaamatusi seoses sellega, et
vaidlustaja kaubamadrgi ekspertiisis pidas Patendiamet silmas klassi 42 arvutitega seotud
teenuseid, samas kui vaidlustatud kaubamaérgiregistreering puudutab kaupu klassis 9, soovib
vaidlustaja juhtida tdhelepanu asjaolule, et vaidlustatud kaubamirgi omanik ise kisitleb klassi
9 kaupu samaliigilistena klassi 42 (samuti klasside 35 ja 37) teenustega. Nagu néhtub lisast 5,
on vaidlustatud kaubamirgi omanik ndudnud vaidlustajalt tema kaubaméirgi (lisa 6)
kasutamise 10petamist voi rahalist kompensatsiooni kasutamise jatkamise eest. Samuti on
vaidlustatud kaubamérgi omanik esitanud 01.11.2001 komisjonile kaebuse nr 509, milles on
leitud, et klassi 9 kaubad on samaliigilised klassi 42 teenustega. Kaebuse nr 509 osas on
komisjon teinud otsuse 31.10.2003), milles on leitud, et klassi 42 arvutitega seonduvad
teenused on samaliigilised klassi 9 arvutikaupadega. Seega tuleb samu pdhimdtteid kohaldada
nii klassi 42 teenuste kui klassi 9 kaupade suhtes; kui iihtede teenuste osas esinevad teatud
tahistuse puhul KaMS § 7 Ig 1 p 3 ja 4 asjaolud, siis ei ole vdimalik olukord, et need asjaolud
el esine kaupade osas, mis on nende teenustega samaliigilised. Lisast 4 ndhtub, et Patendiamet
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ei pidanud voimalikuks anda vaidlustajale anda ainudigust sonaiihendi “PC expert”
kasutamiseks klassis 42; alles parast seda, kui vaidlustaja oli esitanud Patendiametile piisavalt
toendeid oma kaubamérgi {iildtuntuse kohta, oli Patendiamet ndus tegema taotluse nr
M2000000318 registreerimise otsuse nii, et mittekaitstavateks osadeks méiérati tdhised "PC”
ja ’EXPERT” eraldi (lisa 7).

Eeltoodust jdreldab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamirgis oleks tulnud sdnatihend "PC
expert” analoogselt midrata mittekaitstavaks osaks. Vaidlustajale teadaolevalt ei tuvastatud
vaidlustatud kaubamairgi ekspertiisis seda, et see kaubamirk oleks registreerimistaotluse
saabumise kuupédevaks kasutamise tulemusena muutunud Eestis Pariisi konventsiooni artikkel
6 bis tdhenduses iildtuntuks. Seega ei seletu mittekaitstava osa puudumine kaubamérgis nr
32695 ka sellega, et see tihis oli iildtuntud kui PC Ekspert Pluss OU kaubamirk, vaid
tegemist on KaMS § 7 1g 1 p-de 3 ja 4 ning § 7 lg 3 rikkumisega. Vastavalt KaMS § 24 1g 1
tuleb sellise kaubamérgi registreerimine tunnistada kehtetuks; vaidlustaja leiab, et kiesoleval
juhul piisab ka vaidlustatud kaubamargiregistreeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest, kuna
seadusvastane on kaubamadrgi sonalise osa "PC expert” mittekaitstavaks osaks midramata
jitmine ja vaidlustatud kaubaméirgi kujunduslikud elemendid ei ole seadusvastased. Seega
tuleb vaidlustaja arvates kaubamaérgiregistreering nr 32695 tunnistada osaliselt kehtetuks ja
teha registrisse kanne, mille kohaselt “Kaubaméirgi registreerimine ei anna ainudigust
sonatihendi PC EXPERT ja tdhise + kasutamiseks”. Kui komisjon ei peaks pidama
voimalikuks registreeringu sel moel osaliselt kehtetuks tunnistamist, taotleb vaidlustaja
kaubamadrgi registreerimise tdielikult kehtetuks tunnistamist.

Vaidlustaja loeb end KaMS § 24 Ig 1 mdistes asjast huvitatud isikuks, kuna komisjoni otsuse
509-o0 kohaselt on vaidlustaja poolt kasutatav kaubamirk "ARVUTISALONG PC expert +
kuju” assotsieeruv vaidlustatava kaubamirgiga ning vaidlustaja kaubamirgiga hdlmatud
teenused ja PC Ekspert Pluss OU kaubamirgiga hdlmatud kaubad on samaliigilised. Seega
antud situatsioonis oleks vaidlustaja justkui vaidlustatud kaubamérgi omaniku ainudiguse
rikkuja. PC Ekspert Pluss OU on 01.09.2003 esitanud kaebusega nr 509 sarnastel alustel
kaebuse nr 717, samuti on vaidlustatud kaubamérgi omanik takistanud vaidlustaja &ritegevust
(lisa 5). Vaidlustaja ei ole huvitatud olukorrast, kus vaidlustatud mittenduetekohane
kaubamaérgiregistreering oluliselt hdirib vaidlustaja majandus- ja é&ritegevust ning on
ajendanud vaidlustatud kaubamérgi omanikku esitama vaidlustaja vastu formaalselt justkui
oigustatud, kuid sisuliselt pohjendamatuid ndudeid. Vaidlustusavalduse rahuldamise korral
oleks iiheselt ja selgelt alusetud PC Ekspert Pluss OU mistahes pretensioonid vaidlustaja
aadressil seoses viimase kaubamérgiga "ARVUTISALONG PC expert + kuju”. Eeltoodule
tuginedes ja juhindudes KaMS § 7 1g 1 p-dest 3 ja 4, § 7 1g 3, § 24 ja § 35 palub vaidlustaja
tunnistada kaubamirgi "PC EXPERT + + kuju” (reg nr 32695) registreerimine osaliselt
kehtetuks; selle taotluse rahuldamata jdtmise korral tunnistada nimetatud registreering
taielikult kehtetuks.

Vaidlustusavaldusele on lisatud tdenditena:
Lisa 1 — véljatriikk Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamairgi kohta;

Lisa 2 — valjatriikkid samast tdhist ”PC” sisaldavate mirkide kohta (reg nr 20777, 26263,
706428);

Lisa 3 — véljatriikid samast tdhist ”Expert/Ekspert” sisaldavate kaubamérkide kohta (taotlus nr
9500330, M200300523, reg nr 19563, 27913, 29673, 32072, 33364, 37788, rahvusvaheline
reg nr 758819);

Lisa 4 — Patendiameti 17.01.2001 ja 04.04.2001 kirjad taotluse nr M200000318 menetluses
(mh Patendiamet teeb ettepaneku miirata mittekaitstavaks osaks klassis 9 tdhis PC, klassis 42
tadhis PC EXPERT ja sdna ARVUTISALONG:; teises kirjas, kui vaidlustaja oli loobunud



klassist 9, tehakse ettepanek méérata mittekaitstavaks osaks klassi 42 suhtes sdnaithend PC
EXPERT ja sona ARVUTISALONG);

Lisa 5 - PC Ekspert Pluss OU 23.04.2001 e-mail vaidlustajale (Marko Mielt pakkumine
litsentsilepingu sdlmimiseks vOi vastasel korral ndue kaubamérgi ”PC Expert” kasutamise
koheseks 10petamiseks);

Lisa 6 — viljatriikid Patendiameti andmebaasist kaubamérkide ’ARVUTISALONG PC expert
+ kuju” (taotlus nr M200000318 ja reg nr 35763) kohta;

Lisa 7 — wvaidlustaja 06.06.2001 kiri nr 172/K6368 Patendiametile ja Patendiameti
registreerimisotsus M200000318 kohta (vaidlustaja esitab tdendi {ildtuntuse kohta;
Patendiamet otsustab registreerida kaubamérgi klassis 42 mittekaitstava osa mairatlusega:

”Kaubamirgi registreerimine ei anna ainudigust tdhiste PC ja EXPERT eraldi, ning sdna
ARVUTISALONG, kasutamiseks™).

Vaidlustusavaldus voeti 29.04.2005 komisjoni menetlusse nr 776 all; eelmenetlejaks
komisjonis médidrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) 18.11.2005, vaidlustusavaldusele vastamiseks antud perioodi tdhtpdeval, esitasid
vaidlustatud kaubamirgiregistreeringu omaniku volitatud esindajad patendivolinikud Olga
Treufeldt ja Urmas Kauler kirjalike seisukohtade esitamise tdhtaja pikendamise avalduse, mis
oli pohjendatud vaidlustatud kaubamirgi omaniku poolt volituste ja vajalike materjalide
saamisega pdev varem, s.0 17.11.2005 ja vajadusega nende materjalidega tutvuda. Avaldusele
oli lisatud volikiri.

21.12.2005 saabusid komisjoni vaidlustatud kaubamérgiregistreeringu omaniku seisukohad,
milles selgitatakse jirgmist. PC Ekspert Pluss OU (edaspidi kaubamirgi omanik) esitas
19.11.1998 registreerimiseks kombineeritud kaubamargi klassi 9 nimetatud kaupade suhtes
registreerimiseks. Patendiameti 15.03.2000 teate kohaselt on vaidlusalune kaubamérk kaitstav
tervikuna, kusjuures kaubamdrgi registreerimine ei anna ainudigust tdhiste PC ja +
kasutamiseks, kuna tdhis PC on lilhend ingliskeelsest sdnakombinatsioonist personal
computer, mis on majandus- ja éritegevuses iildkasutatav moiste ning kuna tihis + ei oma
eristusvoimet, kuna selle abil ei ole voimalik eristada klassi 9 kaupu teistest samaliigilistest
kaupadest. Kaubamaérgi eeltoodud piiranguga registreerimise otsuse kohta avaldati teade
03.07.2000. KaMS § 13 Ig 2 kohaselt voisid Patendiameti otsust vaidlustada teise kaubamargi
omanik vdi muud asjast huvitatud isikud komisjonis kahe kuu jooksul teate avaldamisest
arvates. Mitte keegi, sh vaidlustaja Patendiameti otsust ei vaidlustanud ja kaubamirk kanti
registrisse 26.10.2000.

Vastates vaidlustaja viitele vaidlustatud kaubamirgiregistreeringu seadusvastasuse kohta
mirgib kaubamérgi omanik, et Patendiameti otsus on igati Oiguspédrane, mistottu
vaidlustusavaldus tuleb jatta rahuldamata. Vaidlustatud kaubamérgi registreerimise tdielikult
kehtetuks tunnistamine on pohjendamatu, kuna kaubamairgi diguskaitse ulatuse aluseks on
registrisse kantud kaubamaérgi reproduktsioon, s.o terviklik téhis (KaMS § 5 lg 8, uue KaMS §
12 Ig 1 p 2). Vaidlustatud kaubamérgi registreering on tervikuna seaduslik, tdhised "PC” ja
"EXPERT” on eraldi osa kaubamadrgist kui tervikust. Asjaolu, kas kaubamérgi omaniku
oiguskaitse ulatus laieneb sonaiihendile ”PC EXPERT” voi mitte, ei muuda registreeritud
kaubamérki tervikuna ebaseaduslikuks. Kui kaubamérgi registreerimine tervikuna on
seaduslik, pole alust selle tdielikult kehtetuks tunnistamiseks.

Kaubamairgi omanik on seisukohal, et ka sdonatihendi "PC EXPERT” mittekaitstavaks osaks
mddramata jitmine on seaduslik ja seega vaidlustatud kaubamérgi registreerimise osaliselt
kehtetuks tunnistamine on pdhjendamatu. Kuna kaubamérgi registreerimise otsuse tegemisel
ei eksisteerinud tihtegi vaidlustusavalduse aluseks toodud asjaolu, puudub vajadus teha
kaubamérgi juurde lisakandeid sonaiithendi “PC EXPERT” osas. Kaubamairgi



reproduktsioonil on tdhis "PC” kirjutatud kaks korda sona "EXPERT” taustal — esimesel juhul
iilal ja poole suuremalt ning teisel juhul allosas poole vdiksemalt kui sona "EXPERT” Sona
“EXPERT” on kujutatud eraldi lindil. Lisaks on esimesel juhul tdhis "PC” sonast "EXPERT”
oluliselt kaldu ning ka teisel juhul ei moodusta see téhis sonaga "EXPERT” iihtset tervikut.
Seega on tdhis "PC” ja sona "EXPERT” kaubamadrgis vaadeldavad eraldi elementidena.
Tahiste "PC” ja "EXPERT” esitusviis kaubaméirgis on unikaalne ja originaalne, mistdttu
sonatihendi ”"PC EXPERT” kaupade suhtes mittekaitstavaks médramisega vihendatakse
pohjendamatult kaubamérgi eristatavust. Kui kisitleda vaidlustatud kaubamérgis tdhist "PC”
ja sona "EXPERT” {ihtsena, siis ei saa sonaiihendit ”’PC EXPERT” vaadelda kui normaalset
viisi klassi 9 loetletud kaupade omaduste (liik, otstarve, kvaliteet) kirjeldamiseks igapdevases
konepruugis. Tahise "PC” ja sona "EXPERT” selline liigendus ei ole eesti keelele omane
viljendusviis ei kaupade mairgistamiseks ega nende oluliste omaduste kirjeldamiseks.
Sonaithend ”PC EXPERT” mis hééldub ’pii-sii ekspert’, funktsioneerib kaubamirgina, s.t
sellega on vdimalik eristada lihe isiku kaupu teiste poolt pakutavatest. Identselt hadlduv
sonatihend ”PC EKSPERT” on ka kaubamdrgi omaniku é&rinime primaarseks osaks.
Arusaamatuks jadb vaidlustaja piilie toestada klassis 9 toodud kaupade ja klassi 42 toodud
teenuste samaliigilisust. Asjaolu, kas sonaiihend ”PC EXPERT” néitas Patendiameti otsuse
tegemise ajal klassi 9 kaupade liiki, kvaliteeti ja otstarvet voi oli muutunud tavapéraseks
keelekasutuses nende kaupade osas ning majandus- ja dritegevuses, on faktilisuse kiisimus.
Kui iihtede teenuste osas esinevad teatud tdahistuse puhul KaMS § 7 Ig 1 p 3 ja 4 asjaolud, siis
el saa automaatselt eeldada, et need asjaolud esinevad ka kaupade osas, isegi kui need kaubad
ja teenused on samaliigilised.

Nagu ndhtub vaidlustusavalduse lisast 4, on Patendiamet 17.01.2001 jirjekordselt tunnistanud
sonaiihendi ”PC EXPERT” klassis 9 KaMS § 7 g 1 p 3 mitte vastuolus olevaks. 21.03.2001
kirjas vaidlustaja vastupidist ei leidnud ja pidas vajalikuks sonatihendi "PC EXPERT”
registreerimisest 9. klassi kaupadele hoopis loobuda, et selles klassis mitte kiisida
Patendiameti poolt ndutud luba kaubamirgi omanikult. Kui sonaiihend ”PC EXPERT” oleks
ajal, mil kaubaméargi omaniku nimele registreeriti vaidlusalune kaubamairk kasvoi iihes klassi
9 kauba suhtes kirjeldav olnud v6i muutunud iildkasutatavaks, siis poleks see asjaolu
Patendiameti ekspertiisis ja vaidlustajale endale mirkamata jaanud.

Vaidlustaja viidatud Patendiameti praktika osas mirgib kaubamirgi omanik, et lisas 3 nr
M200300523 ja nr 37788, 758819, 33364 on hilisemad otsused kui vaidlustatud kaubaméirgi
suhtes tehtu ning enamik viidatud kaubamérkidest ei hdlma iildse kaupu. Seega ei kinnita
vaidlustaja viited Patendiameti praktikale vaidlustaja seisukohti, pigem vastupidi. Sona
"EXPERT” sisaldavatest ndidetest 32072, 33364 nidhtub, et see sona on kaubamérgi
koosseisus médratud mittekaitstavaks teenuste, mitte kaupade osas. Kaubamérgi omanik on
iihtlasi seisukohal, et Patendiameti otsused iikshaaval vOetuna ei moodusta pretsedente,
millest tuleneks iihelt poolt juriidiliselt siduv kohustus neid jérgida. Patendiamet votab igal
eraldi juhul arvesse nii mirki ennast kui kaupu ja teenuseid puudutavaid isedrasusi, taotluse
esitamise ajafaktorit kui kaupade ja teenuste sihtgruppi. Arusaamatuks jadb, mida soovib
vaidlustaja lisas 4 toodud materjalidega tdendada.

Kaubamairgi omanik on ka seisukohal, et vaidlustaja ei ole KaMS § 24 mdttes huvitatud isik.
Pelgalt asjaolu, et komisjoni menetluses on vaidlustusavaldus 717, ei anna veel alust lugeda
vaidlustajat huvitatud isikuks. Komisjon ei ole nimetatud asjas menetlust 1dpuni viinud. Ka
vaidlustajat mitte rahuldava otsuse korral oleks vaidlustajal digus podrduda kooskdlas TOAS
§ 64 lg 1 kohtusse tsiviilmenetluse korras. Nimetatud vaidlustusavaldus ei anna digust esitada
vaidlustusavaldust KaMS § 24 lg 1 tuginedes. Viidet, et vididetavalt mittenduetekohane
kaubamirgiregistreering héirib oluliselt vaidlustaja majandus- ja d&ritegevust, ei ole
pohjendatud iihegi argumendiga ega lisatud sellekohaseid toendeid. Kaubamérgi omanik on
seisukohal, et kaubamirgi absoluutsete registreerimisest keeldumise aluste kohaldamise {ile



otsustamisel tugineda kaasustele nr 509 ja 717, milliste esemeks on varasemate
kaubamérgidiguste rikkumise tuvastamine, on absoluutselt asjakohatu. Lahtudes eeltoodust ja
juhindudes uue KaMS § 72 Ig 5 ja TOAS § 61 lg 1 palutakse jitta vaidlustusavaldus
rahuldamata.

3) 05.05.2006 esitas vaidlustaja taotluse tdiendavate tdendite esitamiseks, nimelt viljavotted
Patendiameti andmebaasist reg nr 787577, 805013 ja 690322, millega soovitakse tdendada, et
Patendiameti praktika kohaselt loetakse sdna “expert” mittekaitstavaks mitte ainuiiksi
teenuste, vaid ka kaupade osas, ning otsingusilisteemi Neti vasted paringule “expert”
(28.04.2006, vasteid 20924 iihikut), millega soovitakse tdendada selle tdhise tavaparasust
majandustegevuses kuivord sona “expert” kasutatakse véga ulatuslikult nii seoses teenustega
kui ka kaupadega.

4) 15.06.2006 saabus komisjoni kaubamérgi omaniku seisukoht esitatud tdiendavate tdendite
suhtes, mille kohaselt esitatud lisadokumendid ei tdenda vaidlustatud kaubamérgi
registreeringu seadusevastasust vihimalgi médiral ning nende votmine vaidluse materjalide
juurde on pohjendamatu. Ei ole tdendatud kaubamirgi osa mittekaitstavaks médramine
vordselt kaupade ja teenuste suhtes. Esile toodud kaubamérgid ei késitle klassi 9 kaupu,
samuti on need hilisemad vaidlusaluse kaubamérgi registreerimisest. Ka otsingusiisteemi Neti
otsingu tulemused ei tdenda tdhise "PC EXPERT” tavapdrasust klassis 9 toodud kaupade
tdhistamisel. Kaubamirgi omanik rShutab, et Patendiameti otsused iiksikult vdetuna ei oma
pretsedendi staatust; Patendiamet on kohustatud iga taotluse l&bi vaatama soltumatult ja
individuaalselt nii faktiliste kui diguslike asjaolude osas ega ole a priori seotud varasemate
otsustega. Palutakse jitta vaidlustaja pdhjendamata taotlus rahuldamata ja tagastada
vaidlustajale esitatud materjalid.

5) 17.08.2006 saabusid komisjonile vaidlustaja 10plikud seisukohad, milles jdddakse varem
esitatud seisukohtade juurde.

20.09.2006 saabusid komisjoni kaubamédrgi omaniku 16plikud seisukohad, milles jaddakse
varem esitatud seisukohtade juurde.

18.10.2006 alustas komisjon asja nr 776 1dppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetlusosaliste seisukohti ja esitatud tdendeid, leiab, et avaldus kuulub
rahuldamisele ning asub jargnevatele seisukohtadele.

1) Kéesolevas asjas tuleb kdigepealt vilja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia.
01. mail 2004. a joustus uus kaubamirgiseaduse redaktsioon (edaspidi “uus KaMS”). 01 mail
2004.a joustus tdostusomandi diguskorralduse aluste seadus (edaspidi TOAS) ning
08. aprillil 2005. a joustusid TOAS muudatused. TOAS § 65 lg 6 kohaselt enne 2004. a
1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. a 1. maini kehtinud kaubamairgiseaduse § 19 alusel
esitatud vaidlustusavaldustele ning enne 2004.a 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. a
1. maini kehtinud kaubamirgiseaduse §-de 24 ja 24' alusel esitatud kaubamirgi
registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004.a 1. maini kehtinud
kaubamairgiseadust ning nende ldbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste
libivaatamist reguleerivaid sitteid. Uue KaMS § 41 1g 2 ja TOAS §-de 43 — 45 ja § 50 1g 2
mdttes on kiiesoleva kaebuse niol tegemist vaidlustusavaldusega, st A&U Majandustarkvara
OU tuleb kisitleda vaidlustajana ja PC Expert Pluss OU kaubamérgi omanikuna.

2) Vaidlustajat tuleb lugeda asjast huvitatud isikuks vana KaMS § 24 Ig 1 mdistes, kuna
vaidlustajat saab kisitleda vaidlustatud kaubamirgi omaniku ainudiguse rikkujana, kellel on
Oigus oma kaitses tugineda vastava kaubamirgi Gdiguskaitse kehtetuse ja seega ainudiguse



puudumise argumendile (vrd uue KaMS § 59 Ig 1). PC Ekspert Pluss OU on esitanud
vaidlustaja vastu vaidlustusavalduse nr 509, millel ei ole joustunud lahendit, samuti esitanud
vaidlustusavalduse nr 717. Samuti on vaidlustatud kaubamirgi omanik esitanud vaidlustajale
pakkumise litsentsilepingu sdolmimiseks voi sellega mittendustumisel ndude 1dpetada oma
kaubamérgi kasutamine; neid sooritusi ndeb vaidlustaja oma &dritegevuse takistamisena
(vaidlustusavalduse lisa 5), mille korral tal on dJigustatud huvi kasutada vdimalikke
oiguskaitsevahendeid, sh esitada vaidlustusavaldus. Vaidlustaja ei ole oma sdnul huvitatud
olukorrast, kus vaidlustatud mittenduetekohane kaubamairgiregistreering oluliselt héirib
vaidlustaja majandus- ja &ritegevust ning on ajendanud vaidlustatud kaubamirgi omanikku
esitama vaidlustaja vastu formaalselt justkui Oigustatud, kuid sisuliselt pdhjendamatuid
ndudeid. Vaidlustusavalduse rahuldamise korral oleks tiheselt ja selgelt alusetud PC Ekspert
Pluss OU mistahes pretensioonid vaidlustaja aadressil seoses viimase kaubamirgiga
”ARVUTISALONG PC expert + kuju”. Vastupidi, vaidlustusavalduse rahuldamata jitmise
korral kohalduks kaubaméirgidiguse iildine pohimdte, et hilisema kaubamérgi omanik (resp.
hilisema kaubamirgi registreerimise taotleja voi kaubamirgi kasutaja) ei saa keelata varasema
kaubamérgi omaniku ainudiguse tdies mahus kasutamist.

Vaidlustatud kaubamérgi omaniku viljendatud asjaolu, et vaidlustaja saaks oma digusi kaitsta
parast kaebuste/vaidlustusavalduste 509 ja/vdoi 717 lahendamist hagimenetluse vm
oiguspérases korras, ei takista vaidlustajat juba praegu vaidlustamast vaidlustatud kaubamérgi
kehtivust. Samuti ei ole asjakohane kaubamirgi omaniku poolt esile toodud vastandamine
absoluutsete kaubamérgi oOiguskaitset vilistavate asjaolude ja varasematest Oigustest
tulenevate kaubamérgi diguskaitset vilistavate asjaolude vahel. Kui vaidlustajal on vdimalus
esitada argumente selle varasema kaubamérgi kehtivuse puudumise kohta, mille rikkumist
talle ette heidetakse, puuduvad Oiguslikud alused osade argumentide ennatlikuks
vélistamiseks.

3) Komisjon juhib eeskétt vaidlustaja tdhelepanu asjaolule, et komisjoni varasem otsus asjas
nr 509 on edasi kaevatud ja selle kaebuse/vaidlustusavalduse kohta ei ole joustunud lahendit.
Seepédrast tuleb jatta tidhelepanuta viited komisjoni otsusele 509-o kui komisjoni praktika
néitele.

Komisjonile jadb ka mdistmata, mil viisil vaidlustaja toetub Patendiameti menetluse jooksvas
kirjavahetuses esinevatele seisukohtadele kui diguse allikale. Kui arvestada Patendiameti
praktikat mingiski mottes diguse allikana ja sarnaste asjade tlihetaolise kohtlemise vdimaliku
alusena, saaks tugineda vaid joustunud I3plikele otsustele ja registreeringutele. Seejuures ei
ole komisjon veendunud, et ka sellisel viisil oleks Patendiameti praktika kohaldatav diguse
allikana ja sarnaste asjade iihetaolise kohtlemise voimaliku alusena.

4) Vaidlustatud kaubamérk on kombineeritud kaubamairk, mille koosseisus esinevad sonalised
elemendid "PC” ja JEXPERT” ning mérk ~+”. Registreeringu andmete kohaselt on tdhised
”PC” ja 7+ tunnistatud kaubamairgi osadeks, millele ainudigus ei laiene. Viimast asjaolu
arvestades on liigsed vaidlustaja argumendid selle kohta, et Patendiamet on teiste taotluste
menetlemisel tdhise ”PC” midranud mittekaitstavaks kaubamairgi osaks, kuna selle tdhise
kaetus kaubamérgi omaniku ainudigusega on vaidlustatud registreeringu puhul registreeringu
kohaselt vilistatud.

Eksitav on vaidlusaluse kaubamérgi lineaarne esitus ”PC EXPERT + + kuju”, mis on
kdibinud nii Patendiameti andmebaasis kui komisjoni ja kohtu menetlustes. Kombineeritud
kaubamarkide lineaarne esitus alati konventsionaalne ja tingimuslik ning sellest ei saa ldhtuda
kaubamérkide vordlemisel. Vana KaMS § 5 lg 8 kohaselt kaubamirgi diguskaitse ulatuse
mddramisel tuleb ldhtuda kaubamirgi reproduktsioonist. Komisjon ndustub vaidlustatud
kaubamirgi omanikuga selles, et vaidlustatud kaubamérgi reproduktsioonil on tdhis “PC”
kirjutatud kaks korda sona "EXPERT” taustal — esimesel juhul iilal ja poole suuremalt ning



teisel juhul allosas poole vidiksemalt kui sona "EXPERT”, kusjuures sona "EXPERT” on
kujutatud eraldi lindil. Lisaks on esimesel juhul tihis "PC” sonast "EXPERT” oluliselt kaldu
ning ka teisel juhul ei moodusta see tdhis sonaga "EXPERT” iihtset tervikut. Seega on tédhis
”PC” ja sona "EXPERT” kaubamairgis vaadeldavad eraldi elementidena.

Komisjon ei saa nodustuda vaidlustaja taotlusega tunnistada vaidlustatud kaubamérgi
registreerimine osaliselt kehtetuks ja méiirata mittekaitstava osana sonaiihend "PC EXPERT”.
Arvestades seda, et vaidlustatud kaubamirk on kombineeritud kaubamérk ja selle ulatus ei
piirdu vastavalt kaubamirgi reproduktsioonile mittekaitstavate tdhistega "PC” ja "+ ning
védidetavalt mittekaitstava osaga "EXPERT”, ei ole ka mingit seaduslikku alust kogu
vaidlustatud kaubamirgi registreerimise kehtetuks tunnistamiseks, nagu seda alternatiivina
osalisele kehtetuks tunnistamisele taotleb vaidlustaja.

5) Komisjon ndustub siiski vaidlustajaga selles, et tdhise "EXPERT” eristusvdoime ei ole
piisav ainudiguse digustamiseks.

Arvestades vaidlustaja esitatud argumente ja kaubaméirgi omaniku vastuargumente, on
komisjon seisukohal, et sona "EXPERT” niitab kaupade kvaliteeti. Sona “expert” on tuntud
inglisekeelne sona, mis tdhendab eksperti, asjatundjat (sdna “expert” voOib pidada
eestikeelseks sonaks “ekspert”, mida ei ole oluliselt muudetud). Seega niditab sdna “expert”
klassi 9 kaupade kvaliteeti, ndidates, et arvutikaubad (kogu registreeringus loetletud ulatuses)
on valmistatud asjatundlikult, ekspertide poolt ning on seetdttu kdrge kvaliteediga. Tulenevalt
vana KaMS § 7 1g 1 p 3 ei registreerita kaubamirke, mis koosnevad iiksnes kaupade kvaliteeti
nditavatest tdhistest voi eelnimetatud tdhistest, mida pole oluliselt muudetud ning tulenevalt
vana KaMS § 7 Ig 3 juhul, kui kauba kvaliteeti niditavat tdhist kasutatakse kaubamairgi
koosseisus, loetakse see tihis kaubamérgi mittekaitstavaks osaks.

Samuti on tdhis "EXPERT” tavapdrane tdhis nii konkreetselt klassi 9 kaupade osas kui ka
majandus- ja dritegevuses tervikuna. PC voi arvutiala “expert”-iks, arvutiasjatundjaks, peaks
saama nimetada ennast pdhimotteliselt iga arvutifriik, arvutit histi, eksperdi tasemel tundev
inimene. Tegu on {ildisesse kasutusse kuuluva tervikmdistega, millele ei tohiks olla ainudigust
ithel ettevotjal. Vana KaMS § 7 1g 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamérke, mis koosnevad
iiksnes tdhistest voi andmetest, mis on muutunud tavapéraseks keelekasutuses nende kaupade
osas, mille tdhistamiseks kaubamairgi registreerimist taotletakse, voi majandus- ja dritegevuses
ning tulenevalt vana KaMS § 7 lg 3 juhul, kui taolist tdhist kasutatakse kaubamérgi
koosseisus, loetakse see tihis kaubamérgi mittekaitstavaks osaks.

6) Komisjoni hinnangul ei oma seejuures tdhendust asjaolud, et vaidlustatud kaubamérgi
koosseisus on sona "EXPERT” kirjutatud suurtidhtedega voi et kasutatud on vormi “expert”
eesti ortograafilise “eksperdi” asemel. Igal nimetatud kujul on see tdhis mdistetav
’asjatundjana’, millise tdhendusega moiste iseloomustab sellega tdhistatud kaupa kui
’asjatundja’ poolt toodetud (resp. pakutud, soovitatud) kaupa voi kaupa, mille kvaliteet vastab
’asjatundja’ ndudmistele. Samuti kasutatakse tdhist “expert/ekspert” liiga laialdaselt nii klassi
9 arvutikaupade kohta kui ka majandus- ja dritegevuses laiemalt, millest annab ebatdieliku
pildi vaidlustaja esitatud Neti otsing. Sellise iseloomuga téhis ei voimalda eristada iihe tootja
kaupu teise isiku samaliigilistest kaupadest.

Asjaolu, et Patendiameti praktika tdhise “ekspert” kaitsevOime tunnistamisel kaupade ja
teenuste osas on ebajirjekindel, ei oma tdhendust arvesse vottes seda, et vaidlustatud
kaubamirgi omanik ise késitleb klassi 9 kaupu samaliigilistena klassi 42 teenustega. Nagu
ndhtub vaidlustusavalduse lisast 5, on vaidlustatud kaubamérgi omanik ndudnud vaidlustajalt
tema kaubamadrgi kasutamise 10petamist voi rahalist kompensatsiooni kasutamise jiatkamise
eest.



Arvestades eeltoodut ning juhindudes té6stusomandi diguskorralduse aluste seaduse §-st 61,
§- st 65 1g 6, vana kaubamargiseaduse § 7 1g 1 p 3 ja 4, 1g 3, § 24, komisjon

otsustas:

vaidlustusavaldus rahuldada, tunnistada kaubamirgi ”PC EXPERT + + kuju” (reg nr
32695) registreerimine osaliselt kehtetuks ning méiratleda kaubamirgi mittekaitstav
osa jargmiselt: Kaubamairgi registreerimine ei anna ainuéigust sonade PC ja EXPERT
ning tihise + kasutamiseks.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise tottu, voib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse
peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest
arvates. Kohus vaatab kaebuse ldbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jdtkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, v3ib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamérgi oOiguskaitset vilistava asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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