MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 876-0

Tallinnas, 31 mail 2007 .a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisusell&almet (eesistuja), Priit Lello ning
Kerli Tults, vaatas kirjalikus menetluses labi Eésiuihingu Elion Ettevotted AS, Hobujaama
4, 15033 Tallinn, kaebuse Patendiameti 01.03.2@86se nr 7/M200300299 peale keelduda
kaubamargi ‘ITV’ (taotlus M200300299) registreeramst.

Asjaolud ja menetluse kaik

1) 02.05.2005 esitas Elion Ettevotted AS (edaspikaebaja) Todstusomandi

Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebudPatendiameti 01.03.2005 otsuse
kaubamargi ‘ITV’ registreerimisest keeldumisest dhastamiseks. Kaebus esitati
patendivolinik Kalev Kéosaare vahendusel (lisatadikiri), tasutud oli riigildiv. Kaebuses

margitakse jargmist.

Patendiamet on teinud kaubamérgi ‘ITV' registreésest keeldumise otsuse (lisas 1)
jargmiste kaupade osas: klassis 35 arvuti andmelesse info kogumine, andmet6oétlus arvuti
abil, hanketeenused teistele ettevotetele, mutigkamad, mutgireklaam, reklaam, reklaami
levitamine, muik, vahendamine, reklaamtekstidevahteistamine ja avaldamine, jae- ja
hulgimiigiteenused (kolmandatele isikutele) teieasi ja Interneti vahendusel;
reklaammaterjalide levitamine, reklaampindade Uiiman telereklaam, turu-uuringud,
arialased kusitlused, paringud, ariuuringud, vékkam, reklaamklippide muik, TV oksjonid,
teleturg, &riinfo, uudiste tootmine ja levitaming€lassis 38 tele- ja raadiosaated, tasuline
televisioon, sideinfoteenused, mis sisaldavad ifd@iokuvaedastust arvuti abil, elektronpost,
telefoniteenused, sideinfo, arvutiside, infoedastafekommunikatsiooniseadmete Uirimine,
rentimine, laenutus, infoedastusseadmete adrimindaenutus. Klassis 41
digitaalkuvamisteenused, dubleerimine, dublaaktelavaljaannete pakkumine arvutivrgus,
filmide Gdrimine, laenutus, filmitootmine, produgsamine, haridus- ja meelelahutusvdistluste
korraldamine, ajaviite-, haridus- ja meelelahutestesed, mis sisaldavad tele- ja
raadiomeelelahutust, vaatemangude, teatrietendjasteéeiste meelelahutuslike etenduste
lavastamine ja esitamine, filmi- ja videotootminejeelelahutusteenuste alane info,
filmistuudiod, filmistuudiote ja helisalvestuse mesed, raadio- ja teleprogrammide
produtseerimine, ajaviite-, haridus- ja meelelabigenuste alane info, filmide, videofilmide
ning raadio- ja televisiooniprogrammide laenutamin@imine, teleprogrammide tootmine ja
montaaz, televisioonisaated, filmide demonstreermi ja laenutus, videofilmide
produtseerimine, videosalvestiste GuUrimine, laesutalevisiooni- ja kultuurialane tegevus,
seminaride ja hariduslike Urituste korraldamine.

Keeldumise aluseks on Patendiamet toonud Kaubase@duse (KaMS) § 9 Ig 1 p 3, mille
kohaselt ei saa Oiguskaitset tahis, mis koosnemdikdeenuste liiki naitavast tahisest.
Patendiamet on leidnud, et tdhise 'ITV’ n&ol onet@gst lihendiga inglise keelsetest sdnadest
'interactive television Seetdttu on Patendiameti arvates tegemist tghjsmis osutub Uksnes
liki naitavaks, teavitades tarbijat vaid sellestet osutatakse vastavat liiki
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telekommunikatsiooni teenust jne ning juhul, kuiog® tegemist interaktiivsete teenustega,
oleks tegemist tarbija eksitamisega teenuste diidites. Lisaks viitab Patendiamet KaMS § 9
lg 1 p-le 4, mille kohaselt ei saa diguskaitsetsamis koosneb tksnes tahistest voi andmetest,
mis on muutunud tavaparaseks keelekasutuses. Rateidon seisukohal, et tahis ‘ITV’ on
muutunud tavapéraseks tahiseks koikide teenuste oslele kaebaja soovib nimetatud tahist
registreerida.

Kaebaja ei ndustu Patendiameti otsuse ja seisuttetda Tahekombinatsioonidest
moodustatud kaubamarkide registreeritavuse hindarmikeb eelkdige lahtuda olukorrast, mis
valitseb territooriumil, kus kaitset taotletaksestsmingis riigis voi keeles vdib mdnetéhelistel
tahistel olla ikka selline tahendus, mis on tavapérkeelekasutuses véi osutub teenuste liiki
naitavaks. Naiteks on Eestis registreeritud kaublritarv” (lisas 2 nr 34767). Tahis "ETV”
on erinevates riikides vaga laialdaselt kasutusdl lkihend inglise keelsetest sGnadest
'educational televisidn ning on seega teenuste liikki nditav voi tarbigitsitav teenuste
omaduste, liigi jne suhtes. Lahtudes Patendiaméhjemdustest, ei oleks tahis "ETV”
registreeritav. Tahis ‘ITV’ omab rahvusvahelisdiinevaid tdéhendusi. Sisestades tahise 'ITV’
Interneti otsingumootorisse Google.com, siis suuresea vastustest on seotud Briti
telekanaliga ITVIndependent Televisioflisas 3 valjavote internetilehtedelt www.conneete
earth.com ja www.itv.com), mis on asutatud aas®abl Lisaks on tahisel 'ITV’ mitmeid teisi
tahendusi —Instructional Television(lisas 4 véljavte lehtedelt www.itv.myetv.org ja
www.thirteen.org/edonline/itv ja www.sdcoe.tMpstitut Fir Textil- und Vefahrenstechnik
Denkendorf(lisas 5 véaljavbte lehelt www.itv-denkendorf.d&jternationales Teleskoptreffen
Vogelsberglisas 6 véljavote lehelt www.teleskoptreffen.dg/ine. Tahis 'ITV’ on tdepoolest
kasutusel ka kui liUhend inglise keelsetest sGndddstactive television samas on kasutusel
mdiste interactive televisionlihenditena ka tahised ’interactive TV, "iTV’'jdTV’ (lisas 7
valjavote Wikipedia artiklistnteractive televisioridlkega). Tahis 'ITV’ ei ole mitte ainuke ja
peamine lihend mdistanteractive televisiontahistamiseks.

Patendiamet on kaubamaérgi registreerimisest keatumpdhjendustes #S § 9 Ig 1 p 3
puhul lahtunud vaid Uhest ja mitte peamisest taHIB¢' vdimalikust tdhendusest. Sellist
lahenemist ei ole pidanud Gigeks Toostusomandi lAfsebonikomisjon oma otsuses 612-0
09.11.1003. leides, et vddrsdnal NET on emakeétegide keeles) mitmeid tdhendusi, mis
teeb meelevaldseks vaid Uhe ja mitte peamise télsendndmise Patendiameti poolt.
Patendiamet on oma keeldumises viidanud téhise’’liRglise keelsele tahendusele ning
lugenud tahise 'ITV’ teenuseid kirjeldavaks tdhselkaebaja lisab kaebusele véljavotted
erinevate riikide kaubamarkide andmebaasidest, #ds 'ITV’ on registreeritud Kui
kaubamérk analoogsetes valdkondades. (Lisa 8. wi$aSuurbritannia kaubamargibaasist.
13.03.1998 registreeritud kaubamaérk ‘ITV’' nr 211826klassides 9, 16, 38, 41. Lisa 9.
Viljavdote Ameerika Uhendriikide kaubamargibaasgt.08.2005 registreeritud kaubamérk
ITV' nr 2879305 klassis 42. Lisa 10. Véljavote itiraa kaubamaéargibaasist. 12.07.2001
registreeritud kaubamark ‘ITV’ nr 226614 klassi®46, 38, 41. Lisa 11. Valjavote Benelux'i
kaubamargibaasist. 02.1998 registreeritud kaubamtaret + kuju nr 612550 klassides 38,
41, 42. Lisa 12. Véljavdte Sveitsi kaubamargibaagl®.12.1999 registreeritud kaubamark
ITV' nr 467892 klassides 9, 35, 38, 41, 42. Lisa& Valjavote Kanada kaubamargibaasist.
03.12.1996 registreeritud kaubamark ‘ITV’ nr TMA4®R2 televisiooni valdkonnas.)
Véljavotted erinevate riikide andmebaasidest nataet téhise ’ITV’ registreerimine on olnud
aktsepteeritav sarnastes valdkondades isegi inkistt kdnelevates riikides. Seetbttu ei saa
ndustuda Patendiameti seisukohaga, et Eestis emisgteenuste liiki naitava tahisega ning



nimetatud tahis on muutunud tavaparaseks tahisékslk taotluses naidatud teenuste osas.
Patendiameti taoline seisukoht ei ole p&hjendaduzhjmeelevaldne.

Sisestades tahise 'ITV’ Eesti Interneti otsingunooigse neti.ee, siis valdav osa vastustest on
seotud just kaebaja kaubamaérgiga ’ITV’ (Lisa 14)aeKusele on lisatud véljavote
kodulehekiljelt www.itv.ee, mis on seotud kaebajdgesa 15). Eesti Tarbijakaitse ning
Postimehe kodulehekilgedelt Internetist voib lelaiustavaid artikleid, milledes raagitakse
kaebaja uuest teenusest, mida pakutakse kaubaiiidfgall (Lisad 16 ja 17).

AS Levira veebilehelt aadressiga http://www.leaedfldigitaal.html vGib leida interaktiivse
televisiooni seletuse: Interaktiivne televisioonuab duplekskanali olemasolu ehk teisisénu
toimub kahesuunaline info liikumine. Tagasisidekamajatakse |4bi modemilhenduse,
moningatesse STB-desse on modem juba sisse intiéggeelnteraktiivne televisioon
vOimaldab kasutajal lugeda ja saata e-maile ja ®M&bi teleekraani, teostada "online” oste,
osaleda interaktiivsetes saadetes ja haaletustgs/ajadusel teostada pangaoperatsioone’.

Kaubamargi 'ITV’ registreerimistaotluses margitueenustest on vaid osad sellised teenused,
mida on vdimalik seostada mdoistega ’interaktiive&vtisioon’ ning seetdttu ei saa lugeda

0igeks Patendiameti seisukohta, et tahis 'ITV’ desnies teenuste liiki nditavaks tahiseks

kdikide taotletud teenuste osas. Mdiste 'interakii televisioon’ saab olla seega teenuste liiki

kirjeldav vaid kindla televisiooniteenuse sektosas. Samuti on Patendiamet oma otsuses
joudnud jareldusele, et tegemist on tahisega, msigtab Uksnes teenuste liiki, teavitades

tarbijat vaid sellest, et osutatakse vastavat bigtekommunikatsiooni, pakutakse vdimalust

interaktiivselt kaupu osta, mange mangida jms.

Kaebaja votab osaliselt arvesse Patendiameti angdicheing on seetdttu valmis piirama
osaliselt klasside loetelu. Parast piirangu siss@ist oleks taotletavate teenuste loetelu
jargmine: klassis 35 arvuti andmebaasidesse infgukine, andmetddtlus arvuti abil,
hanketeenused teistele ettevotetele, mudgikamphamuaitgireklaam, reklaam, reklaami
levitamine, muik, vahendamine, reklaamtekstidevahteistamine ja avaldamine, jae- ja
hulgimuugiteenused (kolmandatele isikutele) teieaisi ja Interneti vahendusel;
reklaammaterjalide levitamine, reklaampindade uiiman telereklaam, turu-uuringud,
arialased kusitlused, paringud, ariuuringud, vékkram, reklaamklippide muik—F-eksjonid,
teleturg, ariinfo, uudiste tootmine ja levitamine. Klassi8 3ele- ja raadiosaated (v.a.
interaktiivsed telesaated}asuline televisioon (v.a. interaktiivne,-gideinfoteenused, mis
sisaldavad info- ja kuvaedastust arvuti abil, emkpost, telefoniteenused, sideinfo, arvutiside,
infoedastus, telekommunikatsiooniseadmete adrimine, rentimine, laenutus,
infoedastusseadmete Gdrimine, laenutus. Klassisligitaalkuvamisteenused, dubleerimine,
dublaaz, elektronvaljaannete pakkumine arvutivgrguimide Gdlrimine, laenutus,
filmitootmine, produtseerimine, haridus- ja medteiusvoistluste korraldamine, ajaviite-,
haridus- ja meelelahutusteenused, mis sisaldavadjseraadiomeelelahutust, vaatemangude,
teatrietenduste ja teiste meelelahutuslike eterdilatastamine ja esitamine, filmi- ja
videotootmine, meelelahutusteenuste alane infmjdtuudiod, filmistuudiote ja helisalvestuse
teenused, raadio- ja teleprogrammide produtseegiminajaviite-, haridus- ja
meelelahutusteenuste alane info, filmide, videdflen ning raadio- ja
televisiooniprogrammide laenutamine, Ulrimine, pgedgrammide tootmine ja montaaz,
televisioonisaated (v.a. interaktiivsedf)imide demonstreerimine ja laenutus, videofileid
produtseerimine, videosalvestiste uurimine, laesutalevisiooni- ja kultuurialane tegevus,
seminaride ja hariduslike Urituste korraldamine.




Kaebaja on seisukohal, et pérast vastava muudataseviimist langevad ara Patendiameti
poolt esitatud kaubamargi 'ITV’ registreerimist isdhvad asjaolud.

Arvesse vottes koiki esitatud tdendeid ja eelpaifatut, palub kaebaja komisjonil tihistada
Patendiameti otsus kaubamargi 'ITV’ registreerirais&eeldumise kohta ning kohustada
Patendiametit jatkama menetlust apellatsioonikamigptsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud nimetatud lisad. Patendiamatdlustatud otsusest nahtuvalt on
kaubamargi registreerimisest keeldumise aluseks &0 Ig 1 p 3 ja 4. Patendiamet on
leidnud, et kdnealuse téhise n&ol on tegemist ldigeninglise keelsetest sdnadegeractive
television (viidatakse mitmesuguseid allikaid) — tb6lkes iatdiivne televisioon. Seega on
tegemist tahisega, mis osutub Uksnes teenusteniikavaks, teavitades tarbijat vaid sellest, et
osutatakse vastavat liiki telekommunikatsiooni jRatendiamet on seisukohal, et juhul, kui ei
ole tegemist interaktiivsete teenustega, oleksnégjearbija eksitamisega teenuste liigi suhtes.
Luhend, mis on valdkonnas kindla tahendusega, rijate jaoks vaid teenust/toodet kirjeldav
ega toimi eristava tahisena. Kuna kdnealune tamaboilksnes informatiivset iseloomu, siis
puudub sellisel téhisel eristusvoime kaubaméargiseadahenduses ning ta ei taida seetbttu
kaubamargi pdhitlesannet — eristada ettevotja seadifkaupu) teise ettevdtja samaliigilistest
teenustest (kaupadest). Seisukoha suhtes, et NWStvOib mobista mitmeti, margitakse, et
teatavasti on kaup/teenus ning tema markeering ahshvtihedalt seotud. Kui vaadelda
lGhendit ‘ITV’ kontekstivabalt, siis tdepoolest sha Uheselt véita, et see tdhendab just nimelt
uht voi teist asja. Kui aga selline lihend on kapéal voi selle all osutatakse teatud teenuseid,
tekib sellele luhendile kindel kontekst ning saliguhul tekib téhisele kindel ja Uhene
tdhendus. Arvata, et tarbija, nédhes tahist 'ITVillenall osutatakse teleteenuseid, ei tblgenda
seda kui ’interaktiivne televisioon’, vaid nditeksternally Transportable Vehicle’, oleks
pohjendamatu, ei alluks mingile loogikale ning aldkrbijat alahindav. Kui nt teepakile on
kirjutatud 'tee’, siis pole tarbijal mingit pdhjusrvata, et tootja on silmas pidanud séna 'tee’
teisi tahendusi, vaid ikka seda tdhendust, misahdiuba liiki. Patendiamet leiab, et selline
seos ja loogika kehtib kdikide kaupade/teenustg nigid markeerivate tahiste puhul. Samuti,
tahis ‘ITV’ on muutunud tavaparaseks valdkonnass kaebajal soovib oma kaubamarki
registreerida, s.o televisiooni, laiemas mottesewaitikonnas. Ka ei peeta 0igeks seda, et
luhend ‘ITV’' ei ole Eestis tavapdrane keelekaswtusglekommunikatsiooni valdkonnas.
Patendiameti poolt teostatud ekspertiisi kaigus wélja mitmeid artikleid, kus on raagitud
interaktiivsest televisioonist ning nimetatud méisaha on sulgudesse kirjutatud just nimelt
[Ghend 'ITV’, samuti on kbnealust tahtede kombir@dai tekstides kasutatud ka ilma, et seda
luhendit oleks pikalt lahti seletatud.

Komisjon vottis kaebuse nr 876 all menetlusse Q2@3; eelmenetlejaks maarati komisjoni
esimees Tanel Kalmet.

2) 09.08.2005 esitas Patendiamet oma seisukohaiga@sas. Patendiamet ei ndustu kaebuses
esitatuga. Patendiamet leiab, et kdnealuse tahise on tegemist lihendiga, mis néitab
interaktiivse televisiooni teenuste liiki ning juHwi ei ole tegemist interaktiivsete teenustega,
on tarbijat eksitav. Samuti on kdnealune tahis mowd tavaparaseks valdkonnas, kus kaebaja
on soovinud oma kaubamargi registreerimist.

Vastates kaebaja vaidetele juhib Patendiamet tadele et vaites sdna tavakasutust mingis
valdkonnas, ei pea vastavad naited parinema Ulssllest riigist, kus soovitakse kaubamarki
registreerida. Esitatud seisukoht pdhineb KaMS %g91 p-i 4 sGnastusel, mis satestab, et
Oiguskaitset ei saa tahis, mis koosneb Uksnest¢ghisdi andmetest mis on muutunud
tavaparaseks keelekasutuses. Eelnimetatud paragéhsastusest nahtub, et ei ole lisatud



nduet, et tdendid peaksid olema esitatud ja pamdndiksnes riigist, kus kaubamargile
oiguskaitset soovitakse. Ei seaduse tekst egailaakivimiv registreerimiseks esitatud tahise
tavaparasuse kasitlus ei véimalda tahist vaadetdalikEesti kontekstis. Eesti majandusruum
ei ole isoleeritud ega asu valjaspool Ulejaanudilmaa Selline kasitlus oleks vastuolus
avaliku huvi arvestamise pdhimdttega.

Kaebuses esitatud viide varasemale kaubamarkidgtnegyimise praktikale ei ole asjakohane.
Seisukohta, et iga kaubamargi registreerimise egjistreerimisest keeldumise puhul on
tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, niivad olla maaravad, on kinnitanud ka

komisjon oma otsuses 577-0. Ka Euroopa Kohus on otsases C-363/99 leidnud, et

ametiasutus peab arvestama lisaks esitatud kaugaol@musele kdiki asjakohaseid fakte ja
asjaolusid. Patendiamet leiab, et kaebuses esitstiaet (ETV) ei saa pidada analoogiliseks
kaesoleva juhtumiga. Igale kaubamargile tehakspegkisi eraldi, st et seda teostatakse kiill
vastavalt kehtivale seadusele ning uldisi praktikdpiipe kohaldades, kuid alati arvestatakse
eeltoodule lisaks just antud konkreetse méargigan@azid aspekte, mis vbivad I6pptulemuse
teha teistsuguseks esmapilgul samasuguse taolsgerdisi otsusest. Kaebuses viidatud tahis
'ETV’ on erinev kaesolevast eelkdige selle poolest, nimetatud tadhis on omandanud

eristusvl@ime ja on kasitletav kui Gldtuntud kaubdma

Kui terminile on télkepraktikas mitmeid erinevaidnnhustatud tahendusi, siis piisab kui Uks
neist on KaMS kontekstis kaupa voi teenust kirjeld@atendiameti kasitluse Gigsust kinnitab
Euroopa Kohtu 23.10.2003 otsus C-191/01P (Doublgnmmille kohaselt piisab kui sGnastus

viitab, et sellised margid ja tadhised vdivad ollasitusel sellistel eesmarkidel. Margi

registreerimisest tuleb sellisel juhul keelduda ¥éinemalt Uks voimalikest tdhendustest viitab
kauba vGi teenuse omadustele. Kdesoleval juhulatandiamet selgitanud tahise ‘ITV’ Uhte

konkreetset tahendust.

Esitatakse viide Euroopa Kohtu otsusele C-191/(KLR, on antud maaruse 40/94 artikkel
7(1)(c) uldine télgendus. Eelnimetatud maarus&lagé on identne Euroopa Liidu Ndukogu
21.12.1988 esimese direktiivi 89/104/EEC liikmdgde kaubamarke kasitlevate seaduste
uhtlustamiseks artikliga 3(1)(c), mis omakorda arseks KaMS § 9 Ig 1 punktile 3. Euroopa
Kohtul on 6igus anda maaruse ja direktiivi satebgendusi, mis on liikkmesriikidele
kohustuslikud. Otsuse kohaselt peavad kaupadesjauste iseloomu naitavad téhised olema
vabalt kasutatavad kdigi poolt. See téahendab, egel#ava iseloomuga kaubamarkide
registreerimisest keeldumise eesmargiks on avdlikade kaitse, kuna seeldbi hoitakse ara
kaupade voi teenuste kirjeldamiseks vajalike téhisserveerimine thele ettevottele tksikult.
Seejuures ei pea konkreetne kirjeldava iseloomépes tkkaubamaérgi registreerimise taotluse
esitamise hetkel olema tegelikult kasutusel kaupdil¢eenuste kirjeldamiseks. Piisab, nagu
seaduse satte sdnastus ise Utleb, et selline ¥@itisolla kasutusel sellistel eesmarkidel.
Viidatud Euroopa Kohtu otsuses esitatud t6lgendisitab Patendiameti otsuse digsust.

Sellise tahise registreerimisel kaob ara méteaat&siihe isiku kaupu voi teenuseid teise isiku
samaliigilisest kaubast voi teenusest. Kui kaubarhgmle dhtki eristavat osa, siis ei saa
tarbija infot kauba paritolu kohta ja ei suuda teds eri ettevftjate samaliigilisi tooteid.
Eelnevat kinnitavad Euroopa Kohtu otsused C-349(939/97, mille kohaselt kaubamargi
pdhifunktsioon on tagada tarbijale kauba péaritodjmaldades tal segadusse sattumata
eristada eri paritolu tooteid. Kaubamark peab gesrima tarbijale, et seda kandvad tooted on
parit Uhelt konkreetselt ettevotjalt, kes vastutahde kvaliteedi eest.

Kaebaja esitatud nited teistes maades registrderdiubamarkide kohta ei ole asjakohased,
kuna kaubamargi registreerimine teistes riikidessaa olla margi Eestis registreerimise



aluseks. Toostusomandi kaitse Pariisi konventsioaniikli 6 kohaselt méaéaratakse
kaubamarkide registreerimise tingimused kindlakiiliga likmesriigi digusaktidega. Iga riik
lahtub registreerides oma kaubamaéargiseadusestsitiuatsioonist ja oma tarbijaskonna
teadmistest. Eestis on vélja kujunenud oma sisérikaubamargi registreerimise praktika,
mis tugineb nii Euroopa Kohtu otsustes esitatule Kau Pariisi konventsioonis satestatule.
Teiste riikide praktika ei saa olla Eestile sidegst see on seotud vastavas riigis eksisteerivate
konkreetsete asjaoludega, mis meile on teadmat&agvamargi tldtuntus v6i omandatud
eristusv@éime jne).

Euroopa Kohus on oma otsuse C-218/01 punktis &pjgiareldustes kinnitanud eelnimetatud

seisukoha 0Gigsust. Fakti, et identne kaubamarlegistreeritud hes liikkmesriigis (kuid antud

juhul pole tegemist isegi Euroopa digusruumi kuabavriikidega) identsetele kaupadele voi

teenustele, vbib arvestada ka moni teise liikmgisp@idev ametiasutus, seda siis koos kdikide
muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubare@isjusvbime hindamisel arvesse

vOetakse, kuid see ei ole kaubamargi registreeeimi@ registreerimisest keeldumise juures
otsustav tegur.

Patendiameti seisukohast lahtudes on kaebaja Ukeatanud, et ta on valmis tapsustama
loetelu. Patendiametile ei ole kaebaja teinud wsbtloetelu piirata, vaid ainult viidanud
vOimalusele, et ta on selleks valmis. Seoses ekl jadb Patendiametile arusaamatuks, kas
kaebaja vaidlustab otsuse osaliselt vdi soovibatairoetelu. Kui kaebaja soov on piirata
loetelu, siis sellisel juhul tuleks kaebajal esit@yaldus Patendiametile.

Piiratud loetelu ei erine oluliselt varasemast étett, on vaid valistatud TV oksjonid ja
teleturg ning telesaadete juurde lisatud piirangljavarvatud interaktiivsed. Samas on ka
kaebaja ise kaebuses esitanud interaktiivse té@ewvis mdiste. Antud definitsioon on
tunduvalt laiem, kui tavaparase televisiooni moisieg katab kaebaja kaubamargi loetelus
olevad teenused klassides 35, 38 ja 41, mistdtstava piirangu sisseviimisel ei langeks ara
Patendiameti poolt esitatud kaubamérgi registrastimalistavad asjaolud. Samasisulises
vaidluses kaubamargi loetelu ja selle piiramiseirkilses on valjendanud seisukohta ka
Euroopa Kohus oma 12.02.2004 otsuses C-363/99kduebr). Viidatud otsuse punktides
114-117 on kohus asunud seisukohale, et kui lceteiu nimetatud konkreetsed kaubad ja
teenused, siis ei tohi paddev amet registreeriddbdmérki sellises ulatuses, mille puhul on
valistatud samad kaubad ja teenused, millel on lemikelt olemas omadus, mida kaubamark
kirjeldab (naiteks telesaated, va interaktiivs&#lline praktika tekitaks digusliku ebakindluse
kaubamargi kaitse ulatuse suhtes ja vdiks pohjaskadimandate isikute, eriti konkurentide
Oiguste piiramise. Euroopa Kohus on seisukohal, digektiiv keelab padeval ametil
registreerida kaubamarke teatud kaupade ja teesultes koos tingimusega, et neil kaupadel
ja teenustel puudub teatud tunnus. Patendiametisak®hal, et kaebaja pakutud piirang ei
kdrvaldaks Patendiameti otsuses esitatud kaubamégistreerimisest keeldumise aluseks
olevaid asjaolusid. Tahis ‘ITV' omab endiselt antudldkonnas kindlat tdhendust ja on
tarbijate jaoks vaid teenust kirjeldav ega toimst@wva tahisena. Kuna kdnealune téahis omab
tksnes informatiivset iseloomu, siis puudub sdllisdisel eristusvoime KaMS tahenduses
ning ta ei taida kaubamargi péhitlesannet, millekseristada Uhe ettevétja teenuseid teise
ettevotja samaliigilistest teenustest. Seega eligpeseisukohalt vdimalik loetelu piiramine
antud juhul 16ppotsust ei oleks mdjutanud.

Patendiameti 01.03.2005 kaubamaérgi ‘ITV’ registreeest keeldumise otsus 7/M200300299
klassides 35, 38, 41 on seaduslik ja p6hjendatatendiamet palub jatta komisjonil kaebus
rahuldamata.



3) Komisjon tegi menetlusosalistele ettepanekulk@meisukohtade esitamiseks. Kaebaja oma
I6plikus seisukohas 08.03.2007 jai kaebuses editagisukohtade juurde ja palus kaebuse
rahuldada. Vaatamata Patendiameti arvamusele, #¢dnéeistes maades registreeritud
kaubamarkide kohta ei ole asjakohased, leiab kagbajegemist on oluliste tdenditega, mida
palutakse komisjonil ka arvesse voétta. Patendiaprettoonud vélja ainsa ja peamise
kaubamargi registreerimisest keeldumise poéhjuséhésd ‘ITV’ inglise keelse tdhenduse
interactive televisiona seetdttu on oluline ka arvesse vétta riikidekgkat, kus inglise keel
on oluliselt rohkem levinud ja kasutusel, kui Eestbamas on Patendiamet leidnud oma
vastuses, et naited ei pea péarinema Uksnes seligst, kus soovitakse kaubamarki
registreerida.

Patendiamet esitas 10plikud seisukohad 09.04.20hdes jaddakse varem Oeldu juurde.
Komisjoni otsuses 612-0 (KAUBAnet) toodud pdhjerides ole dige kohaldada antud

vaidluses, kuna iga kaubamaérgi registreerimisekbtulbarvestada erinevate asjaoludega.
Patendiamet margib ka, et internetiparing susteemiisee ei ole vajalik, kuna kaubamark ei
pea registreerimiseks olema kasutusel. Kui kaelm@ks soovinud tdestada, et tema
kaubamérk on vastavalt KaMS § 9 Ig 2 omandanudustsime, oleks ta pidanud esitama
vastavasisulise taotluse ja tbendid Patendiametibebaja menetluse kaigus sellesisulist
vOimalust ei kasutanud ega selleks soovi ei avaldan

Komisjon alustas asjas 876 I6ppmenetlust 17.05.2007

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud igakulgselt menetlusosalistetaéigii argumente ja tdendeid, leiab
jargmist.

1) Sénaline tahis 'ITV’, mille registreerimist kaaimérgina on taotlenud kaebaja taotluses nr
M200300299 klassides 35, 38 ja 41, on Patendiammetiangul mittekaitstav KaMS 8§ 9 Ig 1
punktide 3 ja 4 alusel. Komisjon hindab Patendiamgbhjendusi killaldaseks ja
registreerimisest keeldumise otsust OigusparasBksendiamet on ekspertiisi tulemusena
leidnud, et selles turuvaldkonnas, mida taidavatiuaes nimetatud teenused klassides 35, 38
ja 41, on tahis 'ITV’' kirjeldav nende teenuste osasig muutunud tavaparaseks
keelekasutuses.

Patendiamet on 0diguspéraselt kohaldanud kaubangugé&s kehtivat territoriaalsuse
pbhimdotet: vaites sdna tavakasutust mingis valdeenei pea sellekohased naited parinema
Uksnes sellest riigist, kus soovitakse kaubamédsistreerida. Maaravaks ei ole informatsioon,
mis péarineb territooriumilt, kus thisele diguskatttaotletakse, vaid informatsioon, millel on
moju sellel territooriumil. Esitatud seisukoht pdélp KaMS 8§ 9 1g 1 p-i 4 sdnastusel, mis
satestab, et Oiguskaitset ei saa tahis, mis koosikehes téhistest vdi andmetest mis on
muutunud tavaparaseks keelekasutuses. Selles sigsisaldu nduet, et téendid peaksid olema
ega praktikas toimiv registreerimiseks esitatudsgiftavaparasuse kasitlus ei vdimalda tahist
vaadelda kitsalt Eesti kontekstis. Eesti majandusriei ole isoleeritud ega asu valjaspool
ulejadnud maailma. Selline kasitlus oleks vastukéuavaliku huvi arvestamise p6himottega.

Teiselt poolt on Patendiametil digus vaites, etisvikides tehtud registreeringutel ei ole
mingisugust ette kindlaksmaaratud eeskuju vdi mudbkendust tdhise registreeritavuse jaoks
Eestis. To0stusomandi kaitse Pariisi konventsiaotikli 6 kohaselt maaratakse kaubamarkide



registreerimise tingimused kindlaks liidu iga liiksriigi Gigusaktidega. Iga riik lahtub
registreerides oma kaubamargiseadusest, turusdoaist ja oma tarbijaskonna teadmistest.
Eestis on vélja kujunenud oma siseriiklik kaubaméasgistreerimise praktika ning teiste
rikide praktika ei saa olla Eestile siduv, sesé sm seotud vastavas riigis eksisteerivate
konkreetsete asjaoludega. Kuigi valismaise praktitdised pohimotted ja ka Uksikud
juhtumid vdivad omada tahendust mingite kaubamarlidjuskaitse kisimuste osas Eestis,
tuleb "valismaiseid” asjaolusid igal juhul arvesta@esti turu tingimusi ja konteksti ning
kehtivat digust aluseks vottes.

Asjakohane ei ole kaebaja viide Eestis kaitstud bkanérgile 'ETV’, kuna nimetatud
kaubamargi puhul esinevad hoopis erinevad asjaohilttle Patendiamet on oma vastuses ka
viidanud. Samuti loeb komisjon antud vaidluse dsfid erinevaks komisjoni lahendis 612
(KAUBAnet) kasitletust.

2) Kaubamargi teenuste loetelu piiramise voi t&fasuse voimalikkuse osas jagab komisjon
Patendiameti seisukohta. Loetelu piiramine on viikmRatendiametile sellekohase avalduse
esitamisega nii taotluse menetlemise faasis kuhijam kaubamérgi registreeringu suhtes.
See ei ole vBimalik komisjonis kaebuse menetlu&isuliselt annaks loetelu piiramine
komisjoni menetluse faasis vOimaluse pikendada &audngi registreerimise menetlust
Patendiametis, mis oleks vastuolus diguskindludenpdttega. Kaebuse menetluse eesmark
komisjonis on kdrvaldada Patendiameti poolsed uwéaddite hindamise v6i digusnormide
kohaldamise osas, mitte anda taotlejale ehk kalebajdimalus taotluse pikendatud
menetluseks. Konkreetsel juhul on pealegi 6igusrithametil vaites, et kaebaja poolt pakutud
piirangute sisseviimisel ei langeks &ra Patendiapualt esitatud kaubamargi registreerimist
valistavad asjaolud.

3) KaMS 8 9 Ig 1 p 3 kohaselt ei saa diguskaitabtst mis koosneb Uksnes teenuste liiki
naitavast tahisest voi kirjeldab muul viisil teenuBahise 'ITV’ néol on tegemist lihendiga
inglise keelsetest sOnadesgttéractive television mistdttu on tegemist tahisega, mis osutub
Uksnes liiki naitavaks ja kirjeldavaks, teavitatk®ijat vaid sellest, et osutatakse vastavat liiki
telekommunikatsiooniteenust jne ning juhul kui ée¢ degemist interaktiivsete teenustega,
oleks tegemist tarbija eksitamisega teenuste diigites. Kui terminile on praktikas mitmeid
erinevaid tunnustatud tdhendusi, siis piisab kus idleist on KaMS kontekstis kaupa voi
teenust kirjeldav.

Kuigi téhis 'ITV’ on kasitletav ka muu sdnadekomaisiooni lihendina, kuiinteractive
television, nagu kaebaja on veenvalt tbendanud, on pakwdaesnuste kontekstis tdhendus
"interaktiivne televisiooniks tdendolisemaid, mistdttu kaebaja konkurehtate digustatud
huvi kasutada samuti tahist 'ITV’ selles tAhendyjaeseega ei saa tahis 'ITV’ tdita kaubamargi
funktsiooni — eristada Uhe ettevdtja teenuseidteeedtevitjate samaliigilistest teenustest.
Samuti votaks tahise °'ITV’ kaubamérgina registmedgme &ra vOimaluse konkurentidel
tahistada oma teenuseid nende liiki naitava tahidaty’ informeerimaks tarbijat, et tegemist
on interaktiivse televisiooni teenusega. Kuigi $iTV’ ei ole mitte ainuke ja peamine lihend
mdiste interaktiivne televisioontéhistamiseks, on see eeldatavalt Uks praktiladna selle
lGhendiversiooni monopoliseerimist ei saaks pid@idaspéaraseks.

4) KaMS 8 9 Ig 1 p 4 kohaselt ei saa Giguskaitédist mis on muutunud tavaparaseks
keelekasutuses. Patendiamet on oma otsuses jatke @enetluse kaigus demonstreerinud,
kuidas tahis 'ITV’ on Eestis muutunud tavaparaskkslekasutuses telekommunikatsiooni
valdkonnas. Seejuures ei ole vaike tahtsus, midisd&avaparastamiseks on teinud kaebaja
ise, tutvustades, pakkudes ja reklaamides omaakiterseid telekommunikatsiooniteenuseid.



Sellele vaatamata, et tahise 'ITV’ tavaparasuselgust kaebaja kaasa aidanud, ei saa seda
tahist pidada eristusvbimeliseks tahiseks kaubamaftes, vaid ikka ainult kirjeldavaks
tahiseks — luhendiks sdnadesitéractive televisionvdi ’interaktiivne televisioon Niisiis
tuleb KaMS 8§ 9 Ig 1 p 4 kohaldamisele koos samkel@unktiga 3.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes to6stusomaigdiskorralduse aluste seaduse 8-st 61 ja
kaubamargiseaduse § 9 Ig 1 punktidest 3 ja 4, komis

otsustas:

jatta kaebus rahuldamata.

Kaebaja voib esitada kaebuse komisjoni otsuse péaip Maakohtusse kolme kuu jooksul
komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaktebuse labi hagita menetluses. Kui
nimetatud kaebust ei ole esitatud, jdustub komisfeus kolme kuu méoddumisel otsuse
avaldamisest ja kuulub taitmisele.

Allkirjad:
T. Kalmet

P. Lello

K. Tults



