MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 930-0
Tallinnas, 30.mail 2007.a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisudi Kerts (eesistuja), Priit Lello ja Tanel

Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses labi valisraajariidilise isiku HSBC Holdings plc

(aadress: 8 Canada Square, London, E14 5HQ, GB) @sitatud kaebuse, mille objektiks on
Patendiameti 28.09.2005.a. otsus nr  7/M200301488b&margi HEXAGON osalise
registreerimise ja osalise registreerimisest kerlde kohta.

Kaebuse esitajat esindab patendivolinik Jaak Q€MatLASVET, Pk 3136, 10505 Tallinn.
Kaebus voeti menetlusse 28.11.2005.a. number 98ihgleelmenetlejaks maarati Kerli Tults.
| MENETLUSE KAIK JA ASJAOLUD

Patendiameti otsuse sisu

Patendiamet vottis 18.09.2005.a. vastu otsusetregigla kaubamark HEXAGON valismaise
juriidilise isiku HSBC Holdings plc (edaspidi tagjh) nimele klassides 9, 16 ja 36. Sama
otsusega keeldus Patendiamet registreerimast rudeteaubamérki klassis 36 jargmiste
taotletud kaupade osapangandusteenused; hoiuarvetega seotud teenusekiragnilised
pangandusteenused; korraldamine ja tagamine; higkite krediteerimine; laenude
finantseerimine; krediiditeenused; pensioniteenuspensionifondide haldamise teenused,
personaalsed pensioniteenused; fondihaldusteendsedjde teisaldamise teenused; trustide
ja usaldusfondide teenused; usaldusomanike teenpuseeskosteteenused; kapitali
suurendamine; garantiide alased nduanded; finaetstised; finantsnGuanded; finantsidega
varustamine;  finantsteenused fondide tagamiseks;ekkide  Kliiring; maksete
administreerimine; pangakaartide, krediitkaartidedeebetkaartide ja elektrooniliste
maksekaartide teenused; vblgade kogumise ja maksagentuuride, konsultatsioonide ja
vahendamise teenused; rahavahetus- ja Ulekandetednuaha tellimise teenused; raha
edastamise teenused; valisvaluutateenused; rdigithe varustamise teenused; kdikide
eeltoodud teenustega seotud informatsiooni- ja ndateenused; kdik eeltoodud teenused ka
interneti vahendusel, onlain ja interaktiivselt atite vahendusel.

Patendiamet on keeldunud nimetatud teenuste registrisest taotleja nimele
kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 Ig 1 p dehlunille kohaselt ei saa Giguskaitset
kaubamark, mis on identne vdi eksitavalt sarnarieegistrisse enne taotluse esitamise
kuupéeva, rahvusvahelise registreerimise kuupaévanoriteedikuupéaeva kantud &arinimega,
kui tegevusala, mille kohta &riregistrisse on tdhtanne, kuulub samasse valdkonda kaupade
ja teenustega, mille tdhistamiseks kaubamarki kéekge voi kavatsetakse kasutada.

Eestis on 10.04.2000.a. &riregistrisse kantud OXAEON GRUPP (reg nr 10655067).
Patendiamet on seisukohal, et kaubamark HEXAGOMrarimega OU HEXAGON GRUPP
eksitavalt sarnane. Kaubamargiks olev séna HEXAGGNaldub tervikuna &arinime
koosseisus. Seega on vorreldavate tahiste puhntsele elementide olemasolu t6ttu nende
Uldmulje eksitavalt sarnane. Tegevusalad, millet&diriregistrisse on tehtud kanne, nimelt
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investeerimisalane tegevus, investeeringute haldamja investeerimiskonsultatsioonid
kuuluvad samasse valdkonda kaubamaérgitaotluseikl&§s mérgitud teenustega. Taotletud
teenuste kuulumist samasse valdkonda, nimelt ffnanehk rahandusvaldkonda pdhjendab
Patendiamet oma otsuses jargmiseltRhhandus- finantsindus, finantsasjandus — rahaliste
suhete susteem, mille vahendusel moodustatakseégirahasummasid ning kasutatakse neid
vastavalt nende omanike huvidele ja tahtele. Majailksuste sissetulekute (finantside)
laekumise ja valjaminekute tegemise korraldus, axege arvutluste koostamine ja taitmine,
selle Ule teostatav kontroll jms rahaasjade ehkaliste suhete uldine korraldus
majandusuksustes (riigis, korporatsioonis, ettegdgm) (inglise keeledinancg; allikas:
Majandusleksikon, 2003; 2finance — rahandus, finantsid; rahandusteooria; allikasurS
inglise-eesti majandussonastik, Ik 266;filBance— stisteem, mis hdlmab raha tsirkulatsiooni,
krediidi vGimaldamist, investeerimistegevust ja gateenuseid; allikas: Merriam — Webster
Online Dictionary.

Patendiameti otsusele eelnenud kirjavahetusesatiejeavaljendanud oma seisukohta, milles
leiab, et eelnimetatud teenuste puhul ei ole tegetabtletud teenustega samasse valdkonda
kuuluvate teenustega. Nimelt taotleja margib omal22004 kirjas nr 8530, et vastavalt
Krediidiasutuste seadusele ja Investeerimisfondielgdusele ei ole OU HEXAGON GRUPP
naol tegemist krediidiasutusega ega ka investesfiomiliga. Nimetatud seadusi silmas pidades
ei saa OU HEXAGON GRUPP tegutseda valdkondades, kuiduvad krediidiasutuste
padevusse ega ka valdkondades, mis kuuluvad ireresisfondide padevusse. Sellest
lahtuvalt on taotleja seisukohal, et antud juhublei kaubamargi ja arinime puhul tegemist
samasse valdkonda kuuluvate teenustega. Samas jpajas taotleja piirata klassis 36 olevat
teenuste loetelu jattes sellest valja jargmised nused: investeerimisteenused;
finantsinvesteeringud; kapitaliinvesteeringud; isteerimisalased nduanded; investeeringute
haldamise teenused; borsi ja vaartpaberitehingudakute ja vaartpaberite vahendamine,
levitamine ning nendega kauplemine; vaartpabersteeringute tagamine; vaartpaberite
hindamine; kinnisvaraagentuurid; kinnisvara haldamija hindamine; omandihaldusteenused.
Patendiamet selgitas oma 19.01.2005 vastuses M0302499, et antud olukorras ei ole
vOimalik taotleja poolt vélja toodud asjaolusid estada, kuna keskmine tarbija, ndhes reaalses
turusituatsioonis kaubamarki HEXAGON, millega onrkegeritud naiteks pangandusteenused
ja krediiditeenused ning arinime HEXAGON GRUPP Otdillega tahistatult pakutakse
investeerimisalaseid teenuseid, arvaks suure t8eséga, et teenused parinevad samast
allikast. Sellises situatsioonis ei hakka keskntanbija analiisima Krediidiasutuste seadust,
Investeerimisfondide seadust ning OU HEXAGON GRUP§evusalade seaduslikkust. Mis
puutub taotleja poolsesse loetelu piiramisse, Igigb Patendiamet, et sellega on taotleja
valistanud kull identsed teenused, kuid nagu kadbgiseaduses satestatakSguskaitset ei
saa kaubamark, mis on eksitavalt sarnane arireisér enne taotluse esitamise kuupaeva
kantud &rinimega, kui tegevusala, mille kohta &istrisse on tehtud kanne, kuulub samasse
valdkondateenustega, mille téahistamiseks kaubamarki kasksat voi kavatsetakse kasutada.
Kuna OU HEXAGON GRUPP tegevusvaldkondadeks on rhidgi muuhulgas ka
investeerimisalane tegevus, investeeringute haldanga investeerimiskonsultatsioonidiis
patendiamet leiab, et taotleja kirjas esitatud dloetpiiramisega ei ole valistatud teenuste
kuulumine samasse valdkonda.

Taotleja ei ndustunud eelnimetatud Patendiamesiukehaga ning margib oma 23.03.2005
kirjias nr 8530, et kuna OU HEXAGON GRUPP driredisie kantud tegevusaladega
mittehdlmatud tegevusalade osas reaalselt tegutsesiza, ei ole ka Eesti tarbijad nimetatud



tegevusalade osas OU-ga HEXAGON GRUPP kunagi kpkkuunud. Patendiamet on ndéus,

et Eesti tarbija ei saa olla kokku puutunud OU-gaXAGON GRUPP nende tegevusalade

osas, kus nimetatud ettevote ei tegutse. Samasammdtamet seisukohal, et Eesti keskmine
tarbija on kokku puutunud OU-ga HEXAGON GRUPP netatevusalade osas, mis kuuluvad

samasse valdkonda taotleja poolt osutatavate tegausPatendiamet réhutab siinkohal, et

Patendiamet ei ole vaitnud nagu oleksid kauban@othitse loetelus margitud teenused

identsed é&riregistrisse margitud teenustega, veidb] et voOrreldavad teenused kuuluvad

samasse valdkonda. Patendiamet lisab, et kuna lddévesl teenused kuuluvad samasse
valdkonda, on pd8hjendamatu taotleja nbue analllgjdavastandatava teenuse samasse
valdkonda kuuluvust.

Eeltoodust tulenevalt on Patendiamet seisukohakaabamark HEXAGON ja &rinimi OU

HEXAGON GRUPP on eksitavalt sarnased, teenuset/esteerimisalane tegevus,
investeeringute haldamine ja investeerimiskonssittanid’ kuuluvad samasse valdkonda
osade kaubamargitaotluse klassis 36 margitud tésgaigotsuses vélja toodud), taotletud
kaubamargi registreerimiseks ei ole esitatud OU ABXN GRUPP ndusolekut.

Kaebuse sisu

28.11.2005 esitas taotleja (edaspidi kaebaja) Batereti otsuse peale keelduda kaubamaérgi
HEXAGON registreerimisest osade klassi 36 kuuluved@pade osas kaebuse, milles ei
ndustu nimetatud Patendiameti otsusega vaidlustselds kdikide keeldutud teenuste osas.
Kaebaja leiab, et Patendiameti otsus on motive¢amaelles on ebadigesti kohaldatud
materiaaldiguse normi ning otsuse tegemisel oniselll rikutud kaubamargiekspertiisi
labiviimise korda ning selle aluspdhimdtteid ninigub seega ka kaebaja digusi. Kaebaja
margib, et on Patendiameti tdhelepanu juhtinudoadg et tulenevalt taotletud, klassi 36
kuuluvate teenuste mitmekesisusest, jaab tallenBi@meti vastustest arusaamatuks, millistel
alustel peab Patendiamet erinevaid keeldutud te@husamasse valdkonda kuuluvateks
vastandatavate tegevusaladega. Kaebaja palus oni0.ZB5.a. kirjas Patendiametit
motiveerida oma seisukohta iga vastandatava teeasas. Siinkohal viitab kaebaja oma
kaebuses Riigikohtu halduskolleegiumi 28.10.2008tsusele nr 3-3-1-66-03, milles leitakse:
haldusakti motiveerimine on abindu selleks, et, isédlele on haldusakt adresseeritud, saaks
aru, kas tema digusi on kitsendatud seaduslikaltvgjadusel oma digusi kaitsta. Samuti
vBimaldab haldusakti motiveerimine akti seaduskitkkontrollival asutusel, sh kohtul,
otsustada, kas haldusakt on seaduslik. Samuti bumoitiveerimise ndue haldusorganit oma
kaalutlusotsust pdhjalikumalt labi mdtlema. Midaatulslikum on diskretsiooniruum ja
keerukam 0Oiguslik ning faktiline olukord, seda @likum peab olema motivatsioon. Faktilises
motiveeringus peavad olema &ra naidatud asjaoluds toovad kaasa akti aluseks oleva
oigusnormi kohaldamise. Oluline on ka faktilise gégusliku motivatsiooni omavaheline
loogiline sidumine, mis peab haldusakti adressaatiaktiga tutvujat veenma, et juhtumi
asjaolud koostoimes kohaldatavate 6igusaktidegaadatdepoolest kaasa just sellesisulise
haldusotsustuse tegemise.

Kaebaja leiab, et nimetatud kohtuotsuses valjemndgiGhimotteid tuleks kohaldada ka
Patendiameti otsusele, eriti juhtudel, kus Patendid tuleb sisustada méaéaratlemata
digusmadisteid. Antud asjas oleks Patendiamet pidayma otsuses sisustama maaratlemata
odigusmdiste 'sama valdkond'. Patendiamet aga odniel oma 29.05.2005.a. teates, et
vorreldavate teenuste samasse valdkonda kuulumirggaeanalttsimist, mida ei ole tehtud ka
vaidlustatud otsuses. Sellest tulenevalt on kaebajsukohal, et vaidlustatud otsus ei ole



motiveeritud, ega vdimalda kaebajal aru saada, tkhtud otsus on seaduslik. Faktilises
motiveeringus ei ole &ra néidatud asjaolud, mivdadokaasa akti aluseks oleva digusnormi
kohaldamise. Patendiamet on oma otsuses paljaséhatddenud, et keeldutud teenused
kuuluvad vastandatavate tegevusaladega samasgevdidd

Kaebaja leiab, et teenused, mille osas Patendiameima vaidlustatud otsuses keeldunud
kaubaméargile HEXAGON diguskaitse andmisest, ei kuubstandatavate tegevusaladega
samasse valdkonda KaMS § 10 Ig 1 p-i 4 mottes. BEXAIGON GRUPP registrikaardi
kohaselt on nimetatud arithingu tegevusalad jargdhiskaubanduslik vahendustegevus,
eksport-import (mittelitsentseeritavatel tegevudelp transporditeenused (Eesti Vabariigi
piires);  kinnisvaratehingud; investeerimisalane etegs, investeeringute haldamine;
investeerimiskonsultatsioonid. OU HEXAGON GRUPPuURImMgu vorm on osaihing ning
taotletavale kaubamargile vastandatakse nimetatudhidgu investeerimisega seonduv
tegevus. Seega tuleks hinnata seda, kas nimeta&gevus kuulub samasse valdkonda
kaubamargile HEXAGON taotletavate, klassi 36 kuabevteenustega. Siinkohal viitab kaebaja
oma kaebuses asjaolule, et Euroopa Kohus on omeadébs korduvalt viidanud p&himdttele,
et kaupade vOi teenuste sarnasuste hindamisel arlatsse votta kdik nende kaupade voi
teenustega seonduvad asjakohased faktorid. Nindefaktioriteks on muuhulgas kaupade voi
teenuste olemus, |16pp-kasutajate ring, kasutamesetadid, asjaolu kas kaubad voi teenused
on turul omavahel vdistlevatel positsioonidel vdksigist tdiendavad (Euroopa Kohtu
29.09.1998.a. otsus asjas C-39/97 CANON, punkt @R)ugi, et kdesolevas asjas ei vorrelda
mitte kahe kaubamaérgi kaupu ja/vli teenuseid, vaabtandatakse hoopis &ritihingu
tegevusalad taotletava kaubamaérgi teenustele, |kadbaja, et ka kaesolevas asjas on
asjakohane rakendada samu p&himadtteid.

Kaebaja margib, et selleks, et maaratleda OU HEXNGGRUPP véimalikku
investeerimisalase tegevuse olemust, sellega seat&lueenuste ringi ning nende 16pp-
kasutajaid, tuleb Uhe olulise faktorina muuhulgagestada seadusandja poolt kehtestatud
imperatiivseid, kaesolevas asjas vorreldavaid teggasid ning taotletavate teenuste osutamist
piiritlevaid norme. Patendiamet nimetatut oma wasthtud otsuse tegemisel arvestanud ei ole,
vaites, et keskmine tarbija ei hakka anallilsima Keediidiasutuste seadust ega
Investeerimisfondide seadust. Samas t6deb Pateatsiski, et Eesti tarbija ei saa olla kokku
puutunud OU-ga HEXAGON GRUPP nende tegevusalade, dsas nimetatud ettevote
tegutseda ei saa. Kehtestatud Oiguslike piirangutagestamine kéesolevas asjas on oluline,
kuna nimetatud normid kehtivad Ghtemoodi k&ikid@igussubjektidele ning need kujundavad
otseselt tanast tegelikku turusituatsiooni, mis esmaseks kriteeriumiks kaubamargi
registreeritavuse Ule otsustamisel. Ka Euroopa Kaltuoma otsustes viidanud, et likmesriigi
padev asutus ei peaks kaubamargiekspertiisi lafmavabstraktsetel alustel (Euroopa Kohtu
12.02.2004 otsus asjas nr C-363-/99, p 31). Oigha avalikkuselt hoiustamiseks vastu vétta
vOi muid tagasimakstavaid rahalisi vahendeid muigil\kaasata on Krediidiasutuste seaduse
(edaspidi KrAS) § 4 Ig 1 kohaselt ainult krediidiasstel ning sama paragrahvi 16ike 4 kohaselt
mdistetakse avalikkuse all eelnevalt kindlaksmaatarisikute ringi. OU HEXAGON GRUPP

ei ole krediidiasutus ning on valistatud, et ninedaettevote voiks oma tegevuses (sealhulgas
investeerimisalases tegevuses) avalikkuselt rahadisendeid hoiustamiseks vastu votta voi
neid vahendeid muul viisil kaasata. Nagu Patendiaseetddeb, ei ole Eesti tarbijad seega OU-
ga HEXAGON GRUPP selles osas ka kunagi kokku pwdun



Kaebaja on seisukohal, et OU HEXAGON GRUPP tegdadsinvesteerimisalane tegevus,
investeeringute haldamine ja investeerimis-kongsitianid’ ei kuulu samasse valdkonda
kaubamérgi HEXAGON taotluses toodud teenustega remguarvete- ja pangakaartidega
seotud teenused, pensioni ja fondihaldusteenusegsuilaraha edastamise teenusdaotleja
margib, et hoiuarvete- ja pangakaartideg@eotud teenused on kaheldamatult suunatud
avalikkusele, s.0 eelnevalt kindlaksmaaramata isikingile. Nimetatud teenuste olemuseks
vOib pidada tarbijatele voimaluse andmist oma liateavahendite turvaliseks, riigi poolt selles
valdkonnas kehtestatud korra kaudu tagatud hoiuséks ning nende vahendite lihtsaks
kasutamiseks, sh ulekandmiseks whelt arveldusanesttele. Kaebaja selgitab, et OU
HEXAGON GRUPP ei vBta oma investeerimisalases teggev avalikkuselt vastu rahalisi
vahendeid, tal puudub selleks Gigus. Seetbttu saatandatava ariihingu investeerimisalane
tegevus seisneda vaid omaenese voi oma osanikestatvahendite investeerimises, kusjuures
eesmargiks ei ole mitte raha turvaline hoiustamifie selle kandmine Uhelt arveldusarvelt
teisele, vaid ariliste tehingute tegemine. Sell&#ttuvalt on taotletud hoiuarvete- ja
pangakaartidega seotud teenused Uhest kiljest sligoiti investeerimisalasest tegevusest
selgelt erinevad ning teisest kiljest tdhendab OBXAGON GRUPP tegevusalad —
investeerimisalane tegevus, investeeringute haltami seda, et nimetatud ariiihing tegeleb
enda vOi oma osanike rahaliste vahendite investésrga ning naiteks ka kinnisvara
haldamisega. Selline tegevus ei ole hoiuarvetgajagakaartidega seotud teenuseid taiendav
ega ka nendega turul konkureeriv. Seega puudubulsaaavata, et mdistlikult informeeritud,
tahelepanelik ja hoolas Eesti tarbija voiks, laesidDU HEXAGON GRUPP tegelikust
tegevusest vOi ariregistrisse kantud andmetestdpd@ nimetatud aritihingu poole sooviga
hoiustada rahalisi vahendeid v0i saada pangakaarti.

Mis puutub kaubamargiile HEXAGON taotletavatespensioni- ja fondihaldusteenustesse
siis leiab kaebaja, et nimetatud teenused on @gatkatud hoiuarvete- ja pangakaarditeenustest
veelgi spetsiifilisemad. Fondihaldusteenuste osisiaraguleerib Investeerimisfondide seadus,
mille 8 1 kohaselt valitseb investeerimisfondi varski hajutamise p&himd&ttest lahtudes
fondivalitseja ning 8 9 kohaselt on fondivalitsegglatsiaselts, kelle peamiseks ja pusivaks
tegevuseks on aktsiaseltsina asutatud fondi vardepihgulise fondi valitsemine. Seega on
nimetatud teenus suunatud fondidele, mitte agaadehigatele. Fondihaldusteenust, sealhulgas
pensionifondide teenust, saab pakkuda vaid sptgsitselleks asutatud aktsiaselts, kellel peab
olema vastav tegevusluba, mille annab vastavatelateekumitele tuginedes
Finantsinspektsioon. On valistatud, et mistahesiltisg, sealhulgas OU HEXAGON GRUPP,
saaks tegutseda selles valdkonnas. Kaebaja nexidibigi pealiskaudsel vaatlemisel vdib OU
HEXAGON GRUPP investeerimisalase tegevuse ja inpesalt reguleeritud
fondivalitsemise vahel leida esmapilgul sarnasemauvaid Uksikuid jooni, ei ole need kaks
tegevusvaldkonda kvalitatiivselt teineteisega Jdaead. Vaadeldavad teenused kuuluvad
Uksteisest selgelt eraldiseisvatesse tegevusstggdad erinedes nii oma eesmarkide,
I6ppkasutajate ringi kui ka turupositsioonide patlé/drreldavad teenused ei ole mingil viisil
teineteist tdiendavad voi turul voistlevad.

Kaubamargile HEXAGON taotletavadha edastamise teenused otseselt seotud raha kui
fuusilise esemega. Nimetatud tinglikku teenustegrupuuluvad nii rahavahetuse- ja
ulekandeteenused, raha tellimise teenused, ratsiagniae teenused, valisvaluutateenused kui
ka reisitSekkide varustamise teenused. OU HEXAGQRUBP investeerimisalane tegevus on
olemuslikult eelkirjeldatud teenustest vaga erimévtegevusalade eesmarkide kui ka nende
olemuse mottes. Vorreldavad tegevused ei ole udistlevatel positsioonidel ega ka teineteist



taiendavad. Seega kuuluvad nad selgelt erinevateasdkondadesse ning kaubamaérgi
HEXAGON registreerimine taotletud teenuste osasp@hjusta reaalses turusituatsioonis
asjaomases avalikkuse sektoris mingit segadust.

Lisaks leiab kaebaja, et OU HEXAGON GRUPP tegeagsja 'investeerimisalane tegevus,
investeeringute haldamine ja investeerimis-kongitianid’ samasse valdkonda kuuluvaks ei
saa ka pidada ulejaanuid, klassis 36 taotletudussed: pangandusteenused; elektroonilised
pangandusteenused; mobiiltelefoni vahendusel tawhuypangandusteenused; laenude,
hipoteekide ja garantiide/pantide korraldamine ggamine; hipoteekide krediteerimine;
laenude finantseerimine; krediiditeenused; usaldusoike teenused; eestkosteteenused,;
kapitali suurendamine; garantiide alased nduanddihantsteenused; finantsnduanded;
finantsidega varustamine; maksete administreerimine Vaadeldavate, kaubamargile
HEXAGON taotletavate teenuste olemuslikuks tunnssek asjaolu, et need seisnevad
avalikkuselt saadud rahaliste vahendite kaasamismva krediidiasutuse nimel tehtavatesse
toimingutesse. OU HEXAGON GRUPP avalikkuselt rasialvahendeid ei kaasa, tema
investeerimisalane tegevus seisneb omaenese vOi osanike rahaliste vahendite
paigutamises. Kaebaja vaitel on valistatud, et OBXAGON GRUPP vdiks pakkuda
pangandusteenuseid vOi hallata naiteks pensiorgfor@saiihingu poolt enese rahaliste
vahendite paigutamine on olemuslikult selgelt eribeenustest, mis seonduvad avalikkuselt
rahaliste vahendite kaasamisega. Vaadeldavad tegeéwvei ole turul konkureerivad ega ka
teineteist tdiendavad, need on suunatud erineViedsigtajate sektoritele.

Kokkuvotvalt margib kaebaja, et Patendiameti poolaie rahanduse valdkonna maaratlus
KaMS § 10 Ig 1 p 4 aspektist on ebadige. OU-l HEXG GRUPP puudub digus raha
avalikkuselt hoiustamiseks vastu votta ning muigasamakstavaid rahalisi vahendeid muul
viisil kaasata. Seega ei ole OU HEXAGON GRUPP its@smisalane tegevus suunatud
avalikkusele teenuste osutamisele. Kuna OU HEXAGGRUPP ei osuta ega ole kunagi
osutanud pangandusteenuseid, hoiuarvete- ja pantiale@a seotud teenuseid ega ka raha
vahendamise teenuseid, on pdhjendamatu Patendisemstikoht selles, nagu vdiks keskmine
tarbija reaalses turusituatsioonis arvata, et wdsti@vad teenused parinevad samast allikast.
Keskmine tarbija ei ole nimetatud teenuste osasg@UHEXAGON GRUPP kunagi kokku
puutunud, vorreldavad teenused ja tegevusvaldkoneadevad Uksteisest nii oma
eesmarkidelt, olemuselt, Idppkasutajate ringilt kaiiturupositsioonidelt.

Kaebaja leiab, et Patendiamet on kaubamargi HEXAGSWites kaubamargiekspertiisi

labiviimisel olulisi menetluspéhimotteid rikkunud?atendiameti pohimaaruse § 13 p-i 1
kohaselt kuulub Patendiameti pdhitlesannete hutk@sttisomandi esemetele OGiguskaitse
andmine ning vastavalt sama maaruse 8§ 14 p-le hébaRatendiamet oma pdhitlesannete
taitmiseks konsultatsioone t6ostusomandi Siguskaitddkonnas. Kooskdlas KaMS § 38 Ig 2
mottega on kaubamargi taotlejal, juhul kui kaubagigkspertiisi tulemusena ilmneb

kaubamargi diguskaitset valistav asjaolu, digusaasmdapoolseid selgitusi. Sellest pohimbttest
lahtuvalt taotles kaebaja oma 20.09.2005.a. vastuSienalust saada kaubamargi HEXAGON
osas konsultatsiooni ning anda selles osas omapdosiulisi selgitusi. Patendiamet aga
nimetatud taotlusele ei reageerinud ning tegi 28@%.a. kaubamaérgitaotlejale suulist
selgitusvbimalust andmata hoopis osalise keeldumisese. Vaidlustatud otsuse tegemisele
jargnenud kirjavahetuses selgitab Patendiamet,obtuknine eksperdiga ei oleks muutnud
Patendiameti seisukohta ning seet6ttu ei nainuéndamet pdhjust, miks oleks pidanud
selline kohtumine aset leidma. Sellega on Paterstiatkkunud kaubamargi registreerimise



menetluse aluspdhimotteid. Kaubamargitaotlejal peldma vdimalus esitada enne otsuse
tegemist ka oma I6plikud argumendid ning Patendidnteleb otsuse tegemisel lahtuda
kdikidest olulistest asjaoludest, s.o Patendiametiee Sigustatud tegema otsust enne kdikide
selgituste arakuulamist.

Tuginedes eeltoodule ning KaMS §-le 10, 38 ja 41A¥X 8-le 3 ja 4; IFS 8-le 1 ja 9;
Patendiameti pdhiméaaruse §-le 13 ja 14; TOAS §-@8e43 ja 44 ning Euroopa Kohtu
lahenditele CANON ja Postkantoor, palub kaebajastéta Patendiameti 28.09.2005.a. otsus
nr 7/M200301499 kaubaméargi HEXAGON osalise regesimisest keeldumise kohta ja
kohustada Patendiametit jatkama menetlust ap@tatdiomisjoni otsuses toodud asjaolusid
arvestades.

Patendiameti seisukoht esitatud kaebuse kohta.

Patendiamet 08.03.2006.a. vastuses kaebuselenjélotsuse juurde ning leiab, et kaubamark
HEXAGON on é&rinimega OU HEXAGON GRUPP eksitavaltrgme ning leiab, et taotletud
teenused kuuluvad samasse valdkonda varasemaid sidigpmava  ariihingu
tegevusvaldkondadega. Vastupidiselt kaebajaleb I®atendiamet, et kaebusalune otsus on
motiveeritud. Otsuses on selgitatud, et tegevusatdite kohta ariregistrisse on tehtud kanne,
nimelt 'investeerimisalane tegevus, investeeringute haldam ja
investeerimiskonsultatsioonidkuuluvad samasse valdkonda kaubamargitaotlusesi&la36
margitud teenustega, mille kohta Patendiamet keskkRi tegi. Oma vastuses viitab
Patendiamet veelkord otsuses nimetatud allikateiésle tugineti teenuste samasse valdkonda,
nimelt finants — ehk rahandusvaldkonda kuuluminate®diamet margib, et tdele ei vasta
Patendiametile omistatud vaide, et "vOrreldavaentiste samasse valdkonda kuulumine ei
vaja analluusimist”. Kaebaja poolt nimetatud 29.002a. teates on Patendiamet selgitanud,
millistele allikatele tuginedes Patendiamet leiabvorreldavad teenused kuuluvad samasse
valdkonda. Patendiamet on vaid markinud vastuse&sbdja soovile pdhjendada iga
vastandatava teenuse samasse valdkonda kuulumishingu tegevusalaga, et kuna
vorreldavad teenused kuuluvad samasse valdkonda,pdiiendamatu anallisida iga
vastandatava teenuse samasse valdkonda kuuluatsndfamet on jatkuvalt seisukohal, et
teenuste anallis grupina on pohjendatud, sest k€egiuste kohta kehtib sama p&hjendus;
tegemist on finants- ehk rahandusvaldkonna teegasteeega puudub vajadus esitada sama
pbhjendus eraldi iga teenuse kohta. Tegemist olaliilhomogeense teenuste grupiga mida
osutatakse finantsasutuste poolt. Ka kaebaja ekad#buses ega menetluse valtel esitanud
omapoolseid selgitusi selle kohta, milles seismahet poolt taotletavate teenuste mitmekesisus,
mis tema arvates takistab nende teenuste Uhidiizsalist.

Oma vdites, et teenused, mille osas Patendiameteiond keeldumise otsuse, ei kuulu
vastandavate tegevusaladega samasse valdkondatiejatéihtunud OU HEXAGON GRUPP
liigist ariihinguna (osauhing) ning Krediidiasutisseaduse ning Investeerimisfondide
seadusega kehtestatud piirangutest. Nendest piitestg teeb kaebaja jarelduse, et OU
HEXAGON GRUPP ei tohi osutada hoiuarvete ja pangdldega seotud teenuseid, pensioni-
ja fondihaldusteenuseid ning sularaha edastamiseuseid, st teenuseid, mis on identsed
kaebaja poolt taotletavate teenustega, mille sulRasendiamet tegi registreerimistest
keeldumise otsuse. Kaebaja teenuste loetellu kadlypangandusteenused, finantsteenused,
finantsnbuanded jms. Patendiamet margib, et pamgamzh rahvamajandusharu, mille
moodustavad kdik pangad jt rahandusasutused nindengegevus, finantssektor on panku,
kindlustusseltse, liisingufirmasid, investeerimisfie jt rahandusasutusi, nende tegevust ja selle
tulemusi hélmav institutsiooniline rahvamajandush@ylajandusleksikon, 2003, U.Mereste).



Seega hdélmavad kaebaja taotletavad teenused siswliga laia finants —ehk rahandusalaste
teenuste ringi. Ka aritihingu OU HEXAGON GRUPP taggalad (investeerimisalane tegevus,
investeeringute haldamine ja investeerimiskonssitiahid) on rahandusalased. Patendiamet ei
ndustu kaebaja seisukohaga, et tema poolt osuthtpgasioni- ja fondihaldusteenused ja
arihingu tegevusalad (investeerimisalane tegevusyesteeringute haldamine ja
investeerimiskonsultatsioonid) kuuluvad selgelt Idisgisvatesse sfadridesse. Patendiamet
leiab, et mblemal juhul on teenuse eesmargiks rabh@steerimine eesmargiga saada kasu
tulevikus, teenuse kasutajateks on investeeridaia isikud ning tegemist on vdistlevate
teenustega (investeerimiseks valitakse uUks voiejeifPatendiamet selgitab, et kui kaks
ettevodtjat tegutseksid samas valdkonnas, millek$éirmnts —ehk rahandusvaldkond ning Uks
neist kasutaks kaubamarki HEXAGON ning teine armifEXAGON GRUPP, on tdené&oline,
et avalikkus seostaks tahist HEXAGON OU-ga HEXAGGRUPP vdi eeldaksid, et nende
nimetuste kasutajad on omavahel majanduslikultuseettevétjad. Toodud seisukohta toetab
ka asjaolu, et selliste omavahel majanduslikulttiggcettevottegruppide moodustamine on
finantsvaldkonnas tavapéarane praktika (nt Hansap&@rgpi ettevétted, SEB Uhispank ja tema
tutarettevotted, Sampo Grupi ettevotted jne).

Mis puutub kaebaja seisukohta, et tema poolt teotkl teenused kujutavad endast
avalikkuselt saadavate rahaliste vahendite kaasaraitava krediidiasutuse toimingutesse,
sellal kui OU HEXAGON GRUPP avalikkuselt rahalisahendeid ei kaasa, siis margib

Patendiamet jargmist: Ariseadustik annab ette\é@taudiguse tema arinimele (ariseadustik §
15 Ig 1). Sellest tulenevalt ndeb KaMS ette piitehdkaubamargi registreerimisele samas
valdkonnas. Need piirangud ei ole seotud muudesdaiimitega kui see, et identsed voi

eksitavalt sarnased kaubamargid ei ole registesexit ettevftja tegevusalaga samasse
valdkonda kuuluvate teenustega. Patendiamet eitum&ismkohal kaebaja seisukohaga, et
tanane tegelik turusituatsioon on esmaseks kniteekis kaubamargi registreeritavuse ule

otsustamisel. Taotletava téhise ekspertiisis orassks kriteeriumiks siiski varasemate Giguste
maht juriidilises tdhenduses, mitte nende kasuamizht reaalses turusituatsioonis.

Mis puutub vaitesse, et Patendiamet on kaubamépeetiisi labiviimisel rikkunud olulisi
menetluspdhimdbtteid, jattes kaebajale andmata Jdseaesitada suulisi selgitusi, siis selgitab
Patendiamet, et kaubamargi ekspertis on labi didutdielikus vastavuses
kaubamargiseadusega. KaMS § 38 Ig 2 naeb etteuieekspertiisi tulemusena ilmneb
kaubamargi Oiguskaitset vadlistav asjaolu, teataberféiamet sellest taotlejale ja annab
vahemalt kahekuulise tahtaja selle asjaolu korvaldeks vdi selgituste andmiseks.
Patendiamet saatis kaebajale selle satte aluselessiteate 11.06.2004.a. Seejarel palus
taotleja talle antud tahtaega kaks korda pikenaaujargneva kirjavahetuse kéigus esitas nel
sisulist vastust eksperdile. Juba oma esimeseas&sstsus taotleja seisukohale, et tema poolt
taotletavad teenused ning ariihingu OU HEXAGON GRUBgevusalad ei kuulu samasse
valdkonda. Seega oli taotlejal aega ja vbimaluga@a omapoolseid selgitusi 15 kuu jooksul
ning ta kasutas seda voimalust neljal korral, ja8ntea esialgsete seisukohtade juurde. Sellest
tulenevalt leiab Patendiamet, et ei ole rikutud etleise pohimdtteid. Patendiamet on
seisukohal, et kaebusalune otsus osalise registiserja osalise registreerimisest keeldumise
kohta on seaduslik ja p6hjendatud ning palub t@&ishandi apellatsioonikomisjonil jatta
kaebus rahuldamata.

Menetlusosaliste 16plikud seisukohad



09.03.2007.a. esitas kaebaja asjas oma Ifplikuslilsshad, milles jadb oma 28.11.2005.a.
esitatud kaebuses toodud argumentide juurde le&tekaebusalune otsus on motiveerimata
ning rikutud on ka menetlusnorme. Kaebaja rohutabntlavalt, et Patendiamet ei ole antud
asjas lahti seletanud moistesama valdkond’. Ariseadustiku & 7 kohaselt on &rini
ariregistrisse kantud nimi, mille all ettevftja tegeb. Vastavalt sama seaduse 8 4 Ig 1 voib
ettevltja tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemei ole seadusega keelatud. Sama
paragrahvi Ig 2 kohaselt voib seaduses satestagausalasid, millel voib tegutseda tUksnes
teatud liiki ettevftja. Toodust nahtuvalt on ariidnitele tagatud 8igus kasutada oma arinime
vaid nende tegevusalade osas, kus seda liiki &gidib seaduse kohaselt tegutseda, st kui
arithingul puudub seadusest tulenevalt digus oaypadiga- voi fondihalduse teenuseid, siis ei
ole sellise ettevdtja arinimi nende teenuste osisemwaldkonnas kaitstud ega kasutatav. OU
HEXAGON GRUPP ei ole krediidiasutus, mist&ttu oristatud, et OU HEXAGON GRUPP
vOiks oma tegevuses (sh investeerimisalases tegglvumvalikkuselt vastu voétta rahalisi
vahendeid hoiustamiseks vOi neid vahendeid muidil ikaasata ega seega ka pakkuda
avalikkusele investeerimisteenuseid, kuna nimetautsaa teha kehtivast diguskorrast
tulenevalt. Vastandatav aritihing investeerib omsendi osanike rahalisi vahendeid, mistdttu
ei ole OU HEXAGON GRUPP investeerimisalane tegesusnatud avalikkusele teenuste
pakkumisele. Patendiameti seisukoht, et teenusdte asas on OU-| HEXAGON GRUPP
Oigus tegutseda, kuuluvad taotletava kaubaméarguanegte- ja pangakaartidega seotud
teenustega, pensioni-ja fondihaldusteenustega sutgraha edastamise teenustega Uhte, nn
"rahanduse valdkonda”, on selgelt vastuolus asjatenaigusaktide motte ja satetega.
Patendiamet on ebadigesti laiendanud &rinime OU AE®N GRUPP diguskaitset
tegevusvaldkondadele, kus Eesti diguskorrast |&sted ole see arinimi kasutatav ega kaitstud.
Kaebaja leiab, et Patendiameti seisukoht, nagus\Kekskmine tarbija reaalses turusituatsioonis
arvata, et vastandatavad teenused pdarinevad saifigast on pdhjendamatu. Tuginedes
eeltoodule jaab kaebaja oma kaebuses toodud argidemeing nduete juurde.

Patendiamet oma 12.04.2007.a. I6plikes seisukofitgdd oma otsuse juurde ning vaieldes
kaebaja seisukohtadele vastu réhutab, et Patentlikasbusalune otsus on motiveeritud ning
ekspertiisi kaigus ei ole ka rikutud menetlusnorniMis puutub kaebaja vaitesse, et
Patendiamet ei ole selgitanud, millist tAhendustnikld KaMS § 10 Ig 1 p 4 mdttes mdiste
"sama valdkond”, selgitab Patendiamet, et kaubaiséaguse sate, kus sisaldub mdiste "sama
valdkond” on olnud KaMS-s alates 13.01.1998. Kueadsis ei anna mdiste sisuseletust, on
praktikas l&htutud sbna tdhendusest eesti keed@isevaldkond, tegevus- voi kasitluspiirkond,
ala. Nii naiteks defineerib Eesti kirjakeele sedsfinaraamat mdistet tegevusvaldkond
jargnevalt: teaduse ala tervikuna: teadusharu. siades, et tegemist on kaubamargi
Oiguskaitse Ule otsustamisega, on Patendiamet end@aldkond sisustamisel loomulikult
lahtunud lisaks sbdna tavatdhendusele ka kaubartesgia Euroopa Kohtu praktikas
valjakujunenud &ravahetamise sarnasuse tdéenaosumriisel kasutusel olevast printsiibist,
mille kohaselt esineb &aravahetamise tdendosus ,jukul avalikkus v6ib arvata, et
vaidlusalused kaubad voi teenused péarinevad saettaitotjalt voi omavahel majanduslikult
seotud ettevdtjatelt. Nimetatud pdhimobtetest ongtieRdiamet oma otsust motiveerinud.
Patendiamet margib, et kaebaja ei ole Patendiaangtigetud kirjavahetuses tostatanud
probleemi, et mdiste valdkond on sisustamata ja j@é#le arusaamatuks. Kaebaja on oma
selgitustes ja vastuargumentides vaitnud, et tegemii ole samasse valdkonda kuuluvate
teenustega, seega pidi ta teadma, milline on m@iste Samuti pole kaebaja pdhjendanud,
miks tuleks tema arvates mdistet "sama valdkonditlgtla oluliselt kitsamana, kui KaMS-i
kohaldamisel seda seni tehtud on. Siinkohal rohBtlendiamet, et KaMS § 101g 1 p 4 ei sea



kriteeriumiks mitte samasuse (identsuse) olemasehid kuulumise samasse valdkonda.
Nimetatud kriteeriumid ei ole vfrdsustatavad. Pai@mmet margib, et kaebaja teenuste loetellu
kuuluvad pangandusteenused, finantsteenused, dmamnded jms. Pangandus on
rahvamajandusharu, mille moodustavad kdik pangadhgndusasutused ning nende tegevus,
finantssektor on panku, kindlustusseltse, liisimgoésid, investeerimisfonde |t
rahandusasutusi, nende tegevust ja selle tulendlsialv institutsiooniline rahvamajandusharu.
Seega hdlmavad nii kaebaja taotletavad teenusedlisels véaga laia finants —ehk
rahandusalaste teenuste ringi kui ka &riihingu OBXAGON GRUPP tegevusalad.
Patendiamet leiab, et kaebaja on oma pdhjendusatissit rajanud asjaolule, et tema arvates
ei ole tegemist identsete teenustega, mitte eil@htunud teenuste kuulumisest samasse
valdkonda, nagu seda naeb ette seadus.

Patendiamet r6hutab, et KaMS néaeb ette piirangusb&aérgi registreerimisele samas
valdkonnas. Need piirangud ei ole seotud muudesdaiimitega kui see, et identsed voi
eksitavalt sarnased kaubamargid ei ole registesexit ettevftja tegevusalaga samasse
valdkonda kuuluvatele teenustele. Patendiametwestntkaebaja seisukohaga, et tdnane tegelik
turusituatsioon voi ettevltte tegutsemisele seayfusseatud eritingimused on esmaseks
kriteeriumiks kaubamargi registreeritavuse Ule simoisel. Taotletava téhise ekspertiisis on
esmaseks kriteeriumiks siiski varaseamate 6igusthbt juriidilises tahenduses, mitte nende
kasutamise maht reaalses turusituatsioonis. Paimedi leiab, et vaidlusaluste teenuste
keskmine tarbija ei teosta enne nende teenustamiatbpdhjalikku analiisi vastavalt
Krediidiasutuste seadusele ning Investeerimisfandiéadusele, ei hakka kontrollima seal
séatestatud piiranguid ega voOimalikke ettevottegrdppvahel sdlmitud litsentsilepingute
olemasolu ning nende kehtivust. Sellesisuline eetidaks tarbija suhtes aarmiselt ebamaistlik.
Patendiamet margib, et isegi kui oletada, et tarloip teadlik nende teenuste osutajatele
seaduses satestatud piirangutest, ei jareldu sadtesihtgrupi arvates takistavad eriparad samal
ettevottel voi majanduslikult seotud ettevotete pgrpakkumast vaidlusalaseid teenuseid.
Siinkohal viitab Patendiamet juba eelnevalt mathiasjaolule, et omavahel majanduslikult
seotud ja sarnaste nimedega ettevltetest koosnegatppide moodustamine on
finantsvaldkonnas tavaparane.

Tuginedes eeltoodule jaadb Patendiamet seisukogtakaebusalune otsus nr 7/M200301499 on
seaduslik ning pdhjendatud ning palub apellatsicamisjonil jatta kaebus rahuldamata.

I APELLATSIOONIKOMISJONI MOTIVATSIOON JA OTSUS
Apellatsioonikomisjon, tutvunud kaebuse esitaja@ahtadega, hinnates esitatud tdendeid ja
argumente kogumis ning vastastikuses seoses,jéggnist:

Kaebusaluse kaubaméargi HEXAGON osalise registreseintklassides 9, 16 ja 36) ning
osalise registreerimisest keeldumise (osade teessis klassis 36) otsuse tegemise aluseks on
KaMS § 10 Ig 1 p 4, mille kohaselt ei saa Gigusletikaubamark, mis on identne voi eksitavalt
sarnane driregistrisse enne taotluse esitamise dewap rahvusvahelise registreerimise
kuupaeva voi prioriteedikuupéeva kantud ariniméga,tegevusala, mille kohta ariregistrisse
on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupadiegnustega, mille tahistamiseks
kaubamarki kasutatakse voi kavatsetakse kasutada.
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Vaidluse sisuks kadesolevas asjas ei ole antud jtdotletava kaubamargi ning arinime
identsuse voi eksitava sarnasuse olemasolu, kusdétega on kaebaja ndustunud, ning esineb
arinime vanemus kaubamargitaotluse suhtes.

Kaebuse sisuks on vaidetav Patendiameti poolneriaai@gusnormi ebadige kohaldamine
ning protsessinormide ja kaubamargiekspertiisiviéthise korra rikkumine, mida tuleb ka
k&esolevas otsuses hinnata.

Apellatsioonikomisjon ndustub Patendiameti seisayal) et taotletud teenused klassis 36,
millele Patendiamet oma otsusega keeldus diguskatsdmast, kuuluvad samasse valdkonda
varasema arinimega kaitstud tegevusaladegairaiesteerimisalane tegevus, investeeringute
haldamine ja investeerimiskonsultatsioonidhille kohta on &riregistrisse tehtud kanne.
Patendiamet on oma otsuses pdhjalikult selgitamads pdhjusel Patendiamet taolisele
seisukohale on j6udnud, tuginedes oma pohjendustaimetele allikatele nagu
Majandusleksikon, 2003; Suur inglise-eesti majasdnastik, |k 266; Merriam — Webster
Online Dictionary. Nimetatud allikaid aluseks v&tten Patendiamet Oigesti seletanud lahti
vastavate teenuste sisu ning tdhenduse p6hjendamiiksjust vastavad taotletud teenuseid
peetakse samasse valdkonda kuuluvateks varaseosegagkaetud tegevusvaldkondadega. Nii
varasema darinimega kaetud vastandatud tegevusaladk& kaebusaluse kaubamaérgiga
taotletud teenused kuuluvad samasse valdkonda ant§n ja rahandusvaldkonda.
Apellatsioonikomisjoni  seisukoht uhtib Patendiamedeisukohaga, et pangandus on
rahvamajandusharu, mille moodustavad kdik pangaghfindusasutused ning nende tegevus;
finantssektor on panku, kindlustusseltse, liisimgoésid, investeerimisfonde |t
rahandusasutusi, nende tegevust ja selle tulendlsialy institutsiooniline rahvamajandusharu
(Majandusleksikon, 2003, U.Mereste). Seega hdlm&eatbaja taotletavad teenused sisuliselt
vaga laia finants— ehk rahandusalaste teenusteé @agnuti on &riiihingu OU HEXAGON
GRUPP tegevusalad (investeerimisalane tegevus, stemengute haldamine ja
investeerimiskonsultatsioonid) rahandusalased.

Kaebuse esitaja ei ole nimetatud Patendiameti lsgisiga ndus leides oma kaebuses, et
vastavalt Krediidiasutuste seadusele ja Investésfiomdide seadusele ei ole OU HEXAGON
GRUPP naol tegemist krediidiasutusega ega ka iegastisfondiga. Nimetatud seadusi silmas
pidades ei saa OU HEXAGON GRUPP tegutseda valdldesjanis kuuluvad krediidiasutuste
padevusse ega ka valdkondades, mis kuuluvad ireresisfondide padevusse. Sellest
lahtuvalt on kaebaja seisukohal, et antud juhublei kaubamargi ja @rinime puhul tegemist
samasse valdkonda kuuluvate teenustega.

Apellatsioonikomisjon juhib téahelepanu, et paljutbenuste osutamise tingimused, teatud
tegevusvaldkondades tegutsevatele ettevotete @igaseohustused on reguleeritud vastavate
seadustega (nagu ka kaebaja ise viitab Gigestieddisstiku §-le 4 ning selle |6ikele 2).

Nimetatud regulatsioonide eesmark ei ole ega sabitarbija tahelepanu juhtimine turul

eksisteerivate arinimede ning kaubamarkide vahbetememisele eeldades, et tarbija teatud
teenust tarbides on ja peab olema teadlik konleeetsnuse pakkumisega seotud Giguslikust
regulatsioonist ning seelabi ei seosta sarnasistésll pakutavate teenuste tarbimisel allikaid,
kust teenused péarinevad. Ka ei nde KaMS ette niotetseaduse § 10 Ig 1 p-i 4 kohaldamisel
muudest seadustest tulenevaid Giguste, kohustgiayslite arvestamist. KaMS § 101g 1 p 4
satestab Uheselt, et kaubamargina ei registrdamithamarke, mis on identne voi eksitavalt
sarnane Aariregistrisse enne taotluse esitamise dkwap rahvusvahelise registreerimise
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kuupédeva voi prioriteedikuupaeva kantud arinimdge,tegevusala, mille kohta ariregistrisse
on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupadeenustega, mille tahistamiseks
kaubamarki kasutatakse voi kavatsetakse kasutaggaSsaab ja tuleb kaubaméargiekspertiisis
vaid hinnata, kas tegemist on identsete vdi ekaitaarnaste téhistega taotletava kaubamargi
ning ariregistrisse kantud &rinime n&ol ning kasndega kaitstavad teenused ja
tegevusvaldkonnad kuuluvad samasse valdkonda \tt&.mi

Apellatsioonikomisjon ei nBustu kaebaja seisukohag®atendiamet ei ole kaebusalust otsust
motiveerinud viisil, mis vBimaldaks otsuse adredgaehk antud juhul kaebajal aru saada,
miks tema taotlus osaliselt rahuldamata jaetudamdeda on tehtud seaduslikult. Patendiamet
on oma otsuses selgitanud asjaolusid, mis on tokaada KaMS § 10 Ig 1 p 4 kohaldamise
antud asjas. Patendiamet on pdhjendanud, et tegemigksitavalt sarnaste tahistega ning
kaubamargitaotluses margitud osad teenused kuulseadasse valdkonda &ritihingu OU
HEXAGON GRUPP varasemalt kaitstud tegevusvaldkoadad Siinjuures ei pea ega saagi
anda Patendiamet definitsiooni mdistele ,sama \aidk Uldiselt ehk kontekstivéliselt, vaid
peab selle mdiste sisustama pdhjendades, miksutadaseisukohale, et vorreldavad teenused
ja tegevusalad kuuluvad samasse valdkonda. Seda Paigndiamet teinud, lahtudes
kaubamargidiguse kontekstist. Mdistagi voib nimedatmdiste sisu olla mones teises
kontekstis varieeruv.

Antud juhul tuleb l&htuda sellest, mida peaks keskntarbija turusituatsioonis oma valikuid
tehes samaks valdkonnaks. Seejuures tuleb arvestakizskmine tarbija oma valikuid tehes ei
vOta endale konkreetseks ulesandeks anallUsidatem@ama valdkond’ sisu ega selle
erinevaid t6lgendamisviise. Samuti ei plstita taszja teenuseid tarbides kisimusi, kas
konkreetne ettevotte teatud seaduse alusel vaibdeaenuseid pakkuda ning mis tingimustel.
Antud vaidluses seonduvad kd&ik teenused ning teggdad rahandusega ning eelnevatest
kaalutlustest lahtudes oleks ebamdistlik eeldada,tagbija igaljuhul ei seostaks OU
HEXAGON GRUPP tegevusvaldkondi kaubaméargi HEXAGON makutavate teenustega
valistades, et teenuste pakkujad on omavahel se#tadsolevas vaidluses ehk vaidluses
kaubamargile HEXAGON d&iguskaitse andmises selléestexprimise |abi taotletud teenustele
ning arvestades OU HEXAGON GRUPP varasemaid Gitiieb lahtuda sellest, et kaitstud
tegevusvaldkondi voi taotletavaid teenuseid ka tedakise vOi kavatsetakse kasutada. Seega ei
ole vBimalik ega ka kooskdlas KaMS satete ja mattagalltsida, kas mdne teise seaduse,
antud juhul Investeerimisfondide seaduse ning KdeSutuste seaduse kohaselt on
konkreetsel ettevotjal Gigus vastavaid teenuseidiselt pakkuda voi mitte.

Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et kaebusalBatendiameti otsus on motiveeritud ning
vOimaldab kaebajal aru saada, mis pohjustel sellstsuseni jouti. Veel lisab
apellatsioonikomisjon, et antud otsuse motiveeesgtusing otsuse adressaadile arusaadavusest
annab ka tunnistust asjaolu, et kaebaja antud joinyddhjalikult ning sisukalt vaielnud vastu
Patendiameti poolsele materiaaldigusnormi ehk Kévi®) Ig 1 p 4 rakendamisele ja sellega
seotud pdhjendustele. Kaebaja on antud juhul mgalulpdhjendanud oma seisukohta
taotletava kaubamargi teenuste mittekuulumise osa@sasema &rinimega kaitstud
tegevusvaldkondadega samasse valdkonda. Seet6ttuvaidiustatud otsus piisavalt
pOhjendatud ja kaebajal olnud v6imalus ka oma kdighbst realiseerida.

Mis puutub kaebaja vaitesse, et Patendiamet onakadltyi ekspertiisi labiviimisel rikkunud
olulisi menetluspéhimdtteid, jattes kaebajale andm@imaluse esitada suulisi selgitusi, siis
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on Patendiamet selgitanud, et on andnud kaebagalduse kohaselt mitmeid vdimalusi oma
seisukohtade selgitamiseks ning kuna nii kaebajakkuPatendiamet olid oma seisukohti
kirjavahetuse kaigus mitmeid kordi valjendanud {hjpndanud, siis ei nainud Patendiamet
vajadust oma seisukohti veelkord selgitada kohtusigieks kaebajaga konsultatsiooniks.
Apellatsioonikomisjon leiab, et kuivdord Patendianwdt asunud seisukohale, et nimetatud
kohtumine ei oleks muutnud otsuse sisu ning ardesteet kaebajale oli antud piisavalt aega ja
vOimalusi valjendada oma seisukohti ning arusaaksg@anud asjaolusid kirja teel. Seega on
Patendiamet kaebaja ara kuulanud kirjalikus vormmss vGimaldab otsuse tegemise aluseks
olevate asjaolude kontrollimist ning vélistab kangoltatsiooni tulemuste vdimalikud
meelevaldsed tblgendamised. Seega ei saa olla anumil tegemist oluliste
menetluspdhimotete rikkumisega. Pealegi ei ole &melselgitanud, millistele olulistele
asjaoludele ta soovis taiendavalt Patendiameti leghau po6orata ja kuidas nende
seisukohtadega arvestamata jatmine t6i kaasa deakispdhimotte rikkumise ning
Patendiameti otsuse digusvastasuse.

Lahtudes eeltoodust leiab apellatsioonikomisjon, Ratendiameti otsus kaubamaérgi
HEXAGON (nr  7/M200301499) osalise registreerimiggng osalise registreerimisest

keeldumise kohta on pdhjendatud nimgttes aluseks TOAS § 61, KaMS § 10 Ig 1 p 4,
apellatsioonikomisjon

otsustas:

jatta kaebus rahuldamata.
Kaebaja vdib esitada kaebuse komisjoni otsuse ptaie Maakohtusse kolme kuu jooksul
komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vdatebuse |abi hagita menetluses. Kui
nimetatud kaebust ei ole esitatud, jdustub komisjtsus kolme kuu méddumisel otsuse
avaldamisest ja kuulub taitmisele.
Allkirjad:

K.Tults

P.Lello

T.Kalmet
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