MAJANDUS—- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 682-0

Tallinnas 30. detsembril 2009. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisudi Kats (eesistuja), Tanel Kalmet ja
Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses labi gatiaise juriidilise isiku EVYAP SABUN,
YAG, GLISERIN SANAYI VE TICARET A.S (aadress: Ayaga, Cendere Yolu 10, 80670
Levent - Istanbul, Turgi) vaidlustusavalduse kauéiagn EVYAP+kuju (taotlus nr
M200200547) registreerimise kohta OU Legomer ninkédssis 3.

Menetluse kaik ja asjaolud

Patendiamet otsustas 11.02.2003 registreerida Ogbrher (edaspidi taotleja) nimele
kaubamargiEVYAP+kuju (taotlus nr M200200547) klassis 3pteegitusained ja muud
pesuained; puhastus-, poleer-, kidrimisained, abE®tlusvahendid; seebid,
parfimeeriatooted, eeterlikud 0lid, kosmeetikavaldn juukseveed, hambapastad.
Nimetatud otsuse peale esitas 29.05.2003 a. vaiglsalduse EVYAP SABUN, YAG,
GLISERIN SANAYI VE TICARET A.S (edaspidi vaidlust) leides vaidlusaluse otsuse
vastuolus olevat kaubamargiseaduse (kuni 30.04.2k€Htinud redaktsioon; edaspidi
KaMS) § 8 Ig 1 p-ga 8 ja 10 ning Pariisi konventsipartikliga 6 septies Vaidlustatud
kaubamark.

Vastavalt KaMS 8§ 8 Ig 1 p-le 10 ei registreeritaithi@amérke, mis on identsed teises riigis
registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamaérdiga registreerimistaotlus on esitatud
pahauskselt. Vaidlustaja on registreerinud kaubgimaYYAP+kuju paljudes riikides ule
maailma, sh ka OU Legomer kaubamargitaotluses &tjdtkaubamargiga identsel kujul.
Vaidlustaja ka kasutab reaalselt kaubamarki EVYARuk(t6endid lisatud). Vaidlustaja
margib, et kuivord KaMS 8 8 Ig 1 p-i 10 kohaldamieeltingimuseks ei ole identse
kaubamaérgi registreeritus/kasutamine  paljudes dei& siis esitab vaidlustaja
apellatsioonikomisjonile ametliku kaubamargitunnsst arakirja Uhest riigist - Bulgaariast,
koos tdlkega eesti keelde. Nimetatud kaubamargistusega on téendatud, et teises riigis
on vaidlustaja nimele registreeritud vaidlustatk@abamargiga identne kaubamark.

Kaubamargi teises riigis kasutamise kohta on vatdia esitanud apellatsioonikomisjonile
arved, saatelehed, samuti vaidlustaja enda kirgitsos tdlkega. Vaidlustaja on seisukohal,
et kuna koigi arvete, saatelehtede Ulesehitus entig ning nimetatud materjalid erinevad
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tksnes kuupdevade, muidud kaupade koguste, hinaesdesas, ei ole pohjust koormata
apellatsioonikomisjoni toimikut kdigi esitatud atgeja saatelehtede tblgetega. Esitatud
materjalidega on tdendatud, et riigis, kus vaidijzssnimele on registreeritud vaidlustatava
kaubamargiga identne kaubamark, on see kaubaméskausel.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja on kaubamagVYAP+kuju esitanud
registreerimiseks pahauskselt. Taotleja soovibiEesha nimele registreerida kaubamarki,
mida tegelikult kasutab oma kaupade tahistamiseaidiustaja, kusjuures taotleja on sellest
teadlik. Vaidlustaja juhib siinjuures tahelepanyaakile, et taotleja on ise varasemalt
tegutsenud vaidlustaja toodete edasimuijana/magdet® Eestis, mida tdendavad taotlejale
vaidlustaja kaupade muumist kasitlevad arved/sslagel, samuti vaidlustaja enda kinnitus
(lisatud). Ei ole vdimalik olukord, kus edasimu@jaunne kaupa, mida ta edasi mutb voi ei
ole teadlik selle kaubal olevatest tahistest. Atasss, et kaubamarkEVYAP+kuju
vaidlustaja nn firmatéahis, mida vaidlustaja kasusgoses kdigi oma tooteseeriatega Kkui
viidet tootjale, on seda ilmsem, et kauba edasiadiigi saa olla mitteteadlikud sellisest
tahisest. Vaidlustaja margib veel, et sama kaublahigureerib koigil taotlejale edastatud
arvetel.

Vaidlustaja leiab, et on ilmne, et taotleja on Wasthja kaubamargi tks-uhele kopeerinud.
Ainutksi see asjaolu vélistab taotleja heausksuseb&margitaotluse nr M200200547
registreerimiseks esitamisel. Vaidlustaja lisabkejunduslik kaubaméark on alati kellegi
loomingulise tegevuse tulem, mistottu saaks heassksubamargi registreerimisest raékida
juhul kui seda teeb margi looja vdi isik, kes régisrib tdhise kaubamérgi looja néusolekul.
Kui ka vaadelda vaidlusaluse kaubamargi sonalist siss sellega seoses margib vaidlustaja,
et tegemist on vaidlustaja aritihingu asutaja niniddghmet Rifat Evyap. Vaidlustaja hindab
olematuks v@imalust, et tema toodete (endine) ed#§a Eestis tuli juhuslikult ning
vaidlustajast séltumatult métte peale kasutada ssimatust. Vaidlustaja on seisukohal, et
taotleja eesmark on saada ainudigus vaidlustajpddmiturustamiseks Eestis. Sellele viitab
asjaolu, et kuigi taotleja ei tegele klassi 3 kalgp&almistamisega, soovib ta just nendele
kaupadele (s.0 kaupadele, mille valmistamisega lustaia tegeleb) kaubamarki
registreerida. Juhul, kui vaidlusalune kaubamadkpecestis taotleja nimele registreeritama,
tekiks taotlejal digus keelata mistahes teistdduigl (sh vaidlustajal endal) turustada Eestis
klassi 3 kaupu, mis on tahistatud kaubamardiy& AP+kuju . Nii tekiks taotlejal peale
kaubamargi registreerimist soodne pinnas esitadiusdajale ultimaatum, et vaidlustaja kas
turustab oma toodangut Eestis Uksnes taotleja kaddiuldse mitte. Vaidlustaja arvates ei
ole vastu kauba tootja tahtmist sellise olukorranime kooskdlas heauskse kaitumise
pohimodtetega. Seega on KaMS 8 8 Ig 1 p-i 10 komaisieks antud asjas olemas kdik
ettenahtud tingimused.

Vaidlustaja peab vaidlusaluse otsuse vastuolus akievioostusomandi kaitse Pariisi
konventsiooni artikliga &epties Nimetatud artikkel satestab, et kui margi valdapinik

vOi esindaja liidu liikmesriikides esitab mérgi daja sellekohase ndusolekuta avalduse
margi registreerimiseks omaenda nimele tUhes vdnast niisuguses riigis, siis on margi
valdajal Gigus registreerimine protestida, ndudée géhistamist voi, kui riigi seadus seda
lubab, nduda margi registreerimise Ulekandmist &asaks, kui volinik vai esindaja ei esita
oma tegusid digustavaid tBendeid. Kaesolevas asdatud tdenditega on t6endatud, et
vaidlustaja valdab kaubamarkVYAP+ kuju Pariisi Liitu kuuluvates riikides. Samuti on
iimne, et kolmas isik on esitanud Pariisi Liitu kunvas riigis avalduse selle margi
registreerimiseks enda nimele ning teinud sedalustmja ndusolekuta. Ka on kéesolevas
asjas téendatud, et kolmas isik on tegutsenudust@jh toodete edasimuiljana Eestis. Pariisi
kommenteeritud valjaandes "Guide to the Applicatminthe Paris Convention for the



Protection of Industrial Property” on juhitud tédjehnu sellele, et mdistega "esindaja Vvoi
volinik" (inglise keeles - agent or representativd) hdlmatud ka edasimuijad, kauba
levitajad. Nii on Pariisi konventsiooni artikli $eptieskommentaarides asutud seisukohale,
et seda madistet ei tohiks tblgendada uksnes kitsamiault diguslikus tdhenduses ning
viidatud satet tuleb rakendada ka nende isikuteesutkes on tegutsenud kaubamarki
kandvate kaupade edasimuujatena.

Veel on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatudi®isn vastuolus kaubamargiseaduse § 8 Ig
1 p-ga 8. Nimetatud sétte kohaselt ei registre&atdbamargina kaubamarke, mis sisaldavad
autoribigusega kaitstud teoseid vdi nende nimekusiregistreerimiseks puudub Gigustatud
isiku kirjalik luba. Vaidlustaja margib, et kaubarkd&VYAP+kuju on muuhulgas ka teos,
mida kaitstakse autoriBigusega, tegemist on kualstikonda kuuluva teosega (autoridiguse
seaduse § 4). Jarelikult on sellise kaubamargi spigtaseks registreerimiseks vajalik
oigustatud isiku kirjalik luba. Et digustatud iskaion kaesoleval juhul just vaidlustaja,
tbendavad eelkdige apellatsioonikomisjonile esdatwvaidlustaja toodete pakendid.
Vaidlustaja toodete pakkumisega Uuldsusele kaasnatatgmatult ka tootepakenditel
paikneva kaubamargi kui teose avalikustamine. Kiomepakenditel on ara naidatud ka
vaidlustaja arinimi, tuleb autoridiguse seaduse akelt m&aramata ringil isikutel (sh
taotlejal) eeldada vaidlustaja autoridigusi vaithtsvale kaubamaérgile kui teosele
(autoridiguse seaduse § 29). Samuti tdendab vaagduautoridigusi vaidlusalusele teosele
vaidlustaja 06.10.2003 kinnituskiri (esitatud agtsioonikomisjonile 26.03.2004). Kuna
logo "EVYAP+kuju" on loodud aastal 1992, ei saa kaesoleval juhul kdlatlust, et
autoribigus sellele teosele on endiselt kehtiv dafiiguse seaduse 8 40). Seega on
kaesoleval juhul kaubamar@VYAP+kuju registreerimine taotleja nimele vastuolus ka
KaMS § 81g 1 p-ga 10.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes KaMS § 8 Ip-dest 8 ja 10, Pariisi konventsiooni
artiklist 6 septies palub vaidlustaja tuhistada téies ulatuses Pateradi otsus kaubamargi
EVYAP+kuju registreerimise kohta OU Legomer nimele klassisng teha Patendiametile
ettepanek registreerimistaotlus nr M200200547 uldstvaadata ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- Bulgaaria Vabariigi Patendiameti kaubamargitutussir 29147 koos eestikeelse tblkega,

- Evyap Sabun, Yag, Gliserin Sanayi Ve Ticaret Rishituskiri 06. oktoobrist 2003 koos
eestikeelse tblkega,

- kaubaméargigaEVYAP+kuju tahistatud toodete muimist Bulgaaria edasimuijatele
tdendavate materjalide tdlge eesti keelde,

- kaubamargigaEVYAP+kuju tahistatud toodete mulmist OU-le Legomer tdendavate
materjalide tolge eesti keelde,

- valjavotted Evyap Sabun, Yag, Gliserin SanayiNearet A.S kodulehelt koos tdlgetega
eesti keelde,

- valjavote WIPO publikatsioonist "Guide to the Aipption of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property” (WIPO reprinte891, Geneva, Switzerland) koos tdlkega
eesti keelde.

26.10.2004 teavitas apellatsioonikomisjon taotlkfesoleva vaidlustusavalduse esitamisest
ning tegi taotlejale ettepaneku esitada omapoolseidukohad. Taotleja seisukohti ei
esitanud.

14.07.2008 esitas vaidlustaja asjas |6plikud seisall, milles jadb oma eelnevalt esitatud
seisukohtade ja nBude juurde.



Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavaldusesitatud seisukohtadega, hinnates
esitatud tdendeid ja argumente kogumis ning vaktests seoses, leiab, et vaidlustusavaldus
kuulub rahuldamisele.

Kaesolevas asjas on vaidlustatud kaubamark, mgkes dPatendiamet tegi registreerimise
otsuse 11.02.2003. Alates 01.05.2004 kehtiva KaMR &g 5 kohaselt kohaldatakse enne
2004. aasta 1. maid tehtud Patendiameti otsusdustadhisel ja uue otsuse tegemisel
Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaulsametistreerimisest keeldumise aluseid
ja lahtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivastettusnormist. Seega kuulub kéesolevas
asjas kaubamargi registreerimisest keeldumise ealosas kohaldamisele kuni 30.04.2004
kehtinud kaubamargiseadus.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS 8§ 8 Ig 1 p-ialiisel, mille kohaselt ei registreerita
kaubaméarke, mis on identsed teises riigis registtee ja seal kasutusel oleva
kaubamargiga, kui registreerimistaotlus on esitgiaigauskselt,

- Pariisi konventsiooni Geptiesalusel, mis satestab, et kui méargi valdaja volimik
esindaja liidu liikkmesriikides esitab mérgi valdaellekohase ndusolekuta avalduse margi
registreerimiseks omaenda nimele Ghes vdi mitmssiguises riigis, siis on margi valdajal
digus registreerimine protestida, nduda selle tédmsst voi, kui riigi seadus seda lubab,
nbuda margi registreerimise ulekandmist oma kaskikisyolinik vdi esindaja ei esita oma
tegusid Gigustavaid tdendeid,

- KaMS § 8 Ig 1 p-i 8 alusel, mille kohaselt ei istgeerita kaubamarke, mis sisaldavad
autoribigusega kaitstud teoseid vdi nende nimekusiregistreerimiseks puudub Gigustatud
isiku kirjalik luba.

Apellatsioonikomisjoni hinnangul néhtub esitatudenditest (heselt, et kaubamaérgi
EVYAP+kuju registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS38g 1 p-ga 10.
Vaidlustaja on esitanud Bulgaaria Vabariigi Patantkti kaubamargitunnistuse vaidlusaluse
kaubamargiga identse kaubamakgVYAP+kuju registreerimise kohta (reg nr 29147,
taotluse esitamise kuupaev 18.12.1995) vaidlustéjaele. Ka on esitanud vaidlustaja
tdendeidEVYAP+kuju kasutamise kohta Bulgaarias. Vaidlustaja on esitabendeid, et
kaubamargigeEVYAP+kuju téhistatud kaupade muumist edasimitjatele DeltaDBED,
Sars Group EOOD, Sars Grup-99 EOOD, Recko OOD, Maz®OD ja Asco OOD.

Ka on vaidlustaja poolt tdendatud, et taotlejatedidlik kaubamargeVYAP+kuju teisele
isikule (vaidlustajale) kuuluvusest ning seega assitaotluse nimetatud kaubamargi
registreerimiseks Eestis pahauskselt. Vaidlustajaisanud vaidlustusavaldusele t6endid
(vaidlustaja kaupade muumist kasitlevad arved/sstedd taotlejale) tbendamaks, et taotleja
on olnud vaidlustaja kaubamaérgiga tahistatud kaepediasimiija Eestis. Seega taotleja
teadis vOi pidi teadma, et vaidlustaja kaubamangdae nimele registreerimine ilma
vaidlustaja vastava loata on pahausklik.

Kuivdrd apellatsioonikomisjoni hinnangul on téendhkaubamargeVYAP+kuju taotleja
nimele registreerimise mittevastavus KaMS § 8 Ig-da 10, siis apellatsioonikomisjon ei
pea vajalikuks hinnata ning anallilsida vaidlusalkaebamaérgi registreeritavust Pariisi
konventsiooni artikli &eptiesning KaMS 8§ 8 Ig 1 p-i 8 alusel.



Lahtudes eeltoodust ja tuginedes KaMS § 8 Ig 1 ptlz TOAS § 61 Ig 1,
apellatsioonikomisjon

otsustas:

rahuldada vaidlustusavaldus, tihistada Patendiametptsus (taotluse nr M200200547)
kaubamargi EVYAP+kuju registreerimise kohta OU Legamer nimele klassis 3 ning
kohustada Patendiametit jdtkama menetlust apellatsionikomisjoni otsuses toodud
asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahafgllatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel magetluse korras, v8ib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamargi Oiguskaitset taiifis asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioomisjoni otsuse avaldamisest arvates.
Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjbagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jdustub apellatsiooniksjmni otsus kolme kuu méddumisel otsuse
avaldamisest ja kuulub taitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vota hagi mersst, jatab hagi labi vaatamata voi
I6petab menetluse otsust tegemata, jOustub apebtatkomisjoni otsus vastava
kohtumé&aruse joustumise hetkest, kui kohtumaaresésiene teisiti.
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