MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 814-0

Tallinnas, 20. juunil 2006. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Priit
Lello ning Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses labi vilismaise juriidilise isiku
BEKO Plc, Beko House, Caxton Way Wartford, Hertfordshire WD 18 8UF, GB,
vaidlustusavalduse kaubamirgi BEKO (taotluse nr M200301252) klassides 7 ja 11
Anava Eesti AS nimele.

Asjaolud ja menetluse kiaik

Toostusomandi  apellatsioonikomisjonile  (edaspidi  komisjon) laekus 01.09.2004
vaidlustusavaldus BEKO Plc, Beko House, Caxton Way Wartford, Hertfordshire WD 18
8UF, GB, (edaspidi vaidlustaja), keda esindab Almar Sehver, AAA Patendibiiroo OU,
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn, tel 6605910, faks 660 5912. Vaidlustusavaldus voeti
menetlusse nr 814 all. Tulenevalt toostusomandi diguskorralduse aluste seaduse (edaspidi
TOAS) § 48 Ig 1 komisjoni esimees miras 15.09.2004 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks
aseesimees Evelyn Hallika.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus registreerida kaubamirk BEKO
(taotluse nr M200301252) klassides 7 ja 11 Anava Eesti AS nimele.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse tlihistamist kaubamirgi BEKO (taotluse nr
M200301252) registreerimise kohta klassides 7 ja 11 Anava Eesti AS (edaspidi vastustaja)
nimele kaubamérgiseaduse (edaspidi KaMS) §101g1p2ja7,§411g2ja3, § 72 1g 5 ning
Pariisi konventsiooni art 6 septies alusel.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, tdendid ja maksekorraldus nr 850, 31.08.2004
riigildivu tasumise kohta.

Vaidlustaja on Uhenduse kaubamirgi BEKO, nr 002395820, taotluse esitamise kuupiev
20.09.2001, klassides 7, 8, 9 ning 11 omanikuks, selle kohta on lisatud véljatriikk OHIM
andmebaasist BEKO Uhenduse kaubamérgi kohta. Vaidlustaja kasutab kaubamirki BEKO
Eestis juba aastaid ning seda muuhulgas ka klassidesse 7 ning 11 kuuluvate kaupade, s.h
vastustaja taotluses nr M200301252 sisalduvate osas. Lisatud on véljatriikid vaidlustaja
kodulehekiiljelt www.beko.co.uk andmetega BEKO mirgi ja selle kasutamise kohta.
Intensiivse ning eduka kasutamise tottu voib todeda, et vaidlustaja kaubamirk BEKO on
saavutanud Eestis iildtuntuse hiljemalt 19. august 2003 kuupédevaks klassidesse 7 ning 11
kuuluvate kaupade osas. Kaubamirgilehes nr 7/2004 avaldatu pohjal Patendiamet on
otsustanud registreerida vastustaja nimele kaubamérgi BEKO, taotluse nr M200301252,
taotluse esitamise kuupdev 19. august 2003 klassides 7 ning 11. Vaidlustaja leiab, et
nimetatud Patendiameti otsus registreerida kaubamirk BEKO vastustaja nimele on véar
ning vastuolus KaMS ning rahvusvahelise Oiguse normidega. Vaidlustaja leiab, et
Patendiameti otsusega on rikutud tema oigusi ja seadusega kaitstud huvisid.
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Kaubamérgi BEKO registreerimine on vastuolus KaMS § 10 1g 1 p-ga 2, mille kohaselt
oiguskaitset ei saa kaubamdrk mis on identne voi sarnane varasema kaubamdrgiga, mis on
saanud oiguskaitse identsete voi samaliigiliste kaupade voi teenuste tdihistamiseks, kui on
toendoline  kaubamdrkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamdirgi
assotsieerumine varasema kaubamdrgiga. Vaidlustaja leiab kaubamérgi BEKO olevat
identse tema Uldtuntud kaubamirgiga BEKO. Kaubamirgitaotluses nr M200301252
esitatud kaubamérgi reproduktsioon kujutab endast sdnalist kaubamirki BEKO.
Vaidlustaja kasutab sonalist kaubamirki BEKO ning viheselt stiliseeritud kaubamérki
BEKO + kuju. Eelkdige mérkide identsusest tulenevalt, samuti aga ka kdnealuste kaupade
identsuse tottu on kaubaméirkide é&ravahetamise, sh assotsieerumise tdendosus
mirkimisvéarselt suur.

Vaidlustaja on varasema BEKO kaubamairgi omanikuks KaMS § 11 Ig 1 p mdistes, mille
kohaselt varasem kaubamirk on kaubamérk, mis omandas iildtuntuse varem. Vaidlustaja
leiab, et kaubamirk BEKO on omandanud Eestis iildtuntuse 19. august 2003, s.o
vaidlustatud BEKO kaubamirgi registreerimistaotluse esitamise kuupdevaks. Renerki
Kaubanduse OU, s.o iihe BEKO kaubamirgiga tihistaud kaupade maaletooja,
kodulehekiiljel www.renerk.com esitatud informatsiooni kohaselt moodustab BEKO
toodete kidive 40% nende ettevotte miiiligikdibest. Naiteks 2003. aastal oli kogu
miitigikdibeks 6,2 miljonit eurot, mis teeb BEKO miitigikéibeks ainuiiksi iihe maaletooja
juures 2,48 miljonit eurot, s.o 38,8 miljonit Eesti krooni.

Toostusomandi Pariisi konventsiooni artikli 6 septies 1g 1 sétestab, et kui mdrgi valdaja
volinik voi esindaja liidu litkmesriikides esitab mdrgi valdaja sellekohase nousolekuta
avalduse mdrgi registreerimiseks omaenda nimele iihes voi mitmes niisuguses riigis, Siis
on mdrgi valdajal oigus registreerimine protestida, nouda selle tiihistamist voi, kui riigi
seadus seda lubab, nouda mdrgi registreerimise iilekandmist oma kasuks, kui volinik voi
esindaja ei esita oma tegusid oigustavaid toendeid. Vastustaja on olnud BEKO toodete
edasimiiiija ehk kaubamérgi BEKO valdaja esindaja Eestis Pariisi konventsiooni artikli 6
septies mdistes. Kaupa on vastustajale tarninud niiteks BEKO kaupade iiks maaletoojatest
Renerki Kaubanduse OU. BEKO on vaidlustaja kaubamirk ning vastustaja, olles BEKO
edasimiilijaks Eestis, on sellest vastavat kaubamirgi registreerimise taotlust esitades
ilmselgelt olnud ka teadlik. Vaidlustaja ei ole andnud é&ritihingule vastustajale ndusolekut
kaubamérgi BEKO registreerimiseks Eestis. Seetottu on kaubamirgi BEKO
registreerimine vastustaja, kui kaubamirgi BEKO valdaja esindaja nimele vastuolus Pariisi
konventsiooni artiklis 6 septies sitestatuga.

Kaubaméirgi BEKO registreerimine on vastuolus KaMS § 10 1g 1 p-ga 7, mille kohaselt
oiguskaitset ei saa tdhis, mis on identne voi eksitavalt sarnane kaubamdrgiga, mis on
kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupdeval, kui taotlus
on esitatud pahauskselt. Vaidlustaja kasutab kaubamirki BEKO teistes riikides, millest
annavad tunnistust ka vdljatrilkid vaidlustusavalduse esitaja  kodulehekiiljelt
www.beko.co.uk. Vaidlustaja on ka vastava Uhenduse kaubamirgi omanikuks. Vaidlustaja
poolt kasutatav ning Uhenduse kaubamirgina registreeritud kaubamirk BEKO on identne
vastustaja  poolt Patendiametile esitatud kaubamérgi registreerimistaotlusel nr
M200301252 kujutatuga. Vastustaja olles BEKO kaubamairgiga tdhistatud kaupade
edasimiiiijaks Eestis, samuti arvesse vottes kaubamirgi BEKO tuntust Eestis, on
vaidlustaja kaubamirgi BEKO olemasolust, kasutamisest ning tema seaduslikust
kuulumisest vaidlustusavalduse esitaja nimele teadlik. Vastustaja pidi teadma ning
ilmselgelt ka teadis, et kaubamérgi BEKO seaduslikuks omanikuks on vaidlustaja ning
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seetdttu tema tegevust vastava kaubamérgi registreerimise taotlemisel enda nimele tuleb
késitleda pahausksena. Seetdttu on kaubamdrgi BEKO registreerimine vastustaja nimele
vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-dega 2 ning 7 ja Pariisi konventsiooni artikliga 6 septies.

Léhtudes tilaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 Ig 1 p-dest 2 ning 7, § 41 Ig-st 2 ja 3, § 72
lg-st 5 ning ja Pariisi konventsiooni artiklist 6 septies palutakse tiihistada tdielikult
Patendiameti otsus kaubamirgi BEKO (taotluse nr M200301252) registreerimise kohta
klassides 7 ja 11 vastustaja nimele ning kohustada Patendiametit jaitkama menetlust.
Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Viljatriikkk OHIM andmebaasist kaubamérgi BEKO nr 002395820 kohta
(31.08.2004);
Viljatriikid kodulehekiiljelt www.beko.co.uk (31.08.2004);
Koopia kaubamirgi BEKO registreerimistaotluse nr M200301252 publikatsioonist;
Viljatrikkk kaubamargitaotluse nr M200301252 kohta (30.08.2004);
Viljatriikk kodulehekiiljelt www.renerk.com.

Nk e

Oma 31.05.2006 esitatud loplikes seisukohtades jdi vaidlustaja 01.09.2004 esitatud
vaidlustusavalduse ning ndude juurde tiithistada Patendiameti otsus registreerida
kaubamirk BEKO klassides 7 ja 11.

Vastustaja ei ole komisjonile vaidlustusavalduse kohta oma seisukohti ning ka 1dplikke
seisukohti esitanud.

Komisjon alustas I6ppmenetlust kidesolevas asjas 14.06.2006.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tdendeid
kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahulda.

Vaidlustaja on Uhenduse kaubamirgi BEKO, nr 002395820, taotluse esitamise kuupiev
20.09.2001, klassides 7, 8, 9 ning 11, omanikuks. Vaidlustaja kasutab kaubamirki BEKO
Eestis juba aastaid ning seda muuhulgas klassidesse 7 ning 11 kuuluvate kaupade, s.h
vastustaja taotluses nr M200301252 sisalduvate osas. Viljatrikkid vaidlustaja
kodulehekiiljelt www.beko.co.uk andmetega BEKO mirgi ja selle kasutamise kohta
nditavad, et ainuiiksi Inglismaal ja lirimaal oli 2003. aasta kdibeks 136 miljonit GBP, s.o
tdnases vadringus lile 3 miljardi krooni. Tegemist on suuruselt teise kiilmkapi brindiga
ning iihe suurima kasvava kodumasinate brindiga Inglismaal ning talle on omistatud
mitmeid auhindu. Intensiivse ning eduka kasutamise tottu vOib tddeda, et vaidlustaja
kaubamirk BEKO on saavutanud Eestis lildtuntuse hiljemalt 19. august 2003 kuupievaks
klassidesse 7 ning 11 kuuluvate kaupade osas.

Kaubamaérgilehes nr 7/2004 avaldatu pohjal Patendiamet on otsustanud registreerida
vastustaja nimele kaubamérgi BEKO, taotluse nr M200301252, taotluse esitamise kuupdev
19. august 2003 klassides 7 ning 11.

e VastuoluKaMS § 101g1p2
Kaubamirgi BEKO registreerimine on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2, mille kohaselt
oiguskaitset ei saa kaubamdrk mis on identne voi sarnane varasema kaubamdrgiga, mis on
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saanud oiguskaitse identsete voi samaliigiliste kaupade voi teenuste tdahistamiseks, kui on
toendoline  kaubamdrkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamdirgi
assotsieerumine varasema kaubamdrgiga.

Kaubamérk BEKO on identne tema iildtuntud kaubamérgiga BEKO. Kaubamaérgitaotluses
nr M200301252 esitatud kaubamérgi reproduktsioon kujutab endast sdnalist kaubamirki
BEKO. Vaidlustaja kasutab sonalist kaubamédrki BEKO ning véheselt stiliseeritud
kaubamérki BEKO + kuju. Mérkide identsusest tulenevalt ja kaubamérgiga tdhistatud
kaupade identsuse tottu on kaubamérkide dravahetamise, s.h assotsieerumise toendosus
mérkimisvédérselt suur. Vaidlustaja on varasema BEKO kaubamirgi omanikuks KaMS
§ 11 lg 1 p moistes, mille kohaselt varasem kaubamdrk on kaubamdrk, mis omandas
tldtuntuse varem. Kaubamiark BEKO on omandanud Eestis iildtuntuse 19. august 2003, s.o
vaidlustatud BEKO kaubamirgi registreerimistaotluse esitamise kuupdevaks. Renerki
Kaubanduse OU, s.o iihe BEKO kaubamirgiga tihistaud kaupade maaletooja,
kodulehekiiljel www.renerk.com esitatud informatsiooni kohaselt moodustab BEKO
toodete kdive 40% nende ettevotte miitigikdibest. Naiteks 2003. aastal oli kogu
miiigikdibeks 6,2 miljonit eurot, mis teeb BEKO miiligikédibeks ainuiiksi iihe maaletooja
juures 2,48 miljonit eurot, s.o 38,8 miljonit Eesti krooni.

e Vastuolu Pariisi konventsiooni artikliga 6 septies
Toostusomandi Pariisi konventsiooni Artikli 6 septies 1g 1 sitestab, et kui mdrgi valdaja
volinik voi esindaja liidu liikmesriikides esitab mdrgi valdaja sellekohase nousolekuta
avalduse mdrgi registreerimiseks omaenda nimele tihes voi mitmes niisuguses riigis, Siis
on mdrgi valdajal oigus registreerimine protestida, nouda selle tiihistamist voi, kui riigi
seadus seda lubab, nouda mdrgi registreerimise iilekandmist oma kasuks, kui volinik voi
esindaja ei esita oma tegusid oigustavaid toendeid.

Vastustaja on olnud BEKO toodete edasimiiiija ehk kaubamérgi BEKO valdaja esindaja
Eestis Pariisi konventsiooni artikli 6 septies mdistes. Kaupa on vastustajale tarninud
niiteks BEKO kaupade iiks maaletoojatest Renerki Kaubanduse OU. BEKO on vaidlustaja
kaubamirk ning vastustaja, olles BEKO edasimiiiijaks Eestis, on sellest vastavat
kaubamairgi registreerimise taotlust esitades olnud ka teadlik. Vaidlustaja ei ole andnud
ariithingule vastustajale ndusolekut kaubamérgi BEKO registreerimiseks Eestis. Seetdttu
on kaubamairgi BEKO registreerimine vastustaja, kui kaubamérgi BEKO valdaja esindaja
nimele vastuolus Pariisi konventsiooni artiklis 6 septies sitestatuga.

e VastuoluKaMS §10Ig1p7
Kaubamirgi BEKO registreerimine on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 7, mille kohaselt
oiguskaitset ei saa tdhis, mis on identne voi eksitavalt sarnane kaubamdrgiga, mis on
kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupdeval, kui taotlus
on esitatud pahauskselt.

Vaidlustaja kasutab kaubamirki BEKO teistes riikides, millest annavad tunnistust ka
véljatriikid vaidlustaja kodulehekiiljelt www.beko.co.uk. Vaidlustaja on ka vastava
Uhenduse kaubamirgi omanikuks. Vaidlustaja poolt kasutatav ning Uhenduse
kaubamirgina registreeritud kaubamirk BEKO on identne vastustaja poolt Patendiametile
esitatud kaubamaérgi registreerimistaotlusel nr M200301252 kujutatuga. Vastustaja olles
BEKO kaubamairgiga tdhistatud kaupade edasimiilijaks Eestis, samuti arvesse vottes
kaubamirgi BEKO tuntust Eestis, on vaidlustaja kaubamirgi BEKO olemasolust,
kasutamisest ning tema seaduslikust kuulumisest vaidlustaja nimele teadlik. Vastustaja pidi
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teadma ning ilmselgelt ka teadis, et kaubamédrgi BEKO seaduslikuks omanikuks on
vaidlustaja ning seetdttu tema tegevust vastava kaubamirgi registreerimise taotlemisel
enda nimele tuleb késitleda pahausksena.

Seetottu on kaubamédrgi BEKO registreerimine vastustaja nimele vastuolus KaMS § 10 Ig
1 p 2 ning 7 ja Pariisi konventsiooni artikliga 6 septfies.

Eeltoodu alusel, juhindudes TOAS § 611g 1jaKaMS §101g1p2ja7,8§411g2ja3
ning Pariisi konventsiooni art 6 septies apellatsioonikomisjon

otsustas:

rahuldada vaidlustusavaldus ja tiihistada tiielikult Patendiameti otsus kaubamirgi
BEKO (taotluse nr M200301252) registreerimise kohta klassides 7 ja 11 Anava Eesti
AS nimele ning kohustada Patendiametit jitkama menetlust.

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

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jitkata vaidlust
menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, voib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse
avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, joustub komisjoni otsus kolme kuu mdddumisel otsuse
avaldamisest ja kuulub tditmisele.

Allkirjad:

E. Hallika

P. Lello

T. Kalmet
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