MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 682-0

Tallinnas 30. detsembril 2009. a.

To6stusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Tanel Kalmet ja
Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses ldbi vilismaise juriidilise isiku EVYAP SABUN,
YAG, GLISERIN SANAYI VE TICARET A.S (aadress: Ayazaga, Cendere Yolu 10, 80670
Levent - Istanbul, Tiirgi) vaidlustusavalduse kaubamirgi EVYAP+kuju (taotlus nr
M200200547) registreerimise kohta OU Legomer nimele klassis 3.

Menetluse kiik ja asjaolud

Patendiamet otsustas 11.02.2003 registreerida OU Legomer (edaspidi taotleja) nimele
kaubamirgi EVYAP+kuju (taotlus nr M200200547) klassis 3 - pleegitusained ja muud
pesuained;  puhastus-, poleer-,  kiilirimisained,  abrasiivtootlusvahendid;  seebid,
parfiimeeriatooted, eeterlikud 0lid, kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapastad.
Nimetatud otsuse peale esitas 29.05.2003 a. vaidlustusavalduse EVYAP SABUN, YAG,
GLISERIN SANAYI VE TICARET A.S (edaspidi vaidlustaja) leides vaidlusaluse otsuse
vastuolus olevat kaubamirgiseaduse (kuni 30.04.2004 kehtinud redaktsioon; edaspidi
KaMS) § 8 Ig 1 p-ga 8 ja 10 ning Pariisi konventsiooni artikliga 6 septies. Vaidlustatud
kaubamark.

Vastavalt KaMS § 8 Ig 1 p-le 10 ei registreerita kaubamérke, mis on identsed teises riigis
registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamirgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud
pahauskselt. Vaidlustaja on registreerinud kaubamirgi EVYAP-+kuju paljudes riikides ile
maailma, sh ka OU Legomer kaubamirgitaotluses kujutatud kaubamirgiga identsel kujul.
Vaidlustaja ka kasutab reaalselt kaubamirki EVYAP+kuju (tdendid lisatud). Vaidlustaja
mirgib, et kuivérd KaMS § 8 lg 1 p-i 10 kohaldamise eeltingimuseks ei ole identse
kaubamirgi registreeritus/kasutamine  paljudes riikides, siis esitab vaidlustaja
apellatsioonikomisjonile ametliku kaubamargitunnistuse drakirja iihest riigist - Bulgaariast,
koos tdlkega eesti keelde. Nimetatud kaubamargitunnistusega on tdendatud, et teises riigis
on vaidlustaja nimele registreeritud vaidlustatava kaubamérgiga identne kaubamark.

Kaubamirgi teises riigis kasutamise kohta on vaidlustaja esitanud apellatsioonikomisjonile
arved, saatelehed, samuti vaidlustaja enda kinnituse, koos tdlkega. Vaidlustaja on seisukohal,
et kuna kdigi arvete, saatelehtede iilesehitus on identne ning nimetatud materjalid erinevad
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iiksnes kuupdevade, miiidud kaupade koguste, hindade jms osas, ei ole pohjust koormata
apellatsioonikomisjoni toimikut koigi esitatud arvete ja saatelehtede tdlgetega. Esitatud
materjalidega on tdendatud, et riigis, kus vaidlustaja nimele on registreeritud vaidlustatava
kaubamargiga identne kaubamairk, on see kaubamark ka kasutusel.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja on kaubamirgi EVYAP+kuju esitanud
registreerimiseks pahauskselt. Taotleja soovib Eestis oma nimele registreerida kaubamérki,
mida tegelikult kasutab oma kaupade tahistamiseks vaidlustaja, kusjuures taotleja on sellest
teadlik. Vaidlustaja juhib siinjuures tdhelepanu asjaolule, et taotleja on ise varasemalt
tegutsenud vaidlustaja toodete edasimiilijana/maaletoojana Eestis, mida tGendavad taotlejale
vaidlustaja kaupade miilimist késitlevad arved/saatelehed, samuti vaidlustaja enda kinnitus
(lisatud). Ei ole vdimalik olukord, kus edasimiiiija ei tunne kaupa, mida ta edasi miiiib voi ei
ole teadlik selle kaubal olevatest tdhistest. Arvestades, et kaubamirk EVYAP+kuju
vaidlustaja nn firmatdhis, mida vaidlustaja kasutab seoses kdigi oma tooteseeriatega kui
viidet tootjale, on seda ilmsem, et kauba edasimiiiijad ei saa olla mitteteadlikud sellisest
tahisest. Vaidlustaja mairgib veel, et sama kaubamairk figureerib kdigil taotlejale edastatud
arvetel.

Vaidlustaja leiab, et on ilmne, et taotleja on vaidlustaja kaubamargi iiks-iihele kopeerinud.
Ainuiiksi see asjaolu vilistab taotleja heausksuse kaubamairgitaotluse nr M200200547
registreerimiseks esitamisel. Vaidlustaja lisab, et kujunduslik kaubamirk on alati kellegi
loomingulise tegevuse tulem, mistottu saaks heausksest kaubamargi registreerimisest radkida
juhul kui seda teeb mirgi looja vai isik, kes registreerib tédhise kaubamargi looja ndusolekul.
Kui ka vaadelda vaidlusaluse kaubamadrgi sonalist osa, siis sellega seoses margib vaidlustaja,
et tegemist on vaidlustaja drilihingu asutaja nimega Mehmet Rifat Evyap. Vaidlustaja hindab
olematuks vOimalust, et tema toodete (endine) edasimiiiija Eestis tuli juhuslikult ning
vaidlustajast sdltumatult motte peale kasutada sama nimetust. Vaidlustaja on seisukohal, et
taotleja eesmirk on saada ainudigus vaidlustaja kaupade turustamiseks Eestis. Sellele viitab
asjaolu, et kuigi taotleja ei tegele klassi 3 kaupade valmistamisega, soovib ta just nendele
kaupadele (s.0 kaupadele, mille valmistamisega vaidlustaja tegeleb) kaubamarki
registreerida. Juhul, kui vaidlusalune kaubamérk peaks Eestis taotleja nimele registreeritama,
tekiks taotlejal digus keelata mistahes teistel isikutel (sh vaidlustajal endal) turustada Eestis
klassi 3 kaupu, mis on tdhistatud kaubamargiga EVYAP+kuju. Nii tekiks taotlejal peale
kaubamargi registreerimist soodne pinnas esitada vaidlustajale ultimaatum, et vaidlustaja kas
turustab oma toodangut Eestis iiksnes taotleja kaudu voi iildse mitte. Vaidlustaja arvates ei
ole vastu kauba tootja tahtmist sellise olukorra loomine kooskdlas heauskse kditumise
pShimdtetega. Seega on KaMS § 8 lg 1 p-i 10 kohaldamiseks antud asjas olemas k&ik
ettendhtud tingimused.

Vaidlustaja peab vaidlusaluse otsuse vastuolus olevaks toostusomandi kaitse Pariisi
konventsiooni artikliga 6 septies. Nimetatud artikkel sitestab, et kui médrgi valdaja volinik
voi esindaja liidu liikmesriikides esitab mérgi valdaja sellekohase ndusolekuta avalduse
mirgi registreerimiseks omaenda nimele iihes voi mitmes niisuguses riigis, siis on margi
valdajal digus registreerimine protestida, nduda selle tiihistamist voi, kui riigi seadus seda
lubab, nduda mirgi registreerimise lilekandmist oma kasuks, kui volinik v6i esindaja ei esita
oma tegusid Oigustavaid toendeid. Kdesolevas asjas esitatud tdenditega on tdendatud, et
vaidlustaja valdab kaubamarki EVYAP+ kuju Pariisi Liitu kuuluvates riikides. Samuti on
ilmne, et kolmas isik on esitanud Pariisi Liitu kuuluvas riigis avalduse selle margi
registreerimiseks enda nimele ning teinud seda vaidlustaja ndusolekuta. Ka on kédesolevas
asjas tdendatud, et kolmas isik on tegutsenud vaidlustaja toodete edasimiiiijana Eestis. Pariisi
kommenteeritud viljaandes "Guide to the Application of the Paris Convention for the



Protection of Industrial Property" on juhitud tihelepanu sellele, et mdistega "esindaja voi
volinik" (inglise keeles - agent or representative) on hdlmatud ka edasimiiiijad, kauba
levitajad. Nii on Pariisi konventsiooni artikli 6 septies kommentaarides asutud seisukohale,
et seda mdistet ei tohiks tdlgendada iiksnes kitsamas, ainult diguslikus tdhenduses ning
viidatud sitet tuleb rakendada ka nende isikute suhtes, kes on tegutsenud kaubamairki
kandvate kaupade edasimiiiijatena.

Veel on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud otsus on vastuolus kaubamérgiseaduse § 8 Ig
1 p-ga 8. Nimetatud satte kohaselt ei registreerita kaubamargina kaubamirke, mis sisaldavad
autoridigusega kaitstud teoseid vdi nende nimetusi, kui registreerimiseks puudub igustatud
isiku kirjalik luba. Vaidlustaja mérgib, et kaubaméirk EVYAP-+kuju on muuhulgas ka teos,
mida kaitstakse autoridigusega, tegemist on kunstivaldkonda kuuluva teosega (autoridiguse
seaduse § 4). Jarelikult on sellise kaubamirgi Siguspéaraseks registreerimiseks vajalik
digustatud isiku kirjalik luba. Et digustatud isikuks on kaesoleval juhul just vaidlustaja,
tdendavad eelkdige apellatsioonikomisjonile esitatud vaidlustaja toodete pakendid.
Vaidlustaja toodete pakkumisega iildsusele kaasneb paratamatult ka tootepakenditel
paikneva kaubamirgi kui teose avalikustamine. Kuna tootepakenditel on éra ndidatud ka
vaidlustaja rinimi, tuleb autoridiguse seaduse kohaselt médiramata ringil isikutel (sh
taotlejal) eeldada vaidlustaja autoridigusi vaidlustatavale kaubamirgile kui teosele
(autoridiguse seaduse § 29). Samuti tdendab vaidlustaja autoridigusi vaidlusalusele teosele
vaidlustaja 06.10.2003 kinnituskiri (esitatud apellatsioonikomisjonile 26.03.2004). Kuna
logo "EVYAP+kuju" on loodud aastal 1992, ei saa kiesoleval juhul olla kahtlust, et
autoridigus sellele teosele on endiselt kehtiv (autoridiguse seaduse § 40). Seega on
kiesoleval juhul kaubamirgi EVYAP+kuju registreerimine taotleja nimele vastuolus ka
KaMS § 8 Ig 1 p-ga 10.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes KaMS § 8 lg 1 p-dest 8 ja 10, Pariisi konventsiooni
artiklist 6 septies, palub vaidlustaja tiihistada tdies ulatuses Patendiameti otsus kaubamargi
EVYAP+kuju registreerimise kohta OU Legomer nimele klassis 3 ning teha Patendiametile
ettepanek registreerimistaotlus nr M200200547 uuesti ldbi vaadata ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- Bulgaaria Vabariigi Patendiameti kaubamérgitunnistus nr 29147 koos eestikeelse tolkega,

- Evyap Sabun, Yag, Gliserin Sanayi Ve Ticaret A.S kinnituskiri 06. oktoobrist 2003 koos
eestikeelse tolkega,

- kaubamirgiga EVYAP+kuju tihistatud toodete miilimist Bulgaaria edasimiiiijatele
tdendavate materjalide tolge eesti keelde,

- kaubamirgiga EVYAP+kuju tihistatud toodete miitimist OU-le Legomer tdendavate
materjalide tolge eesti keelde,

- viljavétted Evyap Sabun, Yag, Gliserin Sanayi Ve Ticaret A.S kodulehelt koos t5lgetega
eesti keelde,

- villjavote WIPO publikatsioonist "Guide to the Application of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property" (WIPO reprinted 1991, Geneva, Switzerland) koos tolkega
eesti keelde.

26.10.2004 teavitas apellatsioonikomisjon taotlejat kdesoleva vaidlustusavalduse esitamisest
ning tegi taotlejale ettepaneku esitada omapoolsed seisukohad. Taotleja seisukohti ei
esitanud.

14.07.2008 esitas vaidlustaja asjas 16plikud seisukohad, milles jaib oma eelnevalt esitatud
seisukohtade ja ndude juurde.



Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, hinnates

esitatud tdendeid ja argumente kogumis ning vastastikuses seoses, leiab, et vaidlustusavaldus
kuulub rahuldamisele.

Kiesolevas asjas on vaidlustatud kaubamirk, mille osas Patendiamet tegi registreerimise
otsuse 11.02.2003. Alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt kohaldatakse enne
2004. aasta 1. maid tehtud Patendiameti otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel
Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamérgi registreerimisest keeldumise aluseid
ja ldhtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub kiesolevas
asjas kaubamirgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kuni 30.04.2004
kehtinud kaubamairgiseadus.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 8 1g 1 p-i 10 alusel, mille kohaselt ei registreerita
kaubamirke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva
kaubamirgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt,

- Pariisi konventsiooni 6 septies alusel, mis sétestab, et kui mairgi valdaja volinik voi
esindaja liidu liikkmesriikides esitab mirgi valdaja sellekohase ndusolekuta avalduse mirgi
registreerimiseks omaenda nimele iihes vi mitmes niisuguses riigis, siis on margi valdajal
Oigus registreerimine protestida, nduda selle tiihistamist voi, kui riigi seadus seda lubab,
nouda margi registreerimise iilekandmist oma kasuks, kui volinik vdi esindaja ei esita oma
tegusid Gigustavaid toendeid,

- KaMS § 8 Ig 1 p-i 8 alusel, mille kohaselt ei registreerita kaubamarke, mis sisaldavad
autoridigusega kaitstud teoseid voi nende nimetusi, kui registreerimiseks puudub digustatud
isiku kirjalik luba.

Apellatsioonikomisjoni hinnangul ndhtub esitatud tdenditest iiheselt, et kaubamirgi
EVYAP+kuju registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 10.
Vaidlustaja on esitanud Bulgaaria Vabariigi Patendiameti kaubamirgitunnistuse vaidlusaluse
kaubamirgiga identse kaubamirgi EVYAP+kuju registreerimise kohta (reg nr 29147,
taotluse esitamise kuupdev 18.12.1995) vaidlustaja nimele. Ka on esitanud vaidlustaja
tdendeid EVYAP+kuju kasutamise kohta Bulgaarias. Vaidlustaja on esitanud tdendeid, et
kaubamirgiga EVYAP+kuju tihistatud kaupade miiiimist edasimiiiijatele Delta EF OOD,
Sars Group EOOD, Sars Grup-99 EOOD, Recko OOD, Yuzpinar OOD ja Asco OOD.

Ka on vaidlustaja poolt tdendatud, et taotleja oli teadlik kaubamirgi EVYAP+kuju teisele
isikule (vaidlustajale) kuuluvusest ning seega esitas taotluse nimetatud kaubamirgi
registreerimiseks Eestis pahauskselt. Vaidlustaja on lisanud vaidlustusavaldusele tdendid
(vaidlustaja kaupade miiiimist késitlevad arved/saatelehed taotlejale) tdendamaks, et taotleja
on olnud vaidlustaja kaubamirgiga tahistatud kaupade edasimiiiija Eestis. Seega taotleja
teadis voi pidi teadma, et vaidlustaja kaubamirgi enda nimele registreerimine ilma
vaidlustaja vastava loata on pahausklik.

Kuivdrd apellatsioonikomisjoni hinnangul on téendatud kaubamirgi EVYAP+kuju taotleja
nimele registreerimise mittevastavus KaMS § 8 1g 1 p-ga 10, siis apellatsioonikomisjon ei
pea vajalikuks hinnata ning analiiiisida vaidlusaluse kaubamairgi registreeritavust Pariisi
konventsiooni artikli 6 septies ning KaMS § 8 Ig 1 p-i 8 alusel.



Lihtudes eeltoodust ja tuginedes KaMS § 8 lg 1 p-le 10, TOAS § 61 lg 1,
apellatsioonikomisjon

otsustas:

rahuldada vaidlustusavaldus, tiihistada Patendiameti otsus (taotluse nr M200200547)
kaubamirgi EVYAP+kuju registreerimise kohta OU Legomer nimele Klassis 3 ning
kohustada Patendiametit jitkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud
asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jitkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, vdib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamirgi Oiguskaitset vilistava asjaolu voi selle puudumise

kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.
Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, joustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu mé6dumisel otsuse
avaldamisest ja kuulub tditmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vdta hagi menetlusse, jitab hagi libi vaatamata voi
16petab menetluse otsust tegemata, jOustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava
kohtuméiruse joustumise hetkest, kui kohtumazrusest ei tulene teisiti.
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