MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 556-0

Tallinnas, 30. martsil 2007.a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja
Tanel Kalmet, vaatas 22. mairtsi 2007 istungil 1dbi vilismaise juriidilise isiku Harrah’s
Operating Company, Inc (algselt Park Place Entertainment Corporation; One Harrah’s Court,
Las Vegas, NV 38119, USA) vaidlustusavalduse Patendiameti 16. novembri 2001 otsuse nr
7/M200100676 kaubamirgi BALLY’S CASINO klassides 41 ja 42 registreerimise
tithistamiseks ja Patendiametile ettepaneku tegemiseks vdtta vastu uus otsus.

I Asjaolud ja menetluse kaik
Patendiameti otsus

18. aprillil 2001 esitas OU Coriander (reg kood 10711038) Patendiametile taotluse
kaubamirgi BALLY’S CASINO registreerimiseks klassides 41 ja 42 nimetatud kaupade
suhtes.

16. novembril 2001 vottis Patendiamet vastu otsuse nr 7/M200100676 sonalise kaubamérgi
BALLY’S CASINO registreerimise kohta OU Coriander nimele klassides 41 ja 42
jargmiselt:

klass nr 41: meelelahutus, ballide, tantsupidude korraldamine; diskoteenused; esinemiste
korraldamine  (impressaarioteenused);, hasartmdngude korraldamine; iludusvoistluste
korraldamine,; kasiinode seadmestamine (hasartmdngud); klubiteenused (meelelahutus voi
haridus); lobustus, meelelahutus, ajaviide; vaatemdngude, reviiiide jne lavastamine,
produtseerimine; haridus- voi meelelahutusvoistluste korraldamine;

klass nr 42: majutus; hotellid, hotellimajutus, hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine.

Otsuse kohaselt midrati kaubamirgi mittekaitstavaks osaks sona CASINO. Kaubamaérgi
registreerimise kohta avaldati teade Eesti Kaubamaérgilehes nr 1/2002.

Vaidlustusavalduse esitaja pohiseisukohad

4. martsil 2002 esitas vélismaine juriidiline isik Park Place Entertainment Corporation (keda
esindab volikirja alusel patendivolinik Toom Pungas, OU Synest) Todstusomandi
apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) kaebuse (edaspidi nimetatud
vaidlustusavaldus) Patendiameti 16. novembri 2001 otsuse nr 7/M200100676 tiihistamiseks
kaubamérgi BALLY’S CASINO registreerimisasjas. Vaidlustusavaldus on registreeritud
numbri all 556.

20. jaanuaril 2005 esitatud teate kohaselt on vaidlustusavalduse esitaja nimi muutunud ja
uueks nimeks on Caesars Entertainment, Inc. 17. augustil 2005 teatas vaidlustusavalduse
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esitaja Caesars Entertainment, Inc ja Harrah’S Operating Company, Inc iihinemisest, mille
kohta esitati apellatsioonikomisjonile juriidiliste isikute ithinemistunnistus koos eestikeelse
tolkega.

5. veebruaril 2003 esitatud selgituste kohaselt on kaubamirgi BALLY’S CASINO
registreerimise otsus vastuolus KaMS § 8 1g 1 p-ga 6, 8 ja 10. Vaidlustusavalduse kohaselt on
vaidlustaja kasiinode ja nendega seotud teenuste osas USA-s ja mujal maailmas eriti tuntud,
kui mitte tuntuim, tegija, kelle omanduses on USA-s ja mujal registreeritud ja pikka aega
kasutusel olnud kaubamirgid BALLY, BALLY’S, BALLY’S CASINO, BALLY MIDWAY,
BALLY GRAND, BALLY GAMING, BALLY’S BELLE OF ORLEANS, BALLY BOB,
ridamisi suuri kinnistuid, ehitisi ja rajatisi, mis on tdhistatud just iilalnimetatud kaubamarkide
nime all paljudes maailma riikides ning mis on maailmas laialdaselt tuntud eelkdige tdnu
rohketele kasiinodele koos 06bimisega eksklusiivsetes hotellides. Arvestades kaubamaérkide
BALLY ja BALLY’S tuntust maailmas ja Eestis, pidi OU Coriander olema teadlik nimetatud
kaubamaérkidest sisuliselt identse kaubamirgi registreerimistaotluse esitamisel identsete
teenuste kohta. Selle pdrast on Patendiameti otsus iihtlasi vastuolus ka Pariisi Konventsiooni
artiklis 6bis sitestatuga. Vaidlustusavalduse esitaja mérgib, et kaubamirgi BALLY’S
CASINO registreerimine OU Coriander nimele Eestis eksitaks tarbijat, kes loomulikult
eeldab, et tegemist on ililemaailmselt hasti tuntud kasiinode keti teenusega.

Vaidlustaja selgitab, et firma Park Place Entertainment Corporation on alates 1948-st aastast
registreerinud erinevates maades 85 kaubamérki, mis koosnevad ainult tdhtede
kombinatsioonist BALLY vdi BALLY’S voi milles esineb muu teksti kdrval domineerivana
BALLY vdi BALLY’S. Vaidlustaja on registreerinud vdhemalt neli kaubamirki, milles
esineb tdpselt tihtede BALLY’S CASINO (USA kaubamdrgid nr 1973722, 1982255,
Louisiana nr 26000297, 26000298).

Analiiiisides Eestis registreerimiseks esitatud kaubamirgi semantilist tdhendust, leiab
vaidlustusavaldus esitaja, et tihtede kombinatsioon BALLY v0i BALLY’S ei oma eesti
keeles mingit semantilist mdtet, sel puudub sisuline tdhendus ja ta on vaid véljenduslik
stimbol kasiinode teenuste tarbijate jaoks laiemas mottes. Tegelikult on mark BALLY’S
CASINO sihitud otseselt ainult nendele tarbijatele ja toodete levitajatele, kes olgu nad siis
Eestist périt voi Soomest laecvaga tulnud, teavad histi USA firma Park Place Entertainment
Corporation kaubamirki BALLY’S CASINO ja selle mérgiga tihistatud kaupu ja teenuseid.

Kokkuvdtlikult leiab vaidlustaja, et OU Coriander on Eestis registreerimiseks esitanud firma
Park Place Entertainment Corporation’ile kuuluva, ligi saja kaubamédrgi domineeriva osa,
kusjuures taotletav soOnaline kaubamidrk BALLY’S CASINO esineb identsena mitmes
vaidlustaja kaubamaérgis.

Vaidlustusavalduse kohaselt kaubamiark BALLY’S on vaidlustaja poolt kasutusel mitmete
tuntud hoonete tdhistusena USA-s — Las Vegases, New Orleans’is, Indianas, Tunica’s,
Atlantic City’s, Delaware’s, aga samuti Austraalias, Uruguais, Kanadas.

Seoses autoridiguse rikkumisega mérgib vaidlustaja, et Google otsing ,,BALLY’S CASINO +
copyright annab umbes 405 tulemust, millest valikuliselt on esitatud kolm, kus on selgelt ndha
viide nii autorikaitsele kui ka mirgile BALLY’S CASINO.

Vaidlustusavalduse kohaselt on kaubamédrgid BALLY ja BALLY’S maailmas hésti tuntud
(well-known). Nimetatud kaubamairkide publikatsioonid périnevad aastast 1948, mil need
esinevad nii firma reklaamides, firma aasta kokkuvotetes kui ka turismialastes
publikatsioonides. On ilmne, et kaubamirke BALLY ja BALLY’S kasutati ja kasutatakse
laialdaselt kindlate teenuste reklaamiks ja nende tutvustamiseks tarbijatele, eriti USA-s.
Nimetatu pdhjal oli ja on vaieldamatult kaubamirgid BALLY ja BALLY’S kasiino ning
hotellikiilastajatele ja teistele nimetatud kaubamirgi all tdhistatud kaupade tarbijatele ja



levitajatele ,hdsti tuntud”. Esimese registreeritud kaubamirgi, millel esineb tdhtede
kombinatsioon BALLY, mirk no 505218 omab prioriteeti 12. detsember 1948. Eelnevast
tulenevalt on selge, et kaubamirk BALLY’S CASINO on varasema USA {ile 50 aasta varem
registreeritud ja histi tuntuks ilestodtatud mérgi otsene jéljendus, mis ihtlasi on juba
registreerimisel suunatud teatud turusektorile, teatud inimgrupile, eeldades, et nende jaoks
ilmselt pidi kaubamérk BALLY’S CASINO olema histi tuntud juba varem.

Vaidlustaja selgitab, et Eestis on interneti ihendus viga laialdaselt levinud voi kittesaadav
avalike interneti punktide kaudu. Google otsing BALLY annab umbes 454 000 allikat, otsing
BALLY CASINO annab umbes 26 000 tulemust, veidi moonutatud otsing casino + bally
annab umbes 71 000 tulemust. Vilisreisid on muutunud ilipopulaarseks ning loomulikult
lisaks turismifirmade poolt pakutavatele voimalikele kasiinode kiilastustele, voib asjast
huvitatud isik, kes valmistub vilissoiduks iseseisvalt, neti vahendusel voi muul teel sobivad
kasiinod ise. Seega on kasiinodes méngijatele ja potentsiaalsetele kasiinode teenuste
tarbijatele margid BALLY ja BALLY’S CASINO viga hésti kittesaadavad. Vaidlustaja leiab,
et Eesti kasiinoteenuseid tarbivate isikute vaheline kommunikatsioon on elav ning loomulikult
levib teave tuntud kasiinode kettidest Eesti vastavate isikute hulgas, mis omakorda soodustab
mirkide BALLY ja BALLY’S iildtuntuks muutumist Eestis. VOib arvata, et kaubamargid
BALLY ja BALLY’S ning neil pdhinev mérk BALLY’S CASINO on nimetatud mirkidega
tdhistatud kaupade ja/vdi teenuste liigi tegelikele ja/vdi potentsiaalsetele tarbijatele vdhemalt
tuntud. Ulaltoodud otsingutulemuste hulk tdestab, et vastava ala spetsialistid, kaubamirkidega
tahistatud kaupade ja/vdi teenuste liigiga tegelevad isikud, aga samuti kaubamirkidega
tahistatud kaupade ja/vdi teenuste levitajad aga samuti &riringkonnad, kes on seotud
kasiinoteenuste osutamisega, tunnevad hésti kaubamirke BALLY ja BALLY’S ning neil
pohinevat mirki BALLY’S CASINO, kuivord ettevotte asutamisel ja selle tegevuse
planeerimisel tutvutakse rutiinselt vOimalikult koigi tdhelepanu védrivate analoogsete
ettevotetega.

Kokkuvotlikult voib seega hinnata kaubamirke BALLY ja BALLY’S ning neil pdhinevat
mirki BALLY’S CASINO Eestis iildtuntuks, kuna iildtuntuks tuleb lugeda méirk, mis on
iildtuntud vdhemalt iihes iildsuse vastavas grupis. Antud juhul on analiilisitavad maérgid
iildtuntud vahemalt kahes iildsuse grupis.

Lisaks soovib vaidlustaja eraldi peatuda isikutel, kes on ilma vaidlustaja loata alustanud
kaubamérgi BALLY’S CASINO tdhistatud kaupade ja/vdi teenuste levitamist Eestis.
Vaidlustaja hinnangul viitab OU Coriander otsus registreerida vaidlustajale kuuluv
kaubamirk BALLY’S CASINO Eestis nende lootusele saada iildtuntud kaubamaérgi
registreerimise kaudu lisatulu ilma vastavaid kulutusi tegemata. Taoline kéitumine véljendab
sisuliselt OU Coriander hinnangut nimetatud kaubamirgile, kui iildtuntule Eestis. Ulaltoodu
kinnituseks sobib OU Coriander veebilehe tekst lingist ,,Minguautomaadid”, kus on otseselt
oeldud: ,,..Bally’s Casino minguautomaatide valikus on esindatud kahe maailma suurema
tootja, BALLY ja IGT kdige populaarsemad méngud...”. Toodud tekstikatke tdestab {iihtlasi
OU Coriander kiitumise pahausksust, kuna on selge, et nad oli histi kursis firma Park Place
Entertainment Corporationi tegevusega ja neile kuuluvate kaubamairkidega, mis pdhinevad
tadhekombinatsioonidel BALLY, BALLY’S, aga samuti konkreetsel mirgil BALLY’S
CASINO.

Seoses kaubamirgi kasutamise kestuse, ulatuse ja geograafilise piirkonnaga véidab
vaidlustaja, et kaubamirk BALLY’S CASINO on olulises osas kaitstud ja kasutusel 1948-st
aastast, peamiselt USA-s ja Euroopas. Arvestades tilalnimetatud ja lisades toodud dokumente
on selge, et késitletava kaubamérgi kasutamise kestus on selle mirgiga kaitstava valdkonna
sees pikaajaline ja laiaulatuslik. Vaidlustaja vdidab, et firma on oma kaubamairgi tutvustamist
teostanud véga pika aja jooksul ja laialdaseks, mida kinnitavad Park Place Entertainment
Corporationi abisekretdri Marc Claitoni vande all antud tunnistus ja Google otsingud.
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Kaubamirgi reklaam haarab lisaks triikistele ja internetile veebilehekiilgedele ka maailma
kdige prestiizikamaid spordivoistlusi. Tunnistuse kohaselt on firma kaitsnud ligi 100
kaubamairki, mis sisaldavad domineerivana tdhekombinatsiooni BALLY véi BALLY’S.
Lisaks USA-le on nimetatud kaubamérgid registreeritud Austraalias, Austrias, Beneluxi
maades, Kanadas, Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, lirimaal, Norras, Rootsis,
Inglismaal, Sveitsis, Koreas, Louna-Aafrika Vabariigis ja muude Aafrika riikides. Seega on
vaidlustaja kaubamdrgid kaitstud kdikjal, kus kasiinod ja vastavad teenused on levinud.
Vaidlustusavalduse jargi on tema kaubamérgid vdga hinnalised, nende vairtuseks on summa,
mis iiletab 1 miljardi USD.

Taotleja pohiseisukohad

Kaubamairgitaotleja 4. veebruari 2005 kirjalikus vastuses (nr AP -04/06) teatab taotleja, et ta
vaidleb vaidlustusavalduses toodud seisukohtade vastu ning kaubamirgi registreerimine OU
Coriander nimele klassides 41 ja 42 on kooskdlas kaubamaérgiseaduse ja rahvusvahelise
oiguse normidega. Taotleja mirgib, et kaebust esitades on Park Place ndidanud iiles soovi
saada Eesti kasiinoturul monopoolset digust sdnale BALLYS, omamata Eestis registreeritud
kaubamaérki. Ka ei omata Madridi kokkuleppe alusel registreeritud kaubamirke ega Euroopa
Uhenduse kaubamirke voi kaubamirgitaotlusi. USA-s on enamik Park Place poolt esitatud
kaubamirke BALLY voi BALLY’S registreeritud teise omaniku nimele voi kustutatud
registrist.

Tuginedes To6stusomandi Kaitse Pariisi Konventsiooni artiklile 6” ja TRIPS-leppe artiklile
16 leiab taotleja, et vaidlustusavalduse esitaja viited on pdhjendamata ja tdendamata.
Vaidlustusavaldusele pole lisatud tdendeid, mis tdendaks kaubamirgi BALLYS iildtuntust
Eestis ja selle pahauskset kasutamist. Vastusele oli lisatud viljavotted USA patentide ja
kaubamirkide ameti andmebaasist kaubamérkide BALLY’S ja BALLY kohta.

17. mail 2005 esitasid OU Coriander ja OU Cityclub (reg nr 10963395)
apellatsioonikomisjonile 30. maértsil 2005 sdlmitud kaubamirgi loovutamise akti, mille
kohaselt on kaubamirgist BALLY’S CASINO tulenevad digused iile antud OU-le Cityclub.
Avaldajad paluvad taotlejaks lugeda diguste omandaja, so OU Cityclub. Patendiameti
andmebaasist ndhtuvalt on Patendiamet registreerinud diguste iileandmise ja kaubamérgi
BALLY’S CASINO taotlejaks on mirgitud OU Cityclub.

Vaidlustusavalduse esitaja tiiendavad seisukohad

Vastuseks taotleja seisukohtadele méargib vaidlustusavalduse esitaja 13. mail 2005, et taotleja
ei ole sisuliselt vastanud vaidlustusavalduse iihelegi punktile. Taotleja ei ole esitanud iihtegi
vastuvdidet vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade suhtes tema pahausksuse kohta.
Vaidlustaja ei soovi Eesti kasiinoturul saada monopoolseid 0igusi, vaid piirdub Eesti
kaubamérgiseadusega (vana) temale antud oOiguste tagamise ndudega. Taotleja esitatud
viljavotete kohta selgitab vaidlustaja, et 5. veebruaril 2003 esitatud tdendusmaterjali lisas 5
on esitatud loend firma Park Place kaubamérkide taotlustest ja registreeringutest iile maailma,
kus on lk 9 maérgitud, et USA kaubamaérkide registreeringud nr 1904615 ja 1870035 on
kaubamirkide omanik vabatahtlikult tagasi votnud. Teiste omanike nimele registreeritud
tahiste nr 1552562 ja 1870035 osas mérgib vaidlustaja, et tema nimi on vahepeal muutunud.
Uus nimi on Caesars Entertainment, Inc, st taotleja poolt viidatud USA registreeringute
1552562 ja 2377709 omaniku nimi.



Vaidlustusavalduse esitaja 1oplikud seisukohad

Loplikes seisukohtades on vaidlustusavalduse esitaja jddnud varasemalt esitatud seisukohtade
juurde. Vaidlustaja nimele on registreeritud vihemalt neli kaubamérki, milles esineb tépselt
tahtede kombinatsioon BALLY’S CASINO. Arvestades kaubamérkide BALLY, BALLY’S ja
BALLY’S CASINO tuntust maailmas ja Eestis, pidi taotleja olema teadlik nimetatud
kaubamarkidest sisuliselt identse kaubamirgi registreerimistaotluse esitamisel identsete
teenuste kohta. OU Coriander on esitanud registreerimistaotluse pahauskselt, millega on
rikutud KaMS § 8 1g 1 p 10 sitteid.

Vaidlustusavalduse esitaja on jitkuvalt seisukohal, et Patendiameti otsus on vastuolus Pariisi
Konventsiooni artikliga 6" ja TRIPS-leppe punktis 16.3 sitestatuga. Klassides 41 ja 42
tahistatud kaupade ja/vdi teenuste liigiga Eestis tegelevad isikud, aga samuti kasiinoteenuseid
osutavad &riringkonnad tunnevad histi kaubaméirke BALLY, BALLY’S ja neil pdhinevat
marki BALLY’S CASINO.

Neil ja eelnevalt toodud pohjendustel palub vaidlustusavalduse esitaja Patendiameti otsuse
tithistada.

Vaidlustusavaldusele on lisatud jargmised tdendid ja materjalid:

- OU Coriander poolt Patendiametile 18. aprillil 2001 esitatud kaubamirgi BALLY’S
CASINO registreerimise avaldus (1. lehel);

- Patendiameti 18. aprilli 2001 otsus nr 7/M200100676 kaubamirgi BALLY’S
CASINO registreerimise kohta (1. Iehel);

- Patendivolinik Toom Pungasele 1. martsil 2001 vélja antud volikiri (1. lehel);

- Patendivolinik Toom Pungase teade vaidlustusavalduse esitaja nime muutuse kohta
koos volikirjadega (3. lehel);

- Viljavote Eesti Kaubamaérgilehest 1/2002 (2. lehel);

- Google otsingu tulemused 17. jaanuarist ja 22. jaanuarist 2003 (8. lehel);

- Reklaammaterjal Bally’s Casino & HOtel Strikes Gold (2- lehel);

- Interneti véljavote Bally’s Casino Hotels kohta 22. jaanuarist 2003 (3. lehel);

- Pariisi Konventsiooni 1967. aastal Stockholmis tdiendatud sdnastuse tdlge (4. lehel);
- Mirkide tuntuse ekspertiisi protseduuri véljavote;

- Vaidlustusavalduse esitaja abisekretdr Marc Claitoni kirjalik tunnistus koos tdlkega (6.
lehel);

- Toendid vaidlustusavalduse esitaja kaubamaérkide tildtuntuse kota, vaidlustusavalduse
esitajat ja tema kaubamdrke tutvustavad ja reklaammaterjalid, vaidlustusavalduse
esitaja kaubamairkide loetelu, viljavotted interneti lehelt www.ballys.ee;

- Tdendid Park Place Entertainment Inc nimemuutuse ja juriidiliste isikute Harrah’s
Operating Company ning Caesars Entertainment Inc iihinemise kohta;

- Maksekorralduste koopiad (riigildiv, 2. lehel);
- Viljavote WIPO késiraamatust (2. lehel).

Taotleja 1oplikud seisukohad

Taotleja esindaja esitas oma 10plikud seisukohad apellatsioonikomisjonile 26. juunil 2006
(vastus nr AP-04/06-3), milles taotleja jatkuvalt vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ja palub



jatta selle rahuldamata. Taotleja mirgib, et enamus vaidlustusavalduse lisa tabelis olevatest
kaubamirkidest on registreeritud kaubaklassides, mitte teenindusmaérgina, milleks on
vaidlustatud kaubamérk.

Rootsis on registreeritud 9 kaubamarki, mis sisaldavad sona BALLY. Neist ainult 2 kuuluvad
uuele omanikule Harrah’s Operating Company. Sona BALLY on registreeritud lisaks klassile
9 veel klassis 41 meelelahutusteenustele ja BALLY MIDWAY klassis 28. Need kaubamérgid
on toodud vaidlustusavalduse lisas 1 esitatud tabelis. Saksamaal registreeritud
kaubamaérkidest, mis sisaldavad sdna BALLY, kuulub vaidlustusavalduse esitajale 2. Seega
esinevad sonad BALLY ja BALLYS Kka teiste ettevotete poolt registreeritud kaubamarkidel.

Taotleja mirgib, et lihiajaliselt on kaubamérkide BALLY omanik ja vaidlustusavalduse
esitaja kolm korda vahetunud. Esitatud ei ole viimase kaubamérkide omaniku volikirja ega
seletust, milline seos on algmaterjali (Lisa 1) ja uue volikirja alusel uuel omanikul.

Taotleja leiab, et sdna BALLYS ei ole saavutanud Eestis iildtuntust. Uldtuntust ei tdenda
lisades 1 ja 2 esitatud inglisekeelsed materjalid. Apostilliga kinnitatud vande all antud
tunnistuses, mida on peetud kaubamirkide BALLY ja BALLY’S iildtuntuse peamiseks
tdestuseks mirgitakse, et Eestis kiis Uhendriikides 1999 aastal 6497 ja 2000. aastal 6745
inimest. Kuidagi ei saa uskuda, et neist lile 5% poorasid tdhelepanu kasiinode reklaamidele ja
olid kasiinode potentsiaalsed kiilastajad.

Kaubamairgitaotluse prioriteet on 18. aprillist 2001 ja lisas 2 toodud interneti véljatriikid
aastast 2003, seega hilisemad ja enamik nendest pole asjakohased. Uldtuntuse siitte
kohaldamiseks on wvajalik ka vastavate {ildtuntust tdendavate tdendite olemasolu.
Vaidlustusavalduses sisalduv seisukoht iildtuntuse kohta on pohjendamata ning argumendid
toestamata. Ka Patendiamet ei ole lugenud kaubamérki BALLY’S CASINO {ildtuntuks.

KaMS § 8 lg 1 p 6 kohaldamise osas leiab taotleja, et BALLY’S kasutamine kinnistute
nimetusena ei ole tdendatud. Kinnistu nimetuse puhul puudub dokument, mis néitab
konkreetse kinnistu tdielikku nimetust, asukohta, kinnistu omanike nimesid ja Kkinnistu
nimetuse sidet antud kaubamaérgiga. Mis kuupédeval dokument on vélja antud, allkirjad, jne.
Kaubamirkide reklaam USA-s on omaette ari.

Vastuseks autoridiguse rikkumisele selgitab taotleja, et USA-s kehtiv autoridigus erineb osati
Eestis kehtivast autoridigusest. Selleks, et médrata autoridigusega kaitstud teost voi selle
nimetust, tuleb esitada teos originaalis ja selle tdlge, kus on dra toodud teose autor, teose
omanik ja teose avalikustamise kuupéev, voi nditeks kunstniku visandid. Ilma neid andmeid
omamata ei saa tuvastada autoridigusega seotud teoseid voi nende nimetusi. Autoridigusele
viidates tuleb esitada dokument, mis tdestab, et omatakse autoridigust, millel on toodud
konkreetne teos, teose autor.

Samuti ei ole alust KaMS § 8 Ig 1 p 10 kohaldamiseks. Ostes tegevuse alustamisel kasiino
tarbeks ménguautomaate sai médravaks Saksamaal Hannoveris asuva Bally Gaming
International GmbH pakkumine. Neilt osteti valdav enamus médnguautomaate ning saadi suur
(15%) allahindlus tingimusel, et kasutatakse nime BALLY’S CASINO. Eelpool nimetatud
tehing oli midrav kasutamaks nime BALLY’S CASINO. Kasiino on oma tegevusega
vaieldamatult kaasa aidanud BALLY ménguautomaatide miitigile. Kasiinole Eesti Vabariigis
nime BALLY’S CASINO registreerides ei ilmnenud mingeid vastundidustusi. Oma kodulehel
www.ballys.ee lingis ,Médnguautomaadid’ on taotleja ka mérkinud, et ,,...Bally’s Casino
minguautomaatide valikus on esindatud kahe maailma suurima tootja, Bally ja ITG koige
populaarsemad méangud...”. See tdhendab, et taotleja pidas silmas Saksa ettevotet ,,Bally
Gaming International GmbH”, kes tegeleb ménguautomaatide véljatootamise ja
turustamisega. Tekst ei tdenda kuidagi taotleja kditumist pahauskselt, kuna siit ilmneb, et nad
teadsid Euroopa firmat ,,Bally Gaming International GmbH”, mitte firma Harrah’s Operating




Company, Inc. tegevust kasiinoalaste teenuste osutamisel ja neile kuuluvaid mujal maailmas
registreeritud kaubamérke.

Lihtudes eeltoodust leiab taotleja, et vaidlustusavaldus on alusetu ning Patendiameti otsus
registreerimise kohta on seaduslik ja pohjendatud.

Taotleja vastustele on lisatud jargmised tdendid ja materjalid:
- Kaubamargi loovutamise akt 30. mirtsist 2005 koos riigildivu kviitungiga (2. lehel);
- Viljavote Ameerika Patendiameti andmebaasist TESS (4. lehel);

- Patendivolinik Ott Moorlatile 26. juunil 2002 ja 1. martsil 2005 vélja antud volikiri
koos teatega esindamise kohta (3. lehel);

- OU Cityclub registriandmete viljatriikk seisuga 23. veebruar 2005;
- OU Cityclub 19.jaanuari 2005 volitus koos tdlkega (2. lehel).

Asja suulisel arutamisel 22. mértsil 2007 jdid vaidlustusavalduse esitaja ja taotleja kirjalikult
esitatud seisukohtade juurde.

IT Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse esitaja seisukohtade ja taotleja
vastuvédidetega, hinnates esitatud tdendeid kogumis ning vastastikuses seoses, leiab jirgmist:

Alates 1. maist 2004 kehtiva KaMS § 72 1g 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti
tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse
tegemise ajal kehtinud kaubamairgi registreerimisest keeldumise aluseid ja ldhtutakse asja uue
menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Apellatsioonimenetluses on vaidlustusavalduse esitaja leidnud, et kaubamirgi BALLY’S
CASINO registreerimine on vastuolus Patendiameti 16. novembri 2001 otsuse vastuvotmise
ajal kehtinud KaMS § 8 Ig 1 p-ga 6, 8 ja 10 ning To6stusomandi kaitse Pariisi konventsiooni
(edaspidi Pariisi konventsioon) artikliga 6bis. Apellatsioonikomisjonis 22. mértsil 2007
toimunud vaidlustusavalduse ldbivaatamisel selgitas vaidlustaja, et ta noue piirdub KaMS § 8
lg 1 punktiga 10 ja Pariisi konventsiooni artikliga 6bis. Sellest tulenevalt ei analiiiisi
apellatsioonikomisjon Patendiameti otsuse seaduslikkust KaMS § 8 1g 1 p 6 ja 8 alusel.

Vaidlustusavalduse kohaselt on kaubamérgi BALLY’S CASINO registreerimine on vastuolus
vaidlustusavalduse esitaja tildtuntud kaubamarkidega BALLY’S (reg nr 1515843), BALLY’S
(reg nr 1523910), BALLY (reg nr 1552562), Bally (reg nr 2377709) BALLY’S ( reg nr
1581959), BALLY’S CASINO LAKESHORE RESORT NEW ORLEANS LOUISIANA
(kujundmaérk, reg nr 1982255) ja BALLY’S CASINO LAKESHORE RESORT (reg nr
1973722).

Asja suulise arutamise kdigus selgitas vaidlustusavalduse esitaja esindaja, et nende hinnangul
on iildtuntud koik vaidlustusavalduses esitatud kaubamérgid.

Pariisi konventsiooni artikkel 6bis 1g 1 kohaselt liidu litkmesriigid kohustuvad ex officio, kui
antud riigi seadused seda lubavad, v4i asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi liikkama voi
kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamargi tarvitamise, kui mark kujutab endast teise mérgi
taasesitust, jdljendit vOi tdlget, mis vOib pohjustada tema &ravahetamist, kuivord
registreerimis- vOi kasutusriigi pddev organ tunnistab, et mark on selles riigis iildtuntud kui
kdesoleva konventsiooni eesdigusi kasutava isiku mirk ja seda tarvitatakse samasuguste voi
sarnaste toodete jaoks. Kiesolev sdte laieneb ka juhtudele, kus mérgi oluline osa kujutab
endast niisuguse tildtuntud mairgi taasesitust voi jéljendit, mis voib pohjustada dravahetamist
teise mérgiga.



Pariisi konventsioon ja kaubamargi registreerimise taotluse esitamise ajal kehtinud KaMS ei
sitestanud kaubamérgi {ildtuntuse kriteeriume, kuid apellatsioonikomisjoni hinnangul saab
iildtuntuse tuvastamisel ldhtuda toOstusomandialases Oiguskirjanduses viljendatud
seisukohtadest ja alates 1. maist 2004 joustunud KaMS-is sdtestatud nduetest, kuna uue
KaMS-i kehtestamisel ei hinnatud timber mérkide tildtuntuse tuvastamise pohimotteid.

Kiesoleval ajal kehtiva KaMS § 7 lg 3 kohaselt iildtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu
hulgas kaubamirgi tuntuse astet Eestis kaubamirgiga tdhistatud kaupade voi teenustega
analoogiliste kaupade voi teenuste tegelike ja voimalike tarbijate sektoris, nende kaupade voi
teenuste jaotusvorgus tegutsevate isikute sektoris voi nende kaupade voi teenustega tegelevas
drisektoris, kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamirgi geograafilist
levikut, registreerimist, kasutamist ja iildtuntust teistes riikides ja hinnangulist vairtust.
Samadest podhimotetest lahtutakse vaidlustusavalduse esitaja viidatud WIPO soovitustes.

Apellatsioonikomisjon ei pea esitatud argumentide alusel vdimalikuks vaidlustaja nimetatud
kaubamirke Pariisi konventsiooni artikkel 6bis mdistes ildtuntuks lugeda. Tapsemalt,
apellatsioonikomisjonile esitatud tdendid ei kinnita, et vaidlustusavalduses nimetatud
kaubamirgid olid Eestis iildtuntud kaubamérgitaotluse esitamise ajal 18. aprillil 2001.

Vaidlustusavaldusele on lisatud arvukalt tdendeid, millest nidhtub, et vaidlustaja kaubamargid
on registreeritud Ameerika Uhendriikides ja neid kasutatakse sellel territooriumil kasiino- ja
hotelliteenuste valdkonnas. Lisaks on vaidlustaja lisanud iilevaate kaubamérkide kasutamise
ja nende viirtuse kohta, viljavotted interneti otsingusiisteemidest ja loetelu riikidest, kus
kohas on tema kaubamaérgid registreeritud.

Esitatud tdenditest jareldub, et vaidlustaja kasutab kaubamaérke teistes riikides ja peaasjalikult
USA-s ja et nende kasutamine vdib-olla iisna laialdane. Samas ei tdenda esitatud dokumendid,
et kaubamirke oleks kasutatud teenuste vdi toodete tdhistamiseks Eestis. Niisamuti pole
vaidlustusavalduses selgitatud ja esitatud tdenditest ei selgu, milline on kaubamérkide tuntuse
aste Eestis ja kuidas see on tekkinud, samuti seda, mis ajast alates on téhised iildtuntuse
omandanud. Asja arutamisel selgitas vaidlustusavalduse esitaja, et tema markide ildtuntus
tuleneb tdhiste iildtuntusest USA-s ja nende kasutamisest ning nende registreerimisest teistes
ritkides. Selline véide ei rajane seadusel ja on vastuolus ka vaidlustaja enda viidatud WIPO
soovitustega.

Apellatsioonikomisjoni hinnangul asjaolu, et kaubamirk voib olla mones teises riigis
iildtuntud ja mitmes riigis registreeritud, voib geograafilise leviku kontekstis omada teatud
mééral tdhtsust tildtuntuse hindamisel Eestis, kuid ainuiiksi sellest ei jareldu siiski, et tdhised
on iildtuntud ka siinsel territooriumil. Kuidas kaubamérgi kasutamine ja tuntus USA-s toob
kaasa tihise iildtuntuse Eesti tarbijate seas ja vastavas drisektoris, vaidlustaja tdendanud ega
selgitanud ei ole. Apellatsioonikomisjon ei ndustu vaidlustaja viitega, et tema kaubamairgid
on Eestis omandanud {ildtuntuse inimeste reisimisvdimaluste avanemisega ja seoses sellega,
et iiheks reisisihtpunktiks voib olla ka USA. Seejuures votab apellatsioonikomisjon arvesse, et
vaidlustusavalduse esitaja ei ole Eestis tegutsenud ega kaubamirgiga tdhistatud teenuseid
siinsel turul ise vOi teiste isikute kaudu osutanud, mis vdhendab kaubamaérkide tldtuntuse
kujunemise toendosust.

Vaidlustaja esitatud interneti otsingusiisteemi viljavotteid ei saa arvestada {ildtuntuse
toendamisel ainuiiksi seepirast, et need parinevad 2003. aastast ja ei tdenda vaidlustaja tdhiste
iildtuntust taotleja kaubamaérgitaotluse esitamise ajal (2001. aastal). Asjaomase tdendina voiks
olla vaadeldav nditeks vaidlustaja kaubamaérkide iildtuntuse uuring Eestis, kuid sellist tdendit
pole apellatsioonikomisjonile esitatud.

Neil kaalutlustel apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse esitaja kaubamirke Eestis Pariisi
konventsiooni artikkel 6bis moistes iildtuntuks ei loe.



Jargnevalt  analiiisib  apellatsioonikomisjon ~ kaubamdrgi  BALLY’S  CASINO
registreerimistaotluse pahauskse esitamise vdidet.

KaMS § 8 1g 1 p 10 kohaselt kaubamérgina ei registreerita kaubamérke, mis on identsed teises
riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamérgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud
pahauskselt.

Osundatud sitte kohaldamiseks peavad olema tdidetud jargmised eeldused: kaubamirgid on
identsed, tdhised on registreeritud teises riigis, tdhised on kasutusel, registreerimistaotlus on
esitatud pahauskselt.

Esitatud tdendite pohjal ei saa olla tdsist vaidlust selles, et vaidlustusavalduses nimetatud
kaubamérgid on registreeritud USA-s (mida lisaks esitatud tdenditele on vdimalik kontrollida
USA patentide ja kaubamérkide ameti kodulehelt www.uspto.org) ja seal kasutusel. Samuti
ei ole pooled tostatanud kaubamarkide identsuse kiisimust.

Pooled vaidlevad selle iile, kas kaubamédrgi BALLY’S CASINO registreerimistaotlus on
esitatud pahauskselt.

KaMS § 8 lg 1 punktis 10 seostatakse pahausksust teises riigis registreeritud ja seal kasutusel
oleva identse kaubamirgi olemasoluga. Apellatsioonikomisjoni hinnangul on kdige
iildisemalt kaubamairgi registreerimistaotluse pahauskse esitamisega tegemist siis, kui isik
teab vOi peab teadma, et identsest kaubamairgist tulenevad digused kuuluvad vélisriigis teisele
isikule (kaubamédrk on registreeritud teise isiku nimele) ja sellele vaatamata taotleb isik
kaubamérgi registreerimist enda nimele sooviga ebaausalt &dra kasutada teises riigis
registreeritud kaubamirgi mainet (nt turueelise saavutamiseks), takistada vOi ennetada
Oiguspéraste kaubamérkide omanike kaubamérgiga kaitstud kaupade voi teenuste sisenemist
turule, kavatsusega tdhis hiljem varasema tdhise omanikule vodrandada, vms. Vaadeldava
sitte eesmérk on kaitsta seaduslikult registreeritud ja kasutusel olevate kaubamairkide
omanikke nende diguste kahjustamise eest.

Vaidlustaja leiab, et OU Coriander otsus registreerida kaubamirk BALLY’S CASINO Eestis
viitab nende lootusele saada ebaausalt ning seadusetult lisatulu vaidlustaja kaubamérkide
arvel ilma vastavaid kulutusi tegemata. Vaidlustaja leiab, et taotleja pahausksust tdendab
viimase veebilehel olev tekst, kus on otse 6eldud, et ,,..Bally’s Casino méinguautomaatide
valikus on esindatud kahe maailma suurema tootja, BALLY ja IGT koige populaarsemad
mdngud...”. Toodud tekstikatke toestab iihtlasi OU Coriander kditumise pahausksust, kuna
on selge, et nad oli hdsti kursis firma Park Place Entertainment Corporationi tegevusega ja
neile kuuluvate kaubamdrkidega, mis pohinevad tihekombinatsioonidel BALLY, BALLY'S,
aga samuti konkreetsel mdrgil BALLY’S CASINO.”

Lisaks on vaidlustaja rohutanud, et sonalistel mérkidel BALLY ja BALLY’S puudub Eesti
keeles mingi tdhendus ja selle juhuslik, mitte teadlik valik on vilistatud. Seega voib viita, et
OU Coriander on nimetatud registreerimistaotluse esitanud pahauskselt.

Taotleja on vastuseks vaidlustusavalduse esitajale selgitanud, et:

,,Ostes tegevuse alustamisel kasiino tarbeks mdnguautomaate sai mddravaks Saksamaal
Hannoveris asuva Bally Gaming International GmbH pakkumine. Neilt osteti valdav enamus
mdnguautomaate ning saadi suur (15%) allahindlus tingimusel, et kasutatakse nime BALLY’S
CASINO. Eelpool nimetatud tehing oli mddrav kasutamaks nime BALLY’S CASINO. Kasiino
on oma tegevusega vaieldamatult kaasa aidanud BALLY mdnguautomaatide miitigile.
Kasiinole Eesti Vabariigis nime BALLY’S CASINO registreerides ei ilmnenud mingeid
vastundidustusi. Oma kodulehel www.ballys.ee lingis ,Mdnguautomaadid’ on taotleja ka
mdrkinud, et ,,...Bally’s Casino mdnguautomaatide valikus on esindatud kahe maailma
suurima tootja, Bally ja ITG koige populaarsemad mdngud...”. See tihendab, et taotleja
pidas silmas Saksa ettevotet ,,Bally Gaming International GmbH”, kes tegeleb
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mdnguautomaatide vdljatéotamise ja turustamisega. Tekst ei toenda kuidagi taotleja
kditumist pahauskselt, kuna siit ilmneb, et nad teadsid Euroopa firmat ,,Bally Gaming
International GmbH”, mitte firma Harrah’s Operating Company, Inc. tegevust kasiinoalaste
teenuste osutamisel ja neile kuuluvaid mujal maailmas registreeritud kaubamdrke.”

Apellatsioonikomisjon ndustub vaidlustajaga, et sonal BALLY puudub eesti keeles tdhendus
ja sona juhuslik ja mitteteadlik valik on pigem ebatdendoline. Samas eeltoodust ndhtuvalt ei
olegi taotleja viitnud, et ta on sdona BALLY ise vélja mdelnud. Taotleja selgituse kohaselt on
ta kaubamérgi valikul ldhtunud Saksa firma Bally Gaming International GmbH nimest, kes
tegeleb méanguautomaatide viljatdotamise ja turustamisega ja kelle kdest mianguautomaadid
osteti. Vastupidist ei ole vaidlustusavalduse esitaja tdendanud. Samuti ei ole vaidlustaja
iimber liikkanud taotleja véidet, et tema kodulehel viidatud midnguautomaatide tootja all pidas
taotleja silmas just Saksa tootjat. Vaidlust ei ole selle iile, et taotleja vdis mianguautomaadid
tarnida just sellelt ettevdtjalt.

Kaubamirgi registreerimise taotluse pahauskse esitamise tdendamise kohustus lasub
vaidlustusavalduse esitajal (T66stusomandi diguskorralduse aluste seaduse § 44 1g 1 p 4 jalg
3 p 3). Seadus ei voimalda eeldada pahausksust pelgalt seetottu, et kaubamérgid on identsed
vOi dravahetamiseni sarnased. Sestap on vaidlustusavalduse esitaja kohustatud pdhjendama ja
esitama tdoendid, millest iiheselt ndhtuks, et taotleja teadis voi pidi teadma USA ettevotja
registreeritud kaubamarkidest, nende kasutamisest ja et taotleja esitas kaubamargi BALLY’S
CASINO registreerimise taotluse sooviga ebaausalt dra kasutada teises riigis registreeritud
kaubamédrgi mainet, takistada vO0i ennetada Oiguspdraste kaubamirkide omanike
kaubamargiga kaitstud kaupade vOi teenuste sisenemist turule voi kavatsusega téhis hiljem
varasema mairgi omanikule vddrandada, vms. Vaidlustaja on kiill leidnud, et taotleja
eesmirgiks on dra kasutada tema mainet, kuid vaidlustusavaldusele lisatud materjalid seda
apellatsioonikomisjoni hinnangul veenvalt ei kinnita. Kiill aga nihtub asja materjalidest, et
taotleja on kaubamirki BALLY’S CASINO alates 2001. aastast reaalselt kasutanud, mida
iildjuhul ei teeks isik, kellel kaubamirgi registreerimisel on kaubamaérgi ,,0igele omanikule”
mahamiiiimise vms kavatsused. Arvesse tuleb votta sedagi, et kaubamirgid BALLY ja
BALLY’S ei kuulunud mitte Saksa ettevotjale, kellega taotleja oli lepingulises suhtes, vaid
USA-s tegutsevale vaidlustusavalduse esitajale. Pealegi, kaubamairgi taotluse esitamisel ei ole
taotleja kohustatud eelnevalt kontrollima, kas samasugune kaubamirk on mones riigis
registreeritud teise isiku nimele.

Asja suulisel arutamisel mirkis vaidlustaja, et Bally Gaming International GmbH tegutseb
vaidlustajaga so0lmitud litsentsilepingu alusel. Selle véite tdesust ei ole apellatsioonikomisjonil
aga vOimalik kontrollida, kuna vaidlustaja ei ole lepingut asja materjalide juurde esitanud
viidates lepingu konfidentsiaalsusele ja soovimatusele tutvustada lepingut taotlejale. Seetdttu
pole apellatsioonikomisjonil voimalik kontrollida, kas véidetav litsentsileping eksisteerib ega
hinnata seda kogumis teiste asjas kogutud tdenditega. Apellatsioonikomisjon saab otsuse
rajada siiski ainult asjas kogutud tdenditele ja menetluses kindlakstehtud asjaoludele (TOAS §
59 1g 3 ja 4). Asjaolust, et vaidlustaja ei ole pidanud vdimalikuks tdendada tema ja Bally
Gaming International GmbH vahelisi vididetavaid lepingulisi suhteid isegi kéesolevas
vaidluses, saab jireldada muuhulgas seda, et tdenéoliselt ei teadnud sellistest suhetest ka
taotleja.

Koike eelnevat kokkuvottes leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamérgi BALLY’S CASINO
registreerimistaotluse pahauskne esitamine pole tdendatud ning Patendiameti 16. novembri
2001 otsus nr 7/M200100676 ei ole vastuolus KaMS § 8 1g 1 punktiga 10.
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Lihtudes eeltoodust ja vottes aluseks Toostusomandi Kaitse Pariisi konventsiooni
artikkel 6bis, TOAS § 61 ning kuni 30. aprillini 2004 kehtinud KaMS § 8 1g 1 p 10,
apellatsioonikomisjon,

otsustas:

jatta Harrah’s Operating Company, Inc vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise tottu, voib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse
peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest
arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jdtkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, v3ib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamérgi oOiguskaitset vilistava asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, joustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme
kuu moddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub tditmisele.

Allkirjad:

P. Lello

S. Sulsenberg

T. Kalmet
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