MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 686-0
Tallinnas, 23. mail 2006. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri-Koit Lahek
ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses 14bi vilismaise juriidilise isiku Aktsionerno
druzhestvo “Chernomorsko zlato”, BG-8200 Pomorie BG vaidlustusavalduse tunnistada
kaubamirgi BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju registreering nr 33697 klassis 33 AS
Elrain nimele tdilikult kehtetuks.

Vaidlustusavaldus esitati 25.06.2003. a ja registreeriti nr 686 all. Vaidlustusavaldus anti
ettevalmistamiseks komisjoni litkkmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Urmas Kernu, AAA Patendibiiroo OU, Tartu
mnt 16, 10117 Tallinn.

Vaidlustusavalduse esitaja taotlus (kokkuvoétlikult):

Vaidlustusavalduse esitaja Aktsionerno druzhestvo “Chernomorsko zlato” (edaspidi “AD
Chernomorsko zlato”) on kaubamérgi BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju omanik klassi
33 kuuluvate kaupade osas. Vaidlustusavalduse esitaja kasutab nimetatud kaubamérki alates
1932. aastast ning vastav kaubamdrk on kaebaja nimele registreeritud Bulgaarias, samuti on
taotletud kaubamirgi BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju registreerimist rahvusvahelise
kaubamaérgina (reg nr 776912) muuhulgas Eestis.

Patendiamet ei ole saanud rahvusvahelise kaubamirki nr 776912 Eestis registreerida, sest
25. oktoobri 2000. a otsusega registreeris Patendiamet kaubamirgi BLACK SEA GOLD
POMORIE + kuju (taotluse nr 9901198, reg nr 33697) AS ELRAIN nimele klassis 33 —
Bulgaaria péritolu alkohoolsed joogid (v.a 6lu).

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamiark BLACK SEA
GOLD POMORIE + kuju driithingu AS ELRAIN nimele on viir ning vastuolus
kaubamaérgiseaduse ning rahvusvahelise diguse normidega. Patendiameti otsusega on rikutud
vaidlustusavalduse esitaja, kui kaubamidrgi BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju
seadusliku omaniku, digusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Registreering on vastuolus tdoostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6 septies.
Toostusomandi Pariisi konventsiooni Artikli 6 septies 1g 1 sétestab, et kui méargi valdaja
volinik voi esindaja liidu litkmesriikides esitab mirgi valdaja sellekohase ndusolekuta
avalduse margi registreerimiseks omaenda nimele iithes vdi mitmes niisuguses riigis, siis on
margi valdajal digus registreerimine protestida, nduda selle tiihistamist voi, kui riigi seadus
seda lubab, nduda méirgi registreerimise iilekandmist oma kasuks, kui volinik voi esindaja ei
esita oma tegusid digustavaid tdendeid.

AS ELRAIN on vaidlustusavalduse esitaja toodete Eestisse maaletooja ehk kaubaméirgi
omaniku esindaja Eestis to0stusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 septies moistes.
Esindussuhte olemasolu tdendavad vaidlustusavaldusele lisatud tdendid:

1. AD Chernomorsko zlato tegevjuhi Yordana Panayotov notariaalselt kinnitatud
deklaratsioon.

Aadress: Telefon: Faks:
Harju 11 6256 490 6313 660
15072 e-mail: toak@mkm.ee



2. AS ELRAIN ning vaidlustusavalduse esitaja vahel 14. jaanuaril 1997 solmitud
ekspordileping koos kaubadeklaratsioonidega toestamaks miitigitehingute toimumist.

3. AS ELRAIN tellimuskirjad kaebajale kaupade tarnimiseks.
4. AS-le ELRAIN 1998. aastal esitatud arvete néidised.

5. AS ELRAIN ning vaidlustusavalduse esitaja vahel 21. jaanuaril 1999 solmitud
ekspordileping  koos kaubadeklaratsioonidega ning arvetega tdestamaks
miiiigitehingute toimumist.

6. Viljavote Eesti alkoholiregistrist, kust ndhtub side vaidlustusavalduse esitaja ning
AS ELRAIN vahel.

BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju on vaidlustusavalduse esitaja tootjamérk ning seda
kasutatakse koigi vaidlustusavalduse esitaja toodete tidhistamiseks, millest annavad tunnistust
ka lisatud néidised vaidlustusavalduse esitaja erinevate toodete etikettidest.
Vaidlustusavalduse esitaja ei ole andnud AS-le ELRAIN nousolekut kaubamirgi BLACK
SEA GOLD POMORIE + kuju registreerimiseks. Seetdttu on kaubamirgi BLACK SEA
GOLD POMORIE + kuju registreerimine AS ELRAIN nimele vastuolus toostusomandi kaitse
Pariisi konventsiooni artiklis 6 septies sitestatuga ning vaidlustusavalduse esitaja palub
vastava registreeringu tiihistamist Eestis.

02. juulil 2003. a edastas apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse koos lisadega AS Elrain
patendivolinikule. 07. oktoobril 2004.a palus apellatsioonikomisjon esitada AS-1 Elrain
vaidlustusavalduse kohta oma seisukoht hiljemalt 01.01.2005.a. AS Elrain ei ole oma
seisukohta apellatsioonikomisjonile esitanud.

22. martsil 2006.a palus apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse esitajal esitada oma
16plikud seisukohad hiljemalt 24. aprillil 2006. a.

24. aprillil 2004. a esitatud loplikes seisukohtades jdi vaidlustusavalduse esitaja varem
esitatud viidete ja tdendite juurde.

12. mail 2006. a alustas apellatsioonikomisjoni esimees kirjalikku loppmenetlust asjas nr 686.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud asja materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub
rahuldamisele.

Kiesolevas asjas tuleb kdigepealt vilja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia.
01. mail 2004. a joustus uus kaubamirgiseaduse redaktsioon (edaspidi “uus KaMS”). 01 mail
2004.a joustus todstusomandi diguskorralduse aluste seadus (edaspidi TOAS) ning
08. aprillil 2005. a jdustusid TOAS seaduse muudatused. TOAS § 65 lg 6 kohaselt enne
2004. a 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. a 1. maini kehtinud kaubamaérgiseaduse § 19
alusel esitatud vaidlustusavaldustele ning enne 2004.a 1. maid apellatsioonikomisjonile
2004.a 1. maini kehtinud kaubamirgiseaduse §-de 24 ja 24' alusel esitatud kaubamirgi
registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004.a 1.maini kehtinud
kaubamirgiseadust ning nende ldbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste
labivaatamist reguleerivaid sitteid. Uue KaMS § 41 Ig 2 ja TOAS §-de 43 — 45 ja § 50 1g 2
mottes on kidesoleva kaebuse ndol tegemist vaidlustusavaldusega, st et Aktsionerno
druzhestvo “Chernomorske zlato” tuleb kisitleda vaidlustusavalduse esitajana ja AS Elrain
kaubamirgi omanikuna.



Vaidlustatud kaubamaérgi reproduktsioon on jérgmine:

Taotluse esitamise kuupédev 14.07.1999;
Registreeringu number 33697,

Registreerimise kuupdev 29.03.2001;
Registreerimistaotluse number 9901198;

Kaubamirk BLACK SEA POMORIE

Omanik Elrain, Paldiski mnt 124 Tallinn EE;

Klass 33 — Bulgaaria péritolu alkoholijoogid (v.a. dlu).

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamirk (avalduse esitaja poolt nimetatuna ka tootjamark)
BLACK SEA POMORIE on identne AS Elrain kaubamirgiga, mille reproduktsioon on:

Vana KaMS § 24 1g 1 kohaselt voib apellatsioonikomisjon asjast huvitatud isiku taotlusel
tunnistada kaubamérgi registreerimise kehtetuks, kui registreerimisel on rikutud selle seaduse
§-de 7 ja 8 ndudeid ning § 24 lg 2 kohaselt voib kaubamérgi registreerimise kehtetuks
tunnistamise taotluse esitada apellatsioonikomisjonile viie aasta jooksul, arvates kaubamargi
registrisse kandmise padevast.

Vaidlustatud kaubamairk on kantud registrisse 29. mirtsil 2001. a ning vaidlustusavaldus oli
esitatud 25. juunil 2003. a, s.0. vana KaMS § 24 1g-s 2 sitestatud tdhtaja jooksul.

Vana KaMS § 8 lIg 1 p 10 kohaselt ei registreerita kaubamérke, mis on identsed teises riigis
registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamérgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud
pahauskselt. Toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikkel 6 septies kohaselt, kui
margi valdaja volinik voi esindaja liidu litkmesriikides esitab mirgi valdaja sellekohase
ndusolekuta avalduse mérgi registreerimiseks omaenda nimele iihes v0i 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 voi
esindaja ei esita oma tegusid digustavaid tdendeid.

Vaidlustatud kaubamirgi taotlus kaubamérgi Elrain registreerimiseks oli esitatud 14. juulil
1999. a. Esitatud tdenditega on tdendatud, et enne seda kuupdeva, s.o. vidhemalt alates
14. jaanuarist 1997. a, olid AS Elrain ja vaidlustusavalduse esitaja vahel drisuhted. AS Elrain
miilis Eestis vaidlustusavalduse esitaja kaupu. Esitatud tdenditest on nédha, et vaidlustatud



kaubamirgi osaline nimetus BLACK SEA GOLD ja graafiline kujutis on kantud
vaidlustusavalduse esitaja  dridokumentidele, kaubaetikettidele ja pooltevahelistele
lepingutele. Seega enne vaidlustatud kaubamirgi registreerimise taotluse esitamist pidi AS
Elrain olema teadlik, et ta soovis enda nimele registreerida teise isiku kaubamarki, kuigi tal
puudus selleks selle isiku kirjalik luba.

Seega vidhemalt alates 14. jaanuari 1997. a pooltevahelise tarnelepingu sdlmimisest voib AS
Elrain pidada vaidlustusavalduse esitaja volinikuks td0stusomandi kaitse Pariisi
konventsiooni Artikkel 6 septies mottes.

AS Elrain kirjadest on ndha, et AS Elrain esindaja Slava Kitajev poordus Bulgaarias
Pomorie’s asuva vaidlustusavalduse esitaja poole bulgaaria keeles, seega pidi oli AS-le Elrain
arusaadav, et BLACK SEA GOLD on vaidlustusavalduse esitaja drinime “Chernomorsko
Zlato” inglisekeelne tdlge. Samuti pooltevaheline hilisem leping, kauba saatekirjad, kauba
etiketid, AS Elrain kirjad, véljavote alkoholiregistrist kinnitavad, et AS Elrain oli
vaidlustusavalduse esitaja volinikuks toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikkel 6
septies mottes, ta oli teadlik vaidlustusavalduse esitaja kaubamérgist ning kaubamairgi
registreerimise taotlus oli AS Elrain poolt esitatud pahauskselt vana KaMS § 8 1g 10 mdttes.

Kaubamargiregistreering nr 33697 rikub vaidlustusavalduse esitaja digusi ning registreering
tuleb tunnistada kehtetuks.

Eeltoodu alusel, juhindudes TOAS §-dest 59, 61, 64, 65 1g-st 6, vana KaMS § 8 Ig 1 p 10 ning
toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6 septies apellatsioonikomisjon

otsustas:

rahuldada vilismaise juriidilise isiku Aktsionerno druzhestvo “Chernomorsko Zlato”
vaidlustusavalduse, tunnistada kaubaméirgi BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju
registreering nr 33697 kehtetuks ning teha Patendiametile ettepanek kaubamirk
registrist kustutada.

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

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jdtkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, voib esitada hagi kolme

kuu jooksul apellatsioonikomisjon otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:
E. Sassian
H.-K. Lahek

R. Laaneots
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