MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 715-0
Tallinnas, 18. detsembril 2006. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri-Koit Lahek
ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses 1dbi vilismaise juriidilise isiku ZAO VILAS,
Teleznaja 37, 193024 Sankt- Peterburg, Venemaa, vaidlustusavalduse kaubamirgi VILAS +
kuju (taotlus M200201366) AS Elrain nimele registreerimise tiihistamise ndudes.

Vaidlustusavaldus esitati 01.09.2003 a ja registreeriti nr 715 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 ZAO VILAS on kaubamirgi VILAS + kuju omanik Venemaal
muuhulgas klassi 33 kuuluvate kaupade osas. Venemaal on kaubamirk registreeritud alates
16.06.1995. a.
Patendiamet registreeris oma 27. mai 2002. a otsusega kaubamirgi VILAS + kuju klassis 33
AS Elrain nimele.
Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamérk VILAS + kuju
ariithingu  AS ELRAIN nimele on védir ning vastuolus kaubamirgiseaduse ning
rahvusvahelise Oiguse normidega. Patendiameti otsusega on rikutud vaidlustusavalduse
esitaja, kui kaubamirgi VILAS + kuju seadusliku omaniku, digusi ja seadusega kaitstud
huvisid.
Registreering on vastuolus tod0stusomandi 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 mairgi valdaja sellekohase ndusolekuta
avalduse maérgi registreerimiseks omaenda nimele ithes 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 todstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 septies mdistes.
Esindussuhte olemasolu tdendavad vaidlustusavaldusele lisatud tdendid:

1. Vaidlustaja kaubamirgi VILAS + kuju registreerimise tunnistuse koopia;

2. AS ELRAIN taotluse nr M200201366 VILAS + kuju publikatsiooni koopia;

3. AS ELRAIN ning vaidlustusavalduse esitaja vahel 11. detsembril 2002. a sdlmitud

leping;
4. Viljatriikk Eesti Alkoholiregistrist.

Vaidlustusavalduse esitaja ei ole andnud AS-le ELRAIN ndusolekut kaubamirgi VILAS +
kuju registreerimiseks. Seetdttu on kaubamirgi VILAS + kuju registreerimine AS ELRAIN
nimele vastuolus téostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklis 6 septies sitestatuga ning
vaidlustusavalduse esitaja palub vastava registreeringu tiihistamist Eestis.

Samuti on kaubamirgi VILAS + kuju registreerimine AS Elrain nimele vastuolus vana KaM$S
§ 8 1g 1 p 10, mille kohaselt kaubamirgina ei registreerita kaubamaérke, mis on identsed teises
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riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamérgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud
pahauskselt.

Vaidlustaja nimele on Venemaal registreeritud identne kaubamirk VILAS + kuju ning
vaidlustaja kasutab nimetatud kaubamarki oma kaupade téhistamiseks.

AS Elrain on vaidlustaja kaubamairgi olemasolust, kasutamisest ning tema seaduslikust
kuulumisest vaidlustaja nimele teadlik, kuna on vaidlustaja toodete edasimiiiijaks Eestis.

04. septembril 2003. a edastas apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse koos lisadega AS- le
Elrain.  21. oktoobril 2004.a palus apellatsioonikomisjon esitada AS-1  Elrain
vaidlustusavalduse kohta oma seisukoht hiljemalt 24.01.2005.a. AS Elrain ei ole oma
seisukohta apellatsioonikomisjonile esitanud.

22. mairtsil 2006.a palus apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse esitajal esitada oma
16plikud seisukohad hiljemalt 24. aprilliks 2006. a. Vaidlustusavalduse esitaja oma 10plike
seisukohti ei esitanud ega muutnud varem esitatud avaldust.

26. aprillil 2006. a. palus apellatsioonikomisjon AS-1 Elrain esitada oma ldplikud seisukohad
hiljemalt 29. maiks 2006. a. AS Elrain seisukohti ei esitanud.

13. detsembri 2006.a apellatsioonikomisjoni esimehe otsusega alustati kirjalikku
16ppmenetlust asjas nr 715.

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

Kéesolevas asjas tuleb kdigepealt vilja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia.
01. mail 2004. a joustus uus kaubamérgiseaduse redaktsioon (edaspidi “uus KaMS”). 01. mail
2004.a joustus toostusomandi diguskorralduse aluste seadus (edaspidi TOAS) ning
08. aprillil 2005. a joustusid TOAS seaduse muudatused. TOAS § 65 Ig 6 kohaselt enne
2004. a 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. a 1. maini kehtinud kaubamérgiseaduse § 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
kaubamérgiseadust ning nende ldbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste
libivaatamist reguleerivaid sitteid. Uue KaMS § 41 1g 2 ja TOAS §-de 43 — 45 ja § 50 Ig 2
méttes on kiesoleva kaebuse niol tegemist vaidlustusavaldusega, ZAO VILAS tuleb kisitleda
vaidlustusavalduse esitajana (vaidlustajana) ja AS Elrain kaubamirgi taotlejana.

Vana KaMS § 24 1g 1 kohaselt vdib apellatsioonikomisjon asjast huvitatud isiku taotlusel
tunnistada kaubamairgi registreerimise kehtetuks, kui registreerimisel on rikutud selle seaduse
§-de 7 ja 8 nodudeid ning § 24 Ig?2 kohaselt voib kaubamirgi registreerimise kehtetuks
tunnistamise taotluse esitada apellatsioonikomisjonile viie aasta jooksul, arvates kaubamérgi
registrisse kandmise péevast.

Vaidlustatud kaubamairgi registreerimise otsus on tehtud 27 .mail 2003. a. Vaidlustusavaldus
esitati 01. septembril 2003. a, s.0o. vana KaMS § 24 Ig-s 2 sdtestatud tdhtaja jooksul. Sellel
hetkel ei olnud kaubamirk veel registrisse kantud. Kuna kaubamérk ei ole registrisse kantud,
siis el ole vdimalik olematut registreeringut kehtetuks tunnistada, vaid tuleb tiihistada
vaidlustatud kaubamérgi registreerimise otsus.

27. mail 2003. a registreeris Patendiamet oma otsusega vaidlustatud kaubamirgi, mille
reproduktsioon on jargmine:



Vaidlustusavalduse esitaja kaubamirk VILAS + kuju, mis oli Venemaa Patendiametile
esitatud 27. septembril 1994. a ning registreeritud 16. juunil 1995. a, on identne vaidlustatud
kaubamaérgiga.

Vana KaMS § 8 1g 1 p 10 kohaselt ei registreerita kaubamarke, mis on identsed teises riigis
registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamairgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud
pahauskselt. Toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikkel 6 septies kohaselt, kui
mérgi valdaja volinik vOi esindaja liidu litkmesriikides esitab maérgi valdaja sellekohase
nousolekuta avalduse margi registreerimiseks omaenda nimele ithes vOi mitmes niisuguses
riigis, siis on mérgi valdajal digus registreerimine protestida, nduda selle tiihistamist voi, kui
riigi seadus seda lubab, nduda margi registreerimise iilekandmist oma kasuks, kui volinik voi
esindaja ei esita oma tegusid digustavaid tdendeid.

Vaidluse kéigus ei ole AS Elrain vaidlustusavalduse osas tlihtegi vastuvéidet esitanud, samuti
ei ole ta esitanud oma tegusid digustavaid toendeid. Esitatud pooltevahelisest lepingust nr
6/02 ja alkoholiregistri véljavottest nahtub, et ZAO Vilas ja AS-i Elrain vahel olid &risuhted.
AS Elrain miitlis Eestis vaidlustusavalduse esitaja kaupu ja AS Elrain pidi olema teadlik, et ta
soovis enda nimele registreerida teise isiku kaubamérki, kuigi tal puudus selleks selle isiku
kirjalik luba. AS Elrain v3ib pidada vaidlustusavalduse esitaja volinikuks todstusomandi
kaitse Pariisi konventsiooni Artikkel 6 septies mottes ning kaubaméirgi registreerimise taotlus
oli AS Elrain poolt esitatud pahauskselt vana KaMS § 8 1g 10 mottes.

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

otsustas:

rahuldada ZAO VILAS vaidlustusavaldus, tiihistada Patendiameti 27. mai 2003. a otsus
nr 7/M200201366 Kklassis 33 ja kohustada Patendiametit jitkama menetlust
apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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



