MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 769-0
Tallinnas, 29. martsil 2006. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet
ning Kerli Tults, vaatas kirjalikus menetluses 14bi kodumaise juriidilise isiku Van Gent
Holding OU, aadress: Sdpruse pst 222-59, 13412 Tallinn, Eesti Vabariik, poolt esitatud
vaidlustusavalduse Patendiameti poolt Rothmans of Pall Mall (Zimbabwe) Limited nimele
registreeritud kaubaméargi GULF (taotluse esitamise kuupdev 29.07.1994, reg nr 19621,
klass 34: toodeldud voi tootlemata tubakas, suitsetamistarbed, tikud) kehtetuks
tunnistamise kohta.

Asjaolud ja menetluse kéik

22.03.2003. a esitas Eesti Vabariigi osaiihing Van Gent Holding OU (keda esindab
patendivolinik Jiiri K&osaar) todstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse,
mille sisu koos viidetega tdenditele on jargmine.

Vaidlustusavalduse esitajale kéttesaadava info kohaselt ei ole kaubamérgiomanik
Rothmans of Pall Mall (Zimbabwe) Limited kasutanud kaubamérki GULF (reg nr 19621)
katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul ja ei ole seega tditnud kaubamérgiseaduse
(edaspidi KaMS - siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004.a kehtinud
kaubamaérgiseadusele, kui ei ole mérgitud teisiti) § 18 Ig 1 tulenevat kohustust.
Vaidlustusavalduse esitaja on esitanud taotluse kaubamirgi GULF + kuju (taotlus
M200300004, esitamise kuupdev 06.01.2003) registreerimiseks klassis 34 (merevaigust
sigari- ja sigaretihoidlite huulikud; piibud (suitsetamistarbed); sigaretitoosid; tikud;
tikuhoidikud; tikutoosid; tubakatoosid; tulemasinad, vélgumihklid, sigaretisiiiitlid;
tulemasinate gaasiballoonid). Patendiamet on 12.11.2003. a teates leidnud, et kaubamairk
GULF + Kuju ei ole registreeritav, kuna on dravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv
varasema kaubamirgiga GULF. Sellest tulenevalt on Van Gent Holding OU asjast
huvitatud isik KaMS § 19 Ig 1 tdhenduses.

Vaidlustusavalduse esitaja palub tunnistada vastavalt KaMS § 19 Ig 2 kaubamérgi GULF
(reg nr 19621) registreering tdies ulatuses kehtetuks.

Apellatsioonikomisjon tegi kaubamirgi GULF omanikule Rothmans of Pall Mall
(Zimbabwe) Limited ettepaneku nimetatud kaubamérgi kasutamist tdendavate
dokumentide esitamiseks.

Kaubamirgi GULF omanik esitas apellatsioonikomisjonile 05.12.2005. a teate, milles
mainis, et el soovi esitada omapoolseid seisukohti ega kaubamérgi kasutamist tdendavaid
dokumente.

23.01.2006 esitatud vaidlustaja loplikes seisukohtades margitakse, et KaMS § 18 1g 1
kohaselt on kaubamirgiomanik kohustatud kaubamairki kasutama, kusjuures kaubamirgi
kasutamiseks loetakse KaMS § 5 lg 3 toodud toimingud. KaMS § 19 1g 1 kohaselt, kui
kaubamédrgiomanik ei ole 5 aasta jooksul kaubamirgi registrisse kandmise pievast alates
voi hiljem katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul ilma mojuva pohjuseta tditnud
KaMS § 18 ndudeid, on igal asjast huvitatud isikul &igus vaidlustada kaubamirgi
registreerimise kehtivus. Vaidlustaja on esitanud taotluse kaubamérgi GULF + Kkuju
registreerimiseks klassis 34 ning Patendiamet on leidnud, et taotletav kaubamérk ei ole
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registreeritav, kuna on &dravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasema kaubamérgiga
GULF (reg nr 19621). Seega on vaidlustaja asjast huvitatud isik.
Vaidlustaja palub tunnistada kaubamiargi GULF registreering tdies ulatuses kehtetuks.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud
materjale kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus on pdhjendatud ja tuleb rahuldada.

Alates 01.05.2004. a kehtiva todstusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 65
lg 6 kohaselt enne 2004.a 1.maid apellatsioonikomisjonile 2004.a 1. maini kehtinud
kaubamairgiseaduse § 19 alusel esitatud vaidlustusavaldustele ja  kaubamaérgi
registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004. a 1. maini kehtinud
kaubamérgi- seadust (edaspidi vana KaMS) ning nende ldbivaatamise kohta kehtivaid
vaidlustusavalduste ldbivaatamist reguleerivaid sitteid. Seega tuleb kiesolevas asjas
hinnata, kas kaubamérgi GULF (reg nr 19621) diguskaitse on vastuolus kuni 30.04.2004. a
kehtinud vana KaMS § 18 Ig 1.

Vana KaMS § 18 Ig 1 kohaselt on kaubamérgiomanik kohustatud kaubamérki kasutama,
kusjuures kaubamargi kasutamiseks loetakse vana KaMS § 5 Ig 3 toodud toimingud.

Vana KaMS § 5 Ig 3 kohaselt kaubamirgi kasutamiseks loetakse:

1) kauba voi pakendi tédhistamist kaubamairgiga;

2) kaubamadrgiga tdhistatud kaupade pakkumist miiiligiks, nende turustamist ja ladustamist
miiligi eesmargil;

3) kaubamargiga viidatud teenuste pakkumist ja osutamist;

4) kaubamaérgiga tihistatud kaupade vilja- ja sissevedu;

5) kaubamirgi kandmist majandus- ja dridokumentidele, reklaammaterjalidele ja kauba
kasutusdpetusele.

Samuti loetakse kaubamirgi kasutamiseks juhtumid, kui kaubamirgiomanik on andnud
asjast huvitatud isikule kaubamargilitsentsi (vana KaMS § 18 Ig 2) ja kui kasutatud on
registreeritud kaubamairgist ebaoluliste osade poolest erinevat kaubamérki (vana KaMS
§ 18 1g 3).

Vaidlustajal, kes viidab, et diguskaitse saanud kaubamairgi kasutamise kohustust ei ole
tdidetud, ei ole voimalik tdendada oma véidet; vaidlustatud kaubamérgi omanikul on
eeldatavalt tédielikum informatsioon vaidlustatud kaubamirgi kasutamise kohustuse
tditmise kohta kooskdlas vana KaMS § 18 sitetega. Seega kohaldatakse tavapiraselt ja
kooskodlas vana KaMS § 19 Ig 2 kaubamairgi kasutamise kohustuse tditmise tdendamisel
timberpodratud tdendamiskohustust, s.t mitte vaidlustaja ei ole kohustatud esitama
toendeid vaidlusaluse kaubamaérgi kasutamata jatmise kohta, vaid vaidlustatud kaubamirgi
omanik selle kaubamérgi kasutamise kohta.

Apellatsioonikomisjon tegi kaubamirgi GULF (reg nr 19621, klass 34) omanikule
ettepaneku nimetatud kaubamérgi kasutamist tdendavate dokumentide esitamiseks ning
kaubamirgiomanik esitas 05.12.2005.a teate, milles mainis, et ei soovi esitada
omapoolseid seisukohti ega kaubamirgi kasutamist tdendavaid dokumente. Seega ei ole
leidnud tdendamist vaidlustatud kaubamirgi kasutamine vana KaMS § 18 ja § 19 kohaselt.
Vaidlustatud kaubamirk, mille suhtes on menetluses tuvastatu kohaselt kasutamise
kohustus jdetud tditmata, on Patendiameti 12.11.2003.a teate hinnangul takistuseks
vaidlustusavalduse esitaja kaubamairgi registreerimise taotluse rahuldamisele. Kauba- ja
teenindusmérk on téhis, mida fiitisiline vdi juriidiline isik kasutab voi kavatseb kasutada
majandus- ja dritegevuses oma kaupade vOi teenuste eristamiseks teiste fiilisiliste voi
juriidiliste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest (vana KaMS § 4 Ig 1). Seega on
kaubamérgi diguskaitse seotud kaubamirgi kasutamisega, milline kohustus on sétestatud
vana KaMS § 18. Arvestades kaubamaérgi ja selle diguskaitse funktsiooni ja eesmirki, ei




ole voimalik séilitada diguskaitset kaubamargile, mille praktiliselt ainus kasutus on teiste
isikute &ri- ja majandustegevuse voimaluste kitsendamine, sh kaubamérkide registreerimise
takistamine.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TOAS § 61 Ig 1 ja 2, § 65 lg 6 ja kuni 30.
aprillini 2004. a kehtinud KaMS § 18 ja § 19 g 2, apellatsioonikomisjon

otsustas:

rahuldada Van Gent Holding OU vaidlustusavalduse ja tunnistada kaubamirgi
GULF kaubamirgiomaniku Rothmans of Pall Mall (Zimbabwe) Limited
registreering nr 19621 taielikult kehtetuks.

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. Kohus vaatab kaebuse 14bi hagita menetluses.

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

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.
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