MAJANDUS—- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 976-o0
Tallinnas, 17. aprillil 2008. a.

Todstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisushE8assian (eesistuja), Kerli Tults ja Rein
Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses labi kodsengiriidilise isiku OU llutulestiku Keskus
Arnika vaidlustusavalduse kaubamargiMULGI PAUK " (taotlus nr M200500434)
registreerimise kohta OU Pariisi Tuled nimele kiads.

Asjaolud ja menetluse kaik

Toostusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidinigjon voi apellatsioonikomisjon) laekus
01.04.2006. a vaidlustusavaldus kodumaiselt juisielt isikult OU llutulestiku Keskus Arnika
(edaspidi vaidlustaja) kaubaméargi MULGI PAUK (tawtlnr M200500434) registreerimise
kohta OU Pariisi Tuled (edaspidi ka taotleja) nienklassis 13. Vaidlustusavalduse esitas
patendivolinik Kaie Puur.

Vaidlustusavaldus vBeti menetlusse nr 976 all [meretlejaks maarati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsusbamargi MULGI PAUK (taotlus nr
M200500434) registreerimise kohta OU Pariisi Tulédele klassis 13.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvotlikult;

Vaidlustusavalduse esitaja arvates on Patendiantsets vastuolus kaubamargiseaduse (edaspidi
KaMS)§9Iig1p10jag810ig1p 1.

Kaubamark MULGI PAUK on vaidlustaja poolt vélja tatud ning kasutusele véetud aastal
2000. Kaubamargi esmase kujunduse loomise kohtasdilinud arvutifail kuupaevaga
27.08.2000. Samal aastal alustas vaidlustaja kas@ughmMULGI PAUK all Uhe oma
purotehnilise toote reklaamimist. Nimetatud rekladoomist tdendab arvutifail kuupaevaga
19.12.2000.

Vaidlustaja tegeleb plrotehnika jae- ja hulgimUagigng ilutulestike korraldamisega. Toodet,
mida mudakse kaubamérgi MULGI PAUK all, on alateBO@2 aastast tellitud Hiina
Rahvavabariigi vastavatest tehastest. Selle téekdusn dokument kuupdevaga 09.11.2000. a
toote MULGI PAUK tellimisest Hiinast. Et toode osstEestis menukaks, tellis vaidlustaja seda
Hiinast ka jargnevatel aastatel.

Seega on tdendatud, et 2000. a métles vaidlus@ja wing vottis kasutusele kaubamargi
MULGI PAUK Uhe oma purotehnilise toote téahistamsek

11.04.2004. a esitas OU Pariisi Tuled taotluse &mirgi MULGI PAUK registreerimiseks
oma nimele klassis 13 olevate ilutulestusvaherufites.

OU Pariisi Tuled oli kaubamérgi taotluse esitanaga teadlik, et kaubamark MULGI PAUK
on juba aastaid olnud OU Ilutulestiku Keskuse Aangoolt kasutusel teatud piirotehnilise toote
tahistamiseks. Selle tdenduseks on arved, milleaselh on taotleja vaidlustajalt nimetatud
toodet korduvalt ostnud.

Eeltoodu p&hjal on ilmne, et taotlus oli esitatath@uskselt otsese eesmargiga ara kasutada teise
isiku poolt loodud ja kasutusel oleva kaubaméargineia
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KaMS 8§ 10 Ig 1 p 1 satestab, et diguskaitset eilsadbamérk, mis on identne varasema
kaubamargiga, mis on saanud Oiguskaitse identsatgakle vdi teenuste téhistamiseks.
Vastavalt KaMS § 11 Ig 1 p 1 loetakse varasemaksdmargiks kaubamarki, mis omandas
dldtuntuse varem.

Kaubamark MULGI PAUK on vaidlustaja poolt kasutus#hud alates 2000.aastast. Selle

kaubamargiga tahistatud toodet on igal aastalgigauremates kogustes Hiinast tellitud ning
Eesti erinevates linnades ja valdades asuvatesiminkgides miudud. Samuti on vaidlustaja

teinud nimetatud tootele alates 2000. a pidevalaashi erinevates meediavaljaannetes. Selle
tdenduseks on koopiad tootekataloogidest ja otsitpereklaamist. Lisaks eelmainitule avaldati

2004. a vaidlustaja tellimisel kaubaméargi MULGI PRludioreklaame raadiojaamades SKY

PLUSS ja RAADIO 2.

Sedavord aktiivse kasutamise ja reklaami t6ttu ambmark omandanud tarbijate hulgas vaga
hea maine ning tuntuse. Selle tdenduseks on aakitj poolt 2004. detsembris korraldatud
purotehnilise toodete test, kus vaidlustaja tooddL®|I PAUK saavutas teiste samalaadsete
toodete seas ulekaalukalt esikoha. Juba 2001.kiataloogis oli toodet MULGI PAUK
voimalik reklaamida kui enimmutdud ilutulestikupa&tia, rahva ja perede lemmikut.

Vaidlustusavalduses palutakse tiihistada Patendiatseas.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud: v/v Eesti Kaubagn#ehest nr 2/2006; koopiad arvutifailidest
sildi ja reklaami loomise kohta 2000. a; tdend ¢otllimise kohta Hiinast 2000. a; arve ja
saateleht toote ostmise kohta Hiinast 2003. a;dane506 ja 1262/ P OU-le Pariisi Tuled,;
vaidlustaja tootekataloogid 2001.a, 2003.a, 2@04koopia 2004.a ajalehes ,Sakala”
avaldatud reklaamist; koopia 2004. a otsepostiklsaenist; koopia ajakirja DI poolt detsember,
2004 korraldatud testi tulemustest.

17.07.2006. a esitas taotleja vaidlustusavalduseiastuse

Taotleja vaidles vaidlustusavaldusele vastu. TgotkErvates ei ole tahis MULGI PAUK
dldtuntud. Esitatud tootekataloogide koopiatesbtgepostitusreklaamist ei nahtu adressaatide
hulk ja geograafiline paiknemine. Samuti on lisatuéljavote maakonnalehest ,Sakala”
Uhekordselt ilmunud reklaamist. Ajaleht on kitsaogmafilise levikuga ajaleht, millel on
piiratud lugejaskond. Uhekordne reklaam ei muudisstiildtuntuks Eestis.

Puuduvad tdendid audioreklaamide kohta raadiojaam&tty Pluss ja Raadio 2. Samuti ei saa
ajakirjas DI labiviidud purotehniliste toodete tedla aluseks ja tdéenduseks, et tahis MULGI
PAUK on omandanud tarbijate hulgas vaga hea maintarjtuse. Tegemist ei ole ajakirja DI
lugejate arvamusega, vaid kitsa ringi inimeste t{idhetuse) subjektiivse hinnanguga erinevate
purotehniliste toodete kohta, mis kuidagi ei tdendagi konkreetse toote ning selle nimetuse
dldtuntust.

Kaubamargitaotleja Pariisi Tuled OU on esimene dirfestis, kes hakkas alates 1997. a
suigisest kasutama oma kaupluses migil olevatetegdures eestikeelseid nimetusi. Aastatel
1998-2004 tegid Pariisi Tuled OU ja vaidlustajaetiat majanduslikku koostédd. Vaidlustaja
poordus taotleja poole korduvalt ettepanekuga paékeélja nende poolt Hiinast imporditud
toodetele eestikeelseid nimetusi. Suhtlemine ett#®d vahel toimus suuliselt ning
vastavasisulist kirjalikku kokkulepet ei sdlmitu#tpigi Ghel korral saadeti taotleja poolt
llutulestiku Keskus Arnika OU esindajale faksiganekiri kaubamargitaotleja poolt soovitatud
nimetustega. Kuigi selles nimekirjas ei ole otsmétget tdhise MULGI PAUK kohta, pakuti ka
see nimetus Uhe vdimaliku variandina vélja. Eeltmbchahtub, et llutulestiku Keskus Arnika
OU ja Pariisi Tuled OU vahel oli koostt6 ning kaoigagitaotieja abistas vaidlustajat véimalike
tootetahiste valjatbotamisel. Olgu siinjuures mi@udyi et vaidlustaja kasutab ka praegu mitmeid
kaubamargitaotleja poolt algselt valjapakutud nimet nt Katjuusa, Virmalised, Ammasosin
jt. Seega vaidlustaja vaide selle kohta, et vatdiusl sdnalise téhise ise valja td6tanud ja



kasutusel votnud, on vaar. Samuti ei ole kuidagijeddatud ka llutulestiku Keskus Arnika OU
studistus kaubamaérgitaotleja pahauskses kaitumises.

14.12. 2006. a esitas vaidlustaja lisatdendid kotEendava seletusega.

Vastavalt KaMS § 7 Ig 3 p 1 arvestatakse kaubamélidiuntuse tunnistamisel muuhulgas
kaubamargi tuntuse astet Eestis kaubamargiga a#tinilstkaupade jaotusvlrgus tegutsevate
isikute sektoris vdi nende kaupadega tegelevasekiass. Eeltoodust tulenevalt esitab

vaidlustaja purotehnika valdkonnas tegutsevateutsikkinnitused selle kohta, et nad on
teadlikud kaubamargist MULGI PAUK: OU Vahtre VK §8.2006. a kinnitus (Lisa 1) ja RUF

Eesti AS 16.08.2006. a kinnitus (Lisa 2).

Lisaks eeltoodule soovib vaidlustaja valja tuuaaalsi et kaubamargitaotleja esitas
17.07.2006. a kirjalike seisukohtade lisana Edstillestikud OU ja Firestudio OU kirjad, mille
kohaselt on mdlemad ettevotted tootest MULGI PAUKIlkud voi teadlikud.

Eesti llutulestikud OU teadlikkus kaubamargist MULBAUK on igati loogiline, kuivord
ajakirjas DI avaldatud pirotehnika testis (vaidissivalduse lisa 13) osalesid ka Eesti
llutulestikud OU tooted. Samuti on Eesti llutulesti OU piilidnud kanda 2005. a toodet
MULGI PAUK purotehniliste toodete registrisse (Li8a

KaMS 8§ 7 Ig 3 p 2 kohaselt arvestatakse kaubam@djuntuse tunnistamisel muuhulgas

kaubamargi kasutamise ulatust ning kaubamargi gedigist levikut. Sellest tulenevalt esitab

vaidlustaja andmed llutulestiku Keskus Arnika pétotika muadgipunktide kohta, kus aastatel

2001-2005 on muudud toodet Mulgi Pauk (Lisa 4)tdfsd andmed kinnitavad toote "Mulgi

Pauk" turustamist Gheltpoolt kogu Eestis, teiseiblpigas maakonnas paljudes kauplustes ja

kaubamajades (v.a Hiiumaa, kus turustatakse UhbaskoKaMS 8 7 Ig 3 p 2 kohaselt

arvestatakse kaubamargi Gldtuntuse tunnistamisahmgas ka kaubamérgi kasutamise kestust.

Vaidlustaja on esitanud:

a) Koopia arvutifailist toote MULGI PAUK sildi esmagedoomisest 27.08.2000. a
(vaidlustusavalduse lisa 2)

b) Koopia arvutifailist toote "MULGI PAUK reklaami lonisest 19.12.2000. a
(vaidlustusavalduse lisa 3)

c) 09.11. 2000. a parineva toote "MULGI PAUK" saatadtolendi (vaidlustusavalduse lisa 4)

d) 28.12.2000.a Pariisi Tuled OU' le véljastatud anaote "MULGI PAUK" eest
(vaidlustusavalduse lisa 6)

Vaidlustaja soovib vaidlustusavalduse lisade 2 jaugde esitada Valdo Ots'a selgituse failide
atribuutides toodud kuupaevade kohta (Lisa 5).

Eeltoodud dokumentidega soovib vaidlustaja tdendeia on kasutanud tahist MULGI PAUK
juba alates 2000. a.

Vaidlustaja soovib lisaks eelnevalt esitatud toexidikaubamargi "MULGI PAUK" reklaami
kohta esitada First Media OU kinnituse (Lisa 6)es&bhta, et llutulestiku Keskus Arnika OU
kaubamargi "Mulgi Pauk" reklaamklippe edastati 200%letsembris raadiojaamades Raadio 3
ja Sky Plus ning reklaamklippe edastati ka varasehaastatel. Kdesoleva kirja elektroonilisele
versioonile on lisatud 2005. a reklaamklipi saluegiLisa 7).

Kaubamargitaotleja ei osta enam vaidlustajalt tbdd&)LGl PAUK. Eeltoodule vaatamata
turustab ta toodet, mis kannab identset nime naidlwstaja poolt tellitud kujundust (Lisa 8).
Lisas 8 toodud pakendi kujundus on loodud vaidjastallimusel Valdo Ots' a poolt 2003. a.
Kujunduse autor on loovutanud kujunduse autoriG@gusiutulestiku Keskus Arnika OU' le
(Lisa 5).

Kaubamargitaotleja vaidet, et nimetuse MULGI PAU&kkusid nemad vaidlustajale valja, ei
kinnita Ukski esitatud tbend. Esitatud tdendid Kewad aga seda, et kaubamargitaotleja on
votnud kasutusele teise isiku tellimusel loodudguak kujunduse ja putab registreerida teise
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isiku poolt 5 aasta eest kasutusele voetud ja slietlt reklaamitud kaubamarki. Kui
vaidlustaja puhul on mdistetav kaubamargi MULGI RAUWalik tulenevalt vaidlustaja
asumisest Viljandis, siis kaubamargitaotleja pubrukinuke loogiline seletus soov kasutada ara
teise isiku poolt tuntuks tehtud kaubamargi mainet.

29.02.2008. a esitas vaidlustaja oma I6plikud &eisad, milles jai varem esitatud seisukohtade
juurde.

18.03.2008. a esitas taotleja oma I6plikud seisallpimilles jai varem esitatud seisukohtade
juurde.

Komisjon alustas |dppmenetlust kédesolevas asjdg 2208. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadegg hinnanud esitatud tdendeid kogumis,
leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

11.04.2005. a esitas taotleja Patendiametile ts®tlukaubamargi MULGI PAUK
registreerimiseks Pariisi Tuled OU nimele klass® - ilutulestusvahendid. Patendiameti
registreerimise otsus on tehtud 21.12.2005. a yddaark on avaldatud Kaubamargilehes nr 2,
2006. a.

KaMS 8 9 Ig 1 p 10 kohaselt ei saa diguskaitsastahille registreerimist taotlev isik (edaspidi
taotlgja) on esitanud taotluse pahauskselt voi mida onthdkeasutama pahauskselt.

Seega peab komisjon tuvastama, kas 11.04.200%wyaeesines taotlejal pahausksus.

Taotleja on oma vastuses kinnitanud, et aastat®i8-12004 tegid Pariisi Tuled OU ja
vaidlustaja tihedat majanduslikku koost6dd. Taatleditis, et eesti nimetuse MULGI PAUK
pakkus vaidlustajale vélja tema, kuid oma vaidéentamiseks ei ole taotleja esitanud Uhtegi
dokumenti.

Vaidlustaja esitas komisjonile kaks arvutifaili MGILL PAUK sildi (27.08.2000. a) ja reklaami
loomise kohta 19.12.2000. a. Samuti esitas vaijasyaldo Ots’ a tdendi selle kohta, et
MULGI PAUK toote kujunduse tootas vaidlustaja jackdja Valdo Ots 2000. aasta augustis.
2003 aastal tellis vaidlustaja tema kaest uue klysa tdhisele MULGI PAUK. Kokkuleppe
jargi loovutas ta koik autoridigused vaidlustajale.

Vaidlustaja on esitanud komisjonile saatelehedaryeed, millest nahtub, et novembris 2000. a
ja augustis 2003. a tellis vaidlustaja Hiinast peéinailist toodet tdhisega MULGI PAUK.
28.12.2000. a arvest nr 609 ja 25.10.2004. a arwek262/P ilmneb, et taotleja on vaidlustajalt
ostnud purotehnilist toodet téhisega MULGI PAUK.

Eelpool loetletud téendid kinnitavad asjaolu, étisaMULGI PAUK oli alates 2000. a vbetud
kasutusele vaidlustaja poolt ning taotleja oli estliteadlik, sest ostis vaidlustajalt tdhisega
MULGI PAUK tahistatud kaupu.

11.04.2005. a kaubamargitaotluse esitamisel olitlejao teadlik, et soovib enda nimele
registreerida téhist, mis oli kasutusel teise is&w tema aripartneri OU llutulestiku Keskus
Arnika poolt.

Tsiviilseadustiku tldosa seaduse 8 32 kohaseltgubpuriidilise isiku osanikud, aktsionarid voi
likmed, samuti juriidilise isiku juhtorganite lilked omavahelistes suhetes jargima hea usu
p6himotet ja arvestama Uksteise Oigustatud huveaSadhimote kehtib &ripartneritevahelisel
suhtlemisel. Tulenevalt tsiviilseadustiku Uldosadiese § 138 Ig 1 ja Ig 2 tuleb Giguste
teostamisel ja kohustuste taditmisel toimida heassusng 8iguse teostamine ei ole lubatud
seadusvastasel viisil, samuti selliselt, et Gigtsastamise eesmargiks on kahju tekitamine
teisele isikule. Sama p6him&te on satestatud v@ls8eaduse § 6 ja § 23 jt.
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Ariregistri online teabesiisteemi kohaselt olid ja jitkuvalt Pariisi Tuled OU juhatuse
likmeteks Olev Kasperson ja Raivo Laasmagi. Kaubaitaotluse Patendiametile ja vastuse
apellatsioonikomisjonile esitas Raivo Laasmagi.etlift koostédd vaidlustajaga kinnitasid oma
vastuses Raivo Laasmagi ja 14.07.2006. a sele@iseKasperson.

Tulenevalt KaMS § 3 on kaubamark tahis, millegavéimalik eristada the isiku kaupa voi
teenust teise isiku samaliigilisest kaubast vantesest.

KaMS 8 4 Ig 2 kohaselt vOib registreeritud kaubagn&uhtes ainudigust teostada ainult
kaubamargiomanikuna kauba- ja teenindusmarkidestrisfie (edaspidiegister) kantud isik.
Kaubamargitaotluse esitamisel Patendiametile tdaBsiriisi Tuled OU juhatuse liikmed, et
tahisega MULGI KAUP tahistab oma kaupu vaidlustajag taotleja nimele kaubamargi
MULGI KAUP registreerimisega kahjustatakse vaidijst 8igusi kasutada tahist MULGI
KAUP oma toodete eristamisel taotleja samaliigdideaubast ja keelata teistel nimetatud tahise
kasutamist samaliigilistel kaupadel.

Eeltoodu valguses ei saa vaidlustatud kaubamagistreerimise taotlust lugeda heauskseks.
Tulenevalt KaMS 8 9 Ig 1 punktist 10 esineb antutlyj diguskaitset valistav asjaolu ja
Patendiameti otsus tuleb tuhistada.

Kuivord ainutksi eeltoodud asjaoludel kuulub vasfiisavaldus rahuldamisele, siis ei pea
apellatsioonikomisjon kéesolevas asjas vajalikukdaahinnangut kaubamérgi MULGI PAUK
dldtuntusele.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TOAS § 61 Ig 1, §42 ja 3 komisjon,
otsustas:

rahuldada kodumaise juriidilise isiku OU llutulestiku Keskus Arnika vaidlustusavaldus,
tihistada Patendiameti 21.12.2005.a otsus nr 7/M@B00434 kaubaméargi "MULGI

PAUK” (taotlus M200500434) registreerimise kohta OUPariisi Tuled nimele klassis 13
ning kohustada Patendiametit jAtkama menetlust apéhtsioonikomisjoni otsuses toodud
asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib $jomi otsuse peale edasi kaevata
menetlusnormide rikkumise tottu, vOib esitada kaebukomisjoni otsuse peale Harju
Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjotsuse avaldamisest arvates. Kohus
vaatab kaebuse labi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahape@#latsioonikomisjoni otsus ja kes soovib
jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimesetlikorras, vOib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamargi Oiguskaitset ta@iis asjaolu vdi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsiooniisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, j6ustub kmmisotsus kolme kuu méddumisel otsuse
avaldamisest ja kuulub taitmisele.

Allkirjad:
E. Sassian

K. Tults

R. Laaneots



