PATENDIAMET
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

Otsus nr 1909-0

Tallinn, 24.11.2020

Avaldus nr 1909 — kaubamargi ,,SPOT-
BILT“ (reg nr 51506) I6ppenuks
tunnistamise avaldus (kiirendatud
menetlus)

Toostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Sulev
Sulsenberg, Margus Tahepold, vaatas labi Saucony, Inc., US (edaspidi avaldaja; esindaja patendi-
volinik Maria Silvia Martinson) 19.03.2020 avalduse Payless ShoeSource Worldwide, Inc., US
(edaspidi omanik; esindaja patendivolinik Elle Mellik) kaubamargi ,SPOT-BILT" (reg nr 51506; taotluse
esitamise kuupdev 3.01.2013, registreerimise kuupaev 1.04.2014) ainudiguse I8ppenuks tunnista-
miseks.

Menetluse kaik

Avaldaja on 19.03.2020 esitanud avalduse, mille ndudeks on tunnistada kaubamargiseaduse (KaMS)
§ 51 Ioikele 2, § 53 Ig 1 p-le 3 ja § 55 I6ikele 2 tuginedes kaubamargi reg nr 51506 ainudigus
mittekasutamise téttu I6ppenuks, lugeda registreering nr 51506 alates avalduse esitamise kuupaevast
kehtetuks ning kohustada Patendiametit kustutama kaubamark registrist.

KaMS § 53 Ig 1 p 3 kohaselt voib iga isik esitada komisjonile avalduse kaubamé&rgiomaniku vastu,
ndudes tema ainudiguse I6ppenuks tunnistamist, kui registreeritud kaubamarki ei ole parast registree-
ringu tegemist mojuva pdhjuseta viie jarjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tdhenduses kasutatud.
KaMS § 17 Ig 1 kohaselt on omanik kohustatud registreeritud kaubamarki tegelikult kasutama
registreeringus margitud kaupade ja teenuste tahistamiseks. KaMS § 55 I6ike 2 kohaselt loetakse
ainudiguse I6ppenuks tunnistamise korral registreering kehtetuks komisjonile avalduse esitamise
kuupaevast arvates. Avalduse esitaja v6ib nduda ainudiguse I16ppenuks tunnistamist avalduse aluseks
oleva asjaolu tekkimise kuupaevast arvates. KaMS § 51 I6ike 2 kohaselt kustutatakse kaubamark
registrist ennetahtaegselt juhul, kui Patendiametile on esitatud sellekohane jdustunud komisjoni otsus.

Avaldaja on markinud jargmist. Omanikule kuulub 1.04.2014 registreeritud Eesti kaubamark ,SPOT-
BILT“ (reg nr 51506), mis on registreeritud klassi 25 kauba jalatsid osas (avalduse lisa 2). Kaubamargi
registrisse kandmise kuupdevast on méddunud enam kui 5 aastat, s.t kaubamargiregistreeringut oli
vdimalik mittekasutamise téttu kehtetuks tunnistada alates 2.04.2019. Avalduse esitajale teadaolevalt
ei ole omanik kaubamarki asjaomaste kaupade téhistamiseks viimase viie aasta jooksul tegelikult
kasutanud. Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast peab tdendid kaubamargi kasutamise ja sellega
seotud tegurite kohta esitama omanik (C-40/01, p 38, C-416/04, p 71). Kui omanik ei tdenda
menetluse raames kaubamargi tegelikku kasutamist Eestis, tuleb omaniku ainudigus tunnistada
[6ppenuks.

Avaldusele oli lisatud (2) valjavote Patendiameti kaubamarkide andmebaasist reg nr 51506 kohta.

Komisjon vottis avalduse menetlusse 23.03.2020 ja toimetas selle omaniku esindajale kéatte.
Omanikku esindav patendibliroo kinnitas avalduse kattesaamist 1.04.2020. Kattetoimetamisel teatati,
et tulenevalt tddstusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 482 Ig 1 algab kattetoime-
tamisest leppeperiood. Kooskdlas sama paragrahvi Idikega 2 pidi omanik kirjalikult teatama
komisjonile enne 26.05.2020, kas ta soovib vdi ei soovi avaldusele vastu vaielda. Omanik ei ole
komisjonile teatanud, et ta soovib avaldusele vastu vaielda, mistéttu komisjon kohaldab kiirendatud
menetlust kooskélas TOAS § 48* I6ikega 1.
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Komisjon vodimaldas 3.06.2020 avaldajal esitada avalduse tdiendavad pdhjendused ja tdendid
hiljiemalt 4.08.2020.

Avaldaja vastas 24.07.2020, markides, et kaubamargi tegeliku kasutamise tdendamiskoormis langeb
omanikule. Nimelt tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et tdendid kaubamargi kasutamise ja sellega
seotud tegurite kohta peab esitama omanik (nt Euroopa Kohtu 11.05.2006 otsus C-416/04 P Sunrider
Corp v OHIM, p 71). Seejuures on ka Eesti kohtud asunud seisukohale, et olukorras, kus omanik
kaubamargi tegelikku kasutamist ei tdenda, tuleb omaniku ainudigus 16ppenuks tunnistada (nt Harju
Maakohtu 22.08.2019 otsus nr 2-18-2603, p 87). Kaesoleval juhul ei ole omanik komisjoni menetluses
osalenud, s.t omanik ei ole ainudiguse I6ppenuks tunnistamise avaldusele vastu vaielnud, esitanud
kaubamargi tegeliku kasutamise kohta téendeid ega tuginenud mdjuvale pbhjusele kaubamargi
mittekasutamise pdhjendamiseks. Kuigi avaldajal puudub kohustus téendada kaubamargi mittekasu-
tamist, toob avaldaja siiski valja, et kaubamargi mittekasutamine on ilmne muuhulgas asjaolust, et
omaniku kodulehel www.payless.com puudub kaubamark ,SPOT-BILT* turustatavate brandide
loetelust (lisatud valjavote seisuga 21.07.2020). Avaldaja jai muus osas avalduses esitatud seisu-
kohtade ja ndude juurde.

Komisjon alustas 6.11.2020 avalduse menetluses 16ppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskdlas TOAS § 484 16ikega 1 juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele katte toimetatud muul
viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi I6ppemist, et ta
vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale § 48% I6ikes 1 nimetatud tahtaja ja
alustab parast selle tahtaja méddumist I6ppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma
otsust péhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt pdhjendamatu.

Komisjon selgitab, et avaldaja ei pea esitama KaMS § 53 Ig 1 p 3 alusel esitatud ainudiguse
I6ppenuks tunnistamise avalduse korral tdendeid selle kohta, et registreeritud kaubamarki ei ole parast
registreeringu tegemist mdjuva pdhjuseta viie jarjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tdhenduses
kasutatud. Kaubamargi kasutamise tdendite, samuti selle mittekasutamise pdhjenduste esitamise
koormus lasub taies ulatuses kaubaméargi omanikul.

Komisjon ei pea ilmselt péhjendamatuks avaldaja nduet tunnistada kaubamargi ,SPOT-BILT" (reg nr
51506) omaniku ainudigus I16ppenuks. Noéude rahuldamise tagajarjeks on KaMS § 55 I6ike 2 kohaselt
registreeringu nr 51506 kehtetuks lugemine komisjonile avalduse esitamise kuupdevast 19.03.2020
arvates, kuna avaldaja ei ole ndudnud muu kuupéeva kohaldamist. Kooskdlas KaMS § 51 Idikega 2
kustutab Patendiamet kaubamargi registrist, kui kdesolev otsus on jéustunud.

Tulenevalt eeltoodust ning lahtudes KaMS § 53 Ig 1 p-st 3 ja § 55 I6ikest 2 ning TOAS § 48* I6ikest 1
ja § 61 I6ikest 1, komisjon otsustab:

rahuldada Saucony, Inc. avaldus, tunnistada Payless ShoeSource Worldwide, Inc. ainudigus
kaubamargi ,,SPOT-BILT“ (reg nr 51506) suhtes I6ppenuks ning lugeda registreering nr 51506
kehtetuks alates 19.03.2020.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel
hagimenetluse korras, voib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab
viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jdustub komisjoni otsus kahe kuu
mdddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei véta hagi menetlusse,
jatab hagi labi vaatamata vdi 16petab menetluse otsust tegemata, jdustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse
joustumise hetkest, kui kohtumaarusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet Sulev Sulsenberg Margus Tahepdld



