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Avaldus nr 2202 - rahvusvahelise kaubamargi
»SHUSTOFF“ (reg nr 0771333) ainudiguse
I6ppenuks tunnistamise avaldus

Toostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Triin
Muuk-Adrat, Kiilli Trepp, vaatas |abi GSH TRADEMARKS LIMITED, CY (edaspidi avaldaja; esindaja
patendivolinik Olga Treufeldt) 19.07.2023 avalduse rahvusvahelise kaubamargi ,SHUSTOFF* (edaspidi
vaidlustatud kaubamark; reg nr 0771333, rahvusvahelise registreeringu kuupaev 10.12.2001, Eestis
avaldamise kuupaev 2.01.2003) omaniku LIMITED LIABILITY COMPANY ,,SPSS*“, RU ainudiguse 16p-
penuks tunnistamiseks kaupade suhtes klassides 30 (pastry and confectionery, in particular chocolate
and chocolate products), 33 (alcoholic beverages (except beer)) ja 34 (tobacco; smokers' articles;
matches).

Menetluse kaik

Avaldaja on 19.07.2023 esitanud kaubamargiseaduse (KaMS) § 53 Ig 1 p 4 alusel ndude tunnistada
[dppenuks omaniku ainudigus vaidlustatud kaubamargile. KaMS § 53 Ig 1 p 4 kohaselt voib iga isik
esitada komisjonile avalduse kaubamargiomaniku vastu, ndudes tema ainudiguse I6ppenuks tunnista-
mist, kui kaubamarki, mille kohta on tehtud Eestis kehtiv registreering Maailma Intellektuaalomandi
Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvahelise Biiroo rahvusvahelises registris Madridi protokolli alusel, ei ole
parast Eestis diguskaitse andmist mdjuva pdhjuseta viie jarjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tdhendu-
ses kasutatud. KaMS § 17 16ike 1 kohaselt on kaubaméargiomanik kohustatud registreeritud kaubamarki
tegelikult kasutama registreeringus margitud kaupade ja teenuste tahistamiseks. Sama paragrahvi 16ike
4 kohaselt arvutatakse Madridi protokolli alusel registreeritud Eestis diguskaitse saanud kaubamargi
puhul kasutamiskohustuse algust kuupdevast, kui Eestis diguskaitse andmise otsust ei saa enam vaid-
lustada. Kui kaubamark on vaidlustatud voi kui on teatatud vaidlustamisest absoluutsetel vdi suhtelistel
alustel, arvutatakse nimetatud ajavahemikku alates kuupaevast, kui vaidlustamismenetluse I16petamise
otsus voi otsus keeldumise absoluutsete voi suhteliste aluste kohta muutus 16plikuks vdi kui vaidlusta-
misest loobuti.

Avaldaja leidis, et omanik ei ole vaidlustatud kaubamarki Eestis viie jarjestikuse aasta jooksul ja parast
kahe kuu méddumist registreeringu avaldamisest (s.o perioodil 2.03.2003—-2.03.2008) registreeringus
nr 0771333 margitud kaupade osas KaMS § 17 tdhenduses Eestis kasutanud. Avaldajale teadaolevalt
ei esine KaMS § 53 I6ikes 2 satestatud valistavad asjaolud. Toodust tulenevalt tuleb omaniku ainudigus
registreeringule nr 0771333 I6ppenuks tunnistada KaMS § 53 Ig 1 p 4 alusel.

Avaldusele oli lisatud valjatrikk Patendiameti elektroonilisest kaubamarkide andmebaasist registreerin-
gu nr 0771333 kohta.

Komisjon vbttis avalduse menetlusse 15.08.2023. Kuna ainudiguse 16ppenuks tunnistamise avalduse
puhul ei ole vdimalik avalduse kohta teadet katte toimetada WIPO Rahvusvahelise Biiroo kaudu, edas-
tas komisjon kooskdlas toédstusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 48" I6ikega 3 omani-
kule samal kuupéeval teate avalduse esitamise kohta. Ingliskeelne teade saadeti rahvusvahelise regist-
reeringu nr 0771333 kohta WIPO kaubamarkide andmebaasist kattesaadavatele omaniku postiaadres-
sile, samuti teda esindanud Venemaa patendivoliniku postiaadressile. Teates teavitati omanikku muu
hulgas sellest, et vastavalt KaMS § 13 I6ikele 2 peab isik, kellel ei ole elukohta, asukohta véi tegutsevat
kaubandus- voi td0stusettevdtet Eestis, volitama oma esindajaks patendivoliniku kaubamargialaste toi-
mingute tegemiseks komisjonis, ning et vastavalt TOAS § 41 Idikele 1 on komisjoni té6keel eesti keel.
Komisjon lisas teatesse lingi Eesti patendivolinike nimekirjale Patendiameti veebilehel ning palus omani-
kul esindaja nimetamisest komisjonile teada anda hiljemalt 16.11.2023. Omanik ei teavitanud komisjoni
esindaja nimetamisest.

20.11.2023 andis komisjon avaldajale kooskdlas TOAS § 48° I6ikega 1 kahekuulise tahtaja (téhtpéeva-
ga 22.01.2024) avalduse pdhjenduste ja tdendite esitamiseks vdi tdiendamiseks. Komisjon selgitas
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avaldajale muu hulgas, et kuivord ainudiguse 18ppenuks tunnistamise avalduse esemeks olev kauba-
mark on juba kaitse saanud, ei olnud véimalik esitatud avalduse kohta teate edastamine omanikule
WIPO Rahvusvahelise Biiroo kaudu, s.o vastavalt rahvusvahelisele lepingule TOAS § 48* I5ike 1 esi-
mese lause tdhenduses. Vaidlustatud kaubamargi omanik ei ole endale tahtpdevaks Eestis esindajat
maaranud. Komisjon palus avaldajal arvestada, et sellest tulenevalt ei ole vdéimalik avalduse rahuldami-
ne TOAS § 48* Idike 1 viimase lause kohaselt otsust pdhjendamata. Komisjon lisas, et muus osas
menetleb komisjon avaldust TOAS § 48* 16ikes 1 satestatud kiirendatud menetluse reeglite jérgi, mis
tdhendab, et parast avaldajale antud pdhjenduste ja tdendite esitamise vdi tdiendamise tahtaja méoddu-
mist rohkem vdimalusi seisukohtade ja tdendite esitamiseks ei teki ning komisjon alustab I6ppmenetlust.
Komisjon selgitas, et kuna tegemist on ainudiguse I8ppenuks tunnistamise avaldusega, ei eelda komis-
jon, et avaldaja peaks esitama téendeid vaidlustatud kaubamargi mittekasutamise kohta (s.t tegemist
on Umberpdodratud tdendamiskoormisega, kus vaidlustatud kaubamargi omanik peaks esitama téendeid
kaubamargi kasutamise kohustuse taitmise kohta).

13.12.2023 esitas avaldaja pdhjendused. Avaldaja kordas oma varem valjendatud vaidet, et omanik ei
ole vaidlustatud kaubamarki viie jarjestikuse aasta jooksul ja parast kahe kuu méddumist registreeringu
avaldamisest, nimelt perioodil 2.03.2003-2.03.2008, registreeringus nr 0771333 margitud kaupade
tahistamiseks Eestis kasutanud. Ei esine KaMS § 53 I6ikes 2 satestatud valistavad asjaolud. Avaldaja
leidis, et toodust tulenevalt tuleb kaubamargiomaniku ainudigus 16ppenuks tunnistada.

Komisjon alustas 13.02.2024 avalduse menetluses I6ppmenetlust.
Komisjoni selgitused ja otsus
Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega, leiab jargmist.

KaMS § 17 naeb ette registreeritud kaubamargi omaniku kohustuse kasutada kaubamarki registreerin-
gus margitud kaupade ja teenuste tahistamiseks. Vastavalt KaMS § 53 Ig 1 punktile 4 vdib iga isik esi-
tada komisjonile avalduse kaubamargiomaniku vastu, ndudes tema ainudiguse I6ppenuks tunnistamist,
kui kaubamarki, mille kohta on tehtud Eestis kehtiv registreering WIPO Rahvusvahelise Biroo rahvus-
vahelises registris markide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli alusel, ei ole
parast Eestis 6iguskaitse andmist mdjuva pdhjuseta viie jarjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tdhendu-
ses kasutatud. Mingit pdhjendust ainudiguse 16ppenuks tunnistamise avaldusele ei pea lisama.

Rahvusvahelisele kaubamargile diguskaitse andmise kuupaeva osas margib komisjon, et Patendiameti
andmebaasist nahtuvalt on teade kaubamargile Eestis diguskaitse andmise kohta avaldatud 2.01.2003.
Puuduvad andmed vaidlustatud kaubamargile diguskaitse I16plikust andmisest teatamise kohta WIPO
Rahvusvaheliste Markide Bulletdanis vdi andmebaasis. Eesti Kaubamargilehes rahvusvahelisele kau-
bamargile diguskaitse I6plikust andmisest ei teatata, erinevalt riigisiseste kaubamarkide kohta rakenda-
tavast praktikast. Seega tuleb diguskaitse andmise ajaks lugeda 4.03.2003 (vaidlustusperiood I16ppes
eelnenud kuupéeval 3.03.2003, mis oli puhkepaevadele jargnenud esmaspaev; 4.03.2003 ei olnud vaid-
lustamine enam vdimalik) ning kasutamiskohustust tuleb arvestada sellest kuupaevast lahtudes.

Avaldaja vaitel ei ole omanik vaidlustatud kaubamargi kasutamise kohustust taitnud, mistéttu tuleb oma-
niku ainudigus vastavalt KaMS § 53 Ig 1 punktile 4 tunnistada I6ppenuks.

Omanik ei ole ainudiguse I6ppenuks tunnistamise menetluses osalenud ega esitanud komisjonile téen-
deid kaubamargi kasutamise kohustuse taitmise kohta ega selle kohta, et mittekasutamiseks esinevad
mojuvad pohjused. Avaldaja ei pea esitama KaMS § 53 Ig 1 p 4 kohaldamisel tdendeid selle kohta, et
biguskaitse saanud kaubamarki ei ole parast diguskaitse andmist mdjuva pdhjuseta viie jarjestikuse
aasta jooksul KaMS § 17 tdhenduses kasutatud. Kaubamargi kasutamise téendite, samuti selle mitte-
kasutamise pdhjenduste ja tdendite esitamise koormus lasub taies ulatuses kaubamargi omanikul.

KaMS § 55 I6ike 2 kohaselt loetakse ainudiguse I6ppenuks tunnistamise korral registreering kehtetuks
komisjonile avalduse esitamise kuupaevast arvates. Avalduse esitaja voib nduda ainudiguse I6ppenuks
tunnistamist avalduse aluseks oleva asjaolu tekkimise kuup&evast arvates, kuid sellist nbuet avaldaja
esitanud ei ole ning asjakohane on seega avalduse esitamise kuupdev 19.07.2023.

Eeltoodud asjaolude alusel leiab komisjon, et avaldus on pdhjendatud ja tuleb rahuldada ning omaniku
ainudigus kaubamargile ,SHUSTOFF*“ (reg nr 0771333) tuleb tunnistada I16ppenuks. Kooskdlas KaMS



TOAK

§ 55 I6ikega 2 on omaniku ainudiguse I6ppenuks tunnistamise tagajarjeks rahvusvahelise registreeringu
nr 0771333 Eestis kehtetuks lugemine kuupaevast 19.07.2023.

Kooskdlas KaMS § 51 I6ikega 2 kustutab Patendiamet omaniku kaubamargi registrist tagasiulatuvalt
kuupédeva 19.07.2023 seisuga, kui kadesolev otsus on jéustunud.

Lahtudes eeltoodust ning juhindudes TOAS §-st 61, KaMS § 53 Ig 1 punktist 4 ja § 55 Idikest 2, otsustas
komisjon:

ainudiguse |6ppenuks tunnistamise avaldus rahuldada, tunnistada LIMITED LIABILITY
COMPANY ,,SPSS“ ainudigus rahvusvahelisele kaubamargile ,,SHUSTOFF“ (registreering nr
0771333) Eesti suhtes I6ppenuks alates 19.07.2023 ning lugeda rahvusvaheline registreering nr
0771333 Eestis kehtetuks alates 19.07.2023.

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 vdta 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 Triin Muuk-Adrat Kalli Trepp



