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OTSUS nr 1145-0
Tallinnas 30. novembril 2010. a.
Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet
ning Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses l&bi Elion Ettevotted AS (Endla 16, Tallinn
15033) vaidlustusavalduse kaubamargi ,,NETI AUTO.ee + kuju” (taotlus nr M200601605)

registreerimise vastu klassides 16, 35 ja 41.

Asjaolud ja menetluse kaik

01.07.2008 esitas Elion Ettevotted AS (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Kalev
Ké&osaar) toostusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi  ka  ,komisjon”)
vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamargi ,,NETI AUTO.ee + Kkuju” (taotlus
nr M200601605) registreerimine klassides 16, 35 ja 41 AS Uhinenud Ajakirjad (Révala pst 6,
Tallinn 10143) nimele. Vaidlustusavaldus voeti 07.07.2008 komisjonis menetlusse numbri
1145 all ning eelmenetlejaks maarati Sulev Sulsenberg.

Elion Ettevotted AS (edaspidi ka ,,vaidlustaja”) leiab, et kaubamargi ,,NETI AUTO.ee + kuju”
registreerimine on vastuolus kaubamargiseaduse (KaMS) 8 10 Ig 1 p-ga 2. Vaidlustajale
kuulub varasem kaubamdrk ,NETI”, millel on Eestis oOiguskaitse nii registreeritud
kaubamérgina (reg nr 35650) kui ka iildtuntud kaubamirgina. Kaubamérk ,,NETI” on
muuhulgas registreeritud vaidlustatud AS Uhinenud Ajakirjad (edaspidi ka ,taotleja”)
kaubamérgiga samaliigiliste klassi 16, 35 ja 41 kaupade ja teenuste tdhistamiseks. Et
kaubamirk ,,NETI” on lisaks ka Uldtuntud kaubamérk, leiab vaidlustaja olevat tdendatud
jargmiste asjaoludega. NETI loodi 1996. aastal ja tegemist on tasuta otsingumootori ja
temaatilise infokataloogiga. Uuringufirma Emor andmetel kilastab NETI-t (www.neti.ee) iga
péev keskmiselt 226 000 inimest 15-74 aastastest eestimaalastest. Emori statistika nditab, et
NETI on olnud ja on kdige kulastatavam internetikeskkond Eestis, edestades kilastatavuselt
selliseid veebilehti nagu Delfi, Postimees jm. Firma Alexa Internet (The Web Information
Company) andmetel on NETI Eestis neljandal kohal Google.ee, YouTube ja Rate
suhtlusportaali jérel. Vaidlustaja leiab, et kaubamargid ,,NETI AUTO.ee + kuju” ja ,,NETI” on
sarnased ja esineb kaubamarkide &ravahetamise ja assotsieerumise tdendosus. Kaubamérgid
sisaldavad (hist, identset sdna NETI. Kuigi taotleja kaubamargi koosseisus on lisaks sonalisele
osale ka kujunduslik osa, identifitseerib seda mérki tarbija jaoks siiski sdnaline osa. Visuaalset
sarnasust suurendab see, et sdna NETI on mdlemates markides labivate suurtdhtedega.
Asjaolu, et kaubamérk ,,NETI” on olnud pikka aega kasutuses ja iildtuntud, on tdendoline, et
tarbija nahes turusituatsioonis kaubamarki ,,NETI AUTO.ee + kuju”, seostab seda talle varem
tuntud kaubamargiga ,,NETI”. On reaalne oht, et tarbija vdib pidada mérki ,,NETI AUTO.ee +
kuju” vaidlustajale kuuluvaks. Kaubamirk ,,NETI AUTO.ee + kuju” ei sisalda ka mingit
olulist suure eristusvdimega (oluliselt eristavat) elementi. Sona AUTO ja domeeninime laiend
.ee on laialt kasutuses majandus- ja dritegevuses ega aita muuta kaubamarki ,,NETI AUTO.ee
+ kuju” oluliselt erinevaks varasemast kaubamargist ,,NETI”.
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Vaidlustaja palub komisjonil tiihistada Patendiameti otsus registreerida kaubamark ,,NETI
AUTO.ee + Kkuju” taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jitkama menetlust komisjoni
otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisaks vaidlustaja volikirjale ja riigildivu tasumise maksekorraldusele
lisatud valjatriikid Patendiameti kaubamarkide andmebaasist kaubamarkide ,,NETI AUTO.ee
+ kuju” ja ,,NETI” kohta, viljatriikid internetist kaubaméirgi ,,NETI” kasutamise kohta ja AS
Emor ning Alexa Internet veebilehtede kiilastatavuse statistika.

08.07.2008 edastas komisjon vaidlustusavalduse taotlejale, tehes viimasele ettepaneku esitada
oma kirjalikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta kolme kuu jooksul ehk hiljemalt
09.10.2008. Nimetatud kuupéevaks ega ka hiljem taotleja komisjonile seisukohti ei esitanud.

23.09.2009 esitas vaidlustaja komisjonile oma I6plikud seisukohad. Vaidlustaja jai kdigi oma
varasemate seisukohtade ja esitatud ndude juurde.

20.10.2010 alustas komisjon kaesolevas asjas I6ppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tdendeid kogumis,
leiab jargmist.

Tulenevalt todstusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 51 Ig-st 4 ja § 54* Ig-st 5
ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile
vaidlustusavalduse kohta seisukohti, kdesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

KaMS 8§ 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa Oiguskaitset kaubamark, mis on identne v&i sarnane
varasema kaubamaérgiga, mis on saanud diguskaitse identsete vGi samaliigiliste kaupade vOi
teenuste tahistamiseks, kui on tdendoline kaubamarkide d&ravahetamine tarbija poolt,
sealhulgas kaubamargi assotsieerumine varasema kaubamargiga.

Kéesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamirk ,,NETI AUTO.ee + kuju” (taotlus
nr M200601605), mille taotluse esitamise kuupédev on 11.12.2006. Nimetatud kaubamargile on
vastandatud vaidlustaja kaubamark ,,NETI” (reg nr 35650), mille taotluse esitamise kuupaev
on 26.09.2000. Seega on vaidlustaja kaubamark taotleja kaubamaérgist varasem.

Taotleja kaubamargiga ,,NETI AUTO.ee + kuju” on hélmatud jargmised kaubad ja teenused:
Klass 16 — trikivaljaanded, trikised, trukitooted; ajalehed, ajakirjad, perioodika, kalendrid,
brosiitirid, kdsiraamatud, mdrkmikud.

Klass 35 — kaupade jae- ja hulgimligiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti
vahendusel.

Klass 41 — elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivorgus, elektronvéljaannete
pakkumine arvutivorgus.

Vaidlustaja kaubamark ,,NETI on registreeritud jargmiste kaupade ja teenuste tahistamiseks:
Klass 9 — teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, elektri-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-,
maote-, signalisatsiooni-, kontrolli-, paaste- ja dppevahendid ning -seadmed; heli vdi kujutise
salvestus-, tootlus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; optilised, magnetilised ja muud
andmekandjad, heliplaadid; mulgiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid,
arvutusmasinad, infoto6tlusseadmed ja arvutid; arvutite riist- ja tarkvara; arvutite lisa- ja
perifeeriaseadmed; tulekustutid; v.a kdik loetletud kaubad, mis on seotud vaartpaberitega.



Klass 16 — paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
triikised, sh ajalehed, ajakirjad, brosiiiirid, voldikud, teatmikud, kataloogid; kéitematerjal;
fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a moobel); dppematerjalid ja nditevahendid (v.a aparaadid); plastist
pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; mangukaardid; trikitiibid; kliseed.

Klass 25 — rdivad, jalatsid, peakatted.

Klass 35 — reklaam (v.a automaatsete andmetdotlussiisteemide reklaam ja marketing),
reklaampinna Gdrimine; &rijuhtimine; kontoriteenused; &riinfo; andmetdo6tlus arvuti abil;
arvutiandmebaasidesse info kogumine ja slstematiseerimine, sh Interneti v6i muu
andmevdrgu abil.

Klass 36 — kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud, v.a tehingud vaartpaberitega;
kGik nimetatud teenused ka Interneti vdi muu andmevdrgu abil.

Klass 38 — side; arvutiside; telekommunikatsiooniteenused; andmete ja/vdi informatsiooni
edastamine arvuti abil; elektroonilised tellimused; elektronpost; interaktiivsed
telekommunikatsiooniteenused;  veebilihenduse tagamine; teenused andmete ja/voi
informatsiooni tUlekandmiseks, ettevalmistamiseks vdi kuvamiseks elektrooniliselt salvestatud
andmepankadest; eelloetletud teenustega seotud infoteenused; uudisteagentuurid.

Klass 39 — transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine;
koik nimetatud teenused ka Interneti vdi muu andmevorgu abil.

Klass 41 — haridus; valjadpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; kbik nimetatud
teenused ka Interneti voi muu andmevdrgu abil.

Klass 42 — toitlustamine; tahtajaline majutus; meditsiin; higieen ja iluravi; veterinaarsed ja
pollumajanduslikud teenused; juriidilised teenused; teaduslikud ja t66stuslikud uurimused;
programmeerimine; arvutiandmebaaside kasutusaja Gurimine; arvutitarkvara valjatdotamine,
kujundamine, hooldamine ja uuendamine; arvutite riist- ja tarkvara Gidrimine ning laenutus;
v.a kBik loetletud teenused, mis on seotud vaartpaberitega.

Komisjon leiab, et taotleja kaupade ja teenuste loetelu sisaldab vaidlustaja kaupade ja
teenustega samaliigilisi, seejuures osaliselt identseid kaupu ja teenuseid.

Kaesolevas asjas vorreldavate kaubamérkide reproduktsioonid on jargmised:
LNETI” ANETI AUTO.ee + kuju”

NETI

Komisjon ndustub vaidlustajaga, et tegemist on sarnaste kaubamarkidega. Taotleja kaubaméark
sisaldab vaidlustaja kaubamérgi ainsat identset sona NETI. Kuigi taotleja kaubamargi
koosseisus on veel sdnalisi osi ja kaubamargil on ka kujunduslikke elemente, on komisjoni
hinnangul just sdna NETI tarbija jaoks identifitseerivaks elemendiks. Kaubamargis ,,NETI
AUTO.ee + kuju” ei ole muid suure eristusvdimega elemente. S6na AUTO ja domeeninime
laiend .ee on majandus- ja dritegevuses laialdaselt kasutuses paljude ettevdtjate poolt ning
nende sbnade jargi tarbija taotleja kaubamarki ei erista. Taotleja kaubamargi vasakus &ares
olev arvutihiire kujutis seostub arvuti ja internetiga seonduvate vdi arvuti ja interneti
vahendusel pakutavate kaupade ja teenustega, mis on nii taotleja kui vaidlustaja mitmete
kaupade ja teenuste thisjooneks.



Arvestades vorreldavate kaubamaérkide ning kaupade ja teenuste sarnasust leiab komisjon, et
on tdendoline taotleja ja vaidlustaja kaubamérkide dravahetamine, sealhulgas on tGenéoline, et
tarbija ndhes turusituatsioonis kaubamarki ,,NETI AUTO.ee + kuju”, seostab seda varasema
vaidlustaja kaubamairgiga ,,NETI”. Tarbija voib pidada mirki ,,NETI AUTO.ee + kuju”
vaidlustajale kuuluvaks, kisitledes seda nditeks kaubamairgi ,,NETI” nd ,tiitarmirgina”.
Nimetatud daravahetamise vdi assotsieerumise riski suurendab vaidlustaja kaubamérgi tuntus
Eestis, mida komisjon loeb tdendatuks vaidlustusavaldusele lisatud AS Emor ja Alexa Internet
statistikaga.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TOAS §-st 61, KaMS § 10 Ig 1 p-st 2 ja § 41 Ig-st,
komisjon

otsustas:

rahuldada vaidlustusavaldus, tuhistada Patendiameti otsus kaubamargi ,,NETI
AUTO.ee + kuju” (taotlus nr M200601605) registreerimise kohta klassides 16, 35 ja 41
AS Uhinenud Ajakirjad nimele ning kohustada Patendiametit jatkama menetlust
kéaesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, v6ib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamaérgi OGiguskaitset valistava asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.
Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jéustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu méddumisel otsuse
avaldamisest ja kuulub taitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vota hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata voi 1Gpetab
menetluse otsust tegemata, joustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtuméaaruse
joustumise hetkest, kui kohtumaarusest ei tulene teisiti.
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