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TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1146-0
Tallinnas 22. detsembril 2010. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet
ning Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses labi Elion Ettevotted AS (Endla 16, Tallinn
15033) vaidlustusavalduse kaubamargi ,,NETIKODU?” (taotlus nr M200601606) registreerimise
vastu klassis 16.

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 ,,NETIKODU” (taotlus nr M200601606) registreerimine
klassis 16 AS Uhinenud Ajakirjad (Ravala pst 6, Tallinn 10143) nimele. Vaidlustusavaldus veti
07.07.2008 komisjonis menetlusse numbri 1146 all ning eelmenetlejaks méaérati Sulev
Sulsenberg.

Elion Ettevotted AS (edaspidi ka vaidlustaja) leiab, et kaubamérgi ,,NETIKODU”
registreerimine on vastuolus kaubamargiseaduse (KaMS) 8§ 10 Ig 1 p-ga 2. Vaidlustajale kuulub
varasem kaubamairk ,,NETI” (reg nr 35650), mis on muuhulgas registreeritud vaidlustatud AS
Uhinenud Ajakirjad (edaspidi ka taotleja) kaubamirgiga identsete klassi 16 kaupade
tdhistamiseks. Vaidlustaja leiab, et kaubamérgid ,,NETIKODU” ja ,,NETI” on sarnased ja esineb
kaubamarkide dravahetamise ja assotsieerumise téendosus. Kaubamaérkide thiseks jooneks on
sona NETI sisaldumine kaubamarkides. Varasem kaubamark ,,NETI” sisaldub tervikuna taotleja
kaubamargi koosseisus ning seda eriti domineerival viisil — liitsbna NETIKODU alguses.
SeetGttu on sdna NETI taotleja kaubamargis tarbija jaoks selgelt eristuv ning thtlasi kaubamérgi
silmatorkavaim osa. Ka ei sisalda taotleja kaubamérk lisaks sdnale NETI mingit muud tugeva
eristusvimega elementi. S6na KODU on klassi 16 kuuluvate kaupade tahistamisel killalt
tavaparane ja tihti kasutusel olev tahis, mida tGendavad ka paljud Eestis registreeritud
kaubamargid (,,Pere ja Kodu”, ,,KODU EKSPRESS”, , KODU TOHTER”, ,,KAUNIS KODU”,
»Moodne Kodu”, ,,EESTI KODU” jms). Seega ei muuda s6na KODU kaubamérki
»NETIKODU?” oluliselt erinevaks vaidlustaja kaubaméargist ega aita tekitada tarbijais arvamust,
et puudub seos vaidlustaja kaubamargiga. Identse séna NET]I sisaldumine taotleja kaubamargi
koosseisus tekitab tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud teise omaniku poolt pakutavate
kaupadega ja kaubamérgiga ,,NETI”. Sellise assotsiatsiooni tekkimist soodustab asjaolu, et
varasema kaubamargi ndol on tegemist pikka aega turul olnud kaubamargiga. Nii vaidlustaja kui
taotleja kaubamarkidega hdlmatud kaubad on identsed ja igapaevaselt tarvitatavad, nende
olemus, otstarve ja kasutusviis on samad ning neid miiiakse samades jaotuskanalites. Nimetatud
aspektid suurendavad kaubamarkide &ravahetamist ja assotsieerumist veelgi.

Vaidlustaja palub komisjonil tihistada Patendiameti otsus registreerida kaubaméark
»NETIKODU” taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jaitkama menetlust komisjoni otsuses
toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisaks vaidlustaja volikirjale ja riigildivu tasumise maksekorraldusele
lisatud valjatrikid Patendiameti kaubamérkide andmebaasist kaubamaérkide ,,NETIKODU” ja
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»NETI” kohta, samuti valjatriikid erinevate Eestis registreeritud sona ,,KODU” sisaldavatest
kaubamarkidest.

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.

30.06.2010 esitas vaidlustaja komisjonile oma 18plikud seisukohad. Vaidlustaja jai kdigi oma
varasemate seisukohtade ja esitatud ndude juurde.

22.11.2010 alustas komisjon kaesolevas asjas 1dppmenetlust.

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 § 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne vdi sarnane
varasema kaubamargiga, mis on saanud Giguskaitse identsete vdi samaliigiliste kaupade vdi
teenuste tahistamiseks, kui on téendoline kaubamarkide &ravahetamine tarbija poolt, sealhulgas
kaubamargi assotsieerumine varasema kaubamargiga.

Kéesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamérk ,,NETIKODU” (taotlus nr M200601606),
mille taotluse esitamise kuupdev on 11.12.2006. Nimetatud kaubamargile on vastandatud
vaidlustaja kaubamark ,,NETI” (reg nr 35650), mille taotluse esitamise kuupédev on 26.09.2000.
Seega on vaidlustaja kaubamark taotleja kaubamargist varasem.

Taotleja kaubaméark ,NETIKODU” on registreerimiseks esitatud jargmiste kaupade
tahistamiseks:

Klass 16 — trukivaljaanded, trikised, trikitooted; ajalehed, ajakirjad, perioodika, kalendrid,
brosiitirid, kdsiraamatud, mdrkmikud.

Vaidlustaja kaubamark ,,NETI” on muuhulgas registreeritud jargmiste kaupade téhistamiseks:
Klass 16 — paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
triikised, sh ajalehed, ajakirjad, brosiiiirid, voldikud, teatmikud, kataloogid; kdéitematerjal;
fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a moobel); dppematerjalid ja naitevahendid (v.a aparaadid); plastist
pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; mdngukaardid; triikitiiiibid; kliseed.

Komisjon leiab, et vaidlustaja kaupade loeteluga on hdlmatud kdik taotleja kaupade loetelus
nimetatud kaubad, seega tegemist on identsete kaupadega.

Komisjon ndustub vaidlustajaga, et sonalised kaubamirgid ,,NETIKODU” ja ,NETI” on
sarnased. Taotleja kaubamérk sisaldab vaidlustaja kaubamaérgi ainsat identset séna NETI.
Sonaosa NETI taotleja kaubamargis on ka domineeriv element, kuna see paikneb liitsdna
alguses ning taotleja kaubamargis ei ole muid suure eristusvéimega elemente. Sona KODU on
majandus- ja &ritegevuses, sh klassi 16 kaupadega seonduvalt laialdaselt kasutuses paljude



ettevOtjate poolt, mida kinnitavad muuhulgas vaidlustusavaldusele lisatud véljatriikid séna
KODU sisaldavate kaubamarkide kohta. Seega sdna KODU jargi tarbija taotleja kaubamarki ei
erista. Komisjon jagab vaidlustaja seisukohta, et sona NETI taotleja kaubamargis on tarbija
jaoks selgelt eristuv ning Uhtlasi kaubamargi silmatorkavaim osa. Kaubamarkide ,,NETI” ja
L,NETIKODU” segiajamist v0ib soodustada asjaolu, et vaidlustaja kaubamérgi ndol on tegemist
pikka aega turul olnud kaubamaérgiga, samuti see, et vOrreldavate kaubamaérkidega téhistatavad
kaubad on identsed igapéevaselt tarvitatavad tarbekaubad.

Arvestades vorreldavate kaubamérkide ning kaupade sarnasust leiab komisjon, et on tdenéoline
taotleja ja vaidlustaja kaubamarkide aravahetamine, sealhulgas on tGenéoline, et tarbija ndhes
turusituatsioonis kaubamairki ,,NETIKODU”, seostab seda varasema vaidlustaja kaubaméirgiga
»NETI”. Tarbija voib pidada marki ,,NETIKODU” vaidlustajale kuuluvaks, kisitledes seda
nditeks kaubamérgi ,,NETI” no ,,tiitarmérgina”.

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

otsustas:

rahuldada vaidlustusavaldus, tihistada Patendiameti otsus kaubamargi ,,NETIKODU”
(taotlus nr M200601606) registreerimise kohta klassis 16 AS Uhinenud Ajakirjad nimele
ning kohustada Patendiametit jatkama menetlust k&esolevas otsuses toodud asjaolusid
arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib
jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, v@ib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamdrgi Oiguskaitset vélistava asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.
Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vota hagi menetlusse, jatab hagi l1&4bi vaatamata voi I16petab
menetluse otsust tegemata, joustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumaaruse
joustumise hetkest, kui kohtumaarusest ei tulene teisiti.
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