MAJANDUS—- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 827-0

Tallinnas, 30mail 2008.a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisust Pello (eesistuja), Edith Sassian ja
Harri-Koit Lahek, vaatas Kkirjalikus menetluses [Eeétiihingu Norby Telecom AS
(registrikood 10707930, Parnu mnt 102c, 11312 fa)li keda esindab patendivolinik Urmas
Kauler, vaidlustusavalduse kaubamargi ,netroo” t{ite® nr M200301583) klassis 37
juriidilise isiku Netroo OU (registrikood 10878011Rarnu mnt 142, keda esindab
patendivolinik Raivo Koitel) nimele registreerimistsuse tihistamiseks.

Vaidlustusavaldus registreeriti apellatsioonikomisg 04. oktoobril 2004. a numbri all 827 ja
anti eelmenetlemiseks Priit Lellole.

| Asjaolud ja menetluse kaik

1. 13. oktoobril 2003 esitas Netroo OU Patendidmetivalduse sdnamargi ,netroo”
registreerimiseks taotleja nimele klassis nr 37atatud teenuste suhtes.

2. 29. juunil 2004 véttis Patendiamet vastu otsms€’/M200301583 kaubamargi ,netroo®
registreerimise kohta Netroo OU nimele.

Kaubamark on registreeritud jargmiste teenusteesuht
Klass 37:arvutivorgu kaabeldus-montaazitood.

3. 4. oktoobril 2004 esitas AS Microlink Tddstusardaapellatsioonikomisjonile (edaspidi
nimetatudapellatsioonikomisjonvaidlustusavalduse Patendiameti 29. juuni 200dtsase nr
7/M200301583 kohta, so kaubamargi ,netroo” registimisotsuse tiuhistamiseks. Norby
Telecom AS teatas 12. jaanuaril 2007 apellatsiammikjonile, et AS Microlink ja Norby
Telecom AS vahel sdlmitud kokkuleppe kohaselt orubanark ,METROO + kuju”
vodrandatud Norby Telecom ASile. Viimane on 4. okt 2007 kantud
kaubamargiomanikuna ka Patendiameti peetavasseakeupiregistrisse. Seoses kaubamargi
vodrandamisega on Norby Telecom AS palunud lugatdsast vaidlustusavalduse esitajaks
kaubamargi ,netroo” registreerimise vaidlustamiaasj Taotleja on teadlik kaubamaérgi
-METROO + kuju“ registreerimisest Norby Telecom A&imele ning kaubamargi uue
omaniku soovist lugeda teda vaidlustusavaldusejakg . Vastuvaidet sellele esitatud ei ole,
millest tulenevalt apellatsioonikomisjon loeb kdesas asjas vaidlustajaks Norby Telecom
ASi.

Vaidlustaja p6hiseisukohad

4. Vaidlustusavalduse jargi on Norby Telecom ASstEe26. martsil 2001 registreerimiseks
esitatud kaubamargi ,METROO + kuju“ (nr M200100546jnanikuks. Kaubamark on
registreeritud klassides 38 ning 42 nimetatud teenguhtes. Muuhulgas sisaldab nimetatud
kaubamargitaotlus teenuse ,andmeside loomiseksavatit kaabeldus-montaazitood“. AS
Microlink kasutab kaubaméarke ,METROO"“ ja ,METROO kuju“ juba 2001. aastast
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andmesideteenuste ja sellega kaasnevate teenusteandmeside loomiseks tehtavate
kaabeldus-montaazitoode osas. Vaidlustaja sonemsiitse ning eduka kasutamise téttu voib
tddeda, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamarkTRAEO" on saavutanud Eestis Uldtuntuse
hillemalt 13. oktoobri 2003 kuup&aevaks andmesidaisee ning sellega seotud teenuste
(muuhulgas naiteks andmeside loomiseks tehtavauek#izss-montaazitdod) osas.

5. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus reggstda kaubamark ,netroo* aritihingu Netroo
OU nimele on vaar ning vastuolus kaubamargiseadieskaspidi KaMS) normidega.
Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega ontuikuema 0Oigusi ja seadusega kaitstud
huvisid.

6. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamargi ,nétregistreerimine on vastuolus KaMS § 10
lg 1 punktiga 10. Esmalt leiab vaidlustaja, et kaukrk ,netroo* on sarnane tema uldtuntud
kaubamargiga ,METROOQ?" teisalt on vaidlustatud kaodérk sarnane registreerimiseks
esitatud kaubamargiga ,METROO + kuju“.

7. Sonalised tadhised ,METROO" ning ,netroo“ erindvéiksteisest vaid the tdhe vorra,
vaadeldavate kaubamarkide sarnasused ilmnevacakigas.

8. Visuaalselt voib kill raadkida markide erinevksjastiilist (suurtahed vs vaiketahed) ning
sBnade algusosade (esitaht) erinevusest, kuidesgistanduvad oluliselt suuremad visuaalsed
sarnasused identsete sdnade pikkuse ning visuesilsetorkava ,,00" sénalépu néol.

9. Sdnamargi ,METROOQO" diguskaitsele tugineb vaithsavalduse esitaja vastava kaubamargi
dldtuntuse alusel. Sellisel juhul vaadeldavate ml@rksisuaalne eristamine vordleval alusel
.suurtdhed* vs ,vaiketdhed“ ei oma enam olulist tsdist, kuna vaidlustaja kasutab oma
METROO-kaubamarki nii labivates suurtahtedes, suafgustdhega, kui ka labivates
vaiketahtedes (naiteks domeeninii metroo.net). Deniméme juures on eriti oluline, et vastava
domeeninime esimese taseme domeen ,.net" kordalbakadrgi ,netroo” algusosa, mis
suurendab oluliselt tarbija poolse kaubamarkidearatamise, sh assotsieerumise tdenaosust.
Foneetiliselt on vaadeldavate markide sarnasusdde k8uuremad. Identsed on sdnade
pikkused ja silpide arv. ldentne on markide |16pudsss foneetilised sarnasuse seisukohast
esineb identne oluline pikk ,00" haalik. Ainus exirus esineb sdnade algusosas, kus
vastanduvad tdhed ,M“ ning ,N“, samas moélemad nlemtsonantidest haalikud on helilised ja
nasaalid (ninahaalikud) ning kd&nealuste markide skesus on neile iseloomulik suur
foneetiline sarnasus.

10. Semantiliselt on sbna ,metroo* tdhendusegaalsfretroo” aga tahendus puudub. Samas
vaadeldes teenuseid, mille tdhistamiseks kaubamMETROQO" ja ,netroo” kasutatakse —
tegemist on antud juhul andmeside- ning arvutivétgabeldus-montaazitdddega, siis selliste
teenuste osas vihjavad mélemad sdnad Uhtemoodelseasdmeside- ning arvutivBrguga.
Nimelt tdhendab ka metroo teatavat vérgustikku. b€emérgi ,netroo” algusosa ,net" (tdlkes
VOrk), aga viitab samuti teatavale vOrgustikuleSeoses arvutitega ning ka
andmesideteenustega ongi tegemist (hesuguse vihggati- ja andmesidevorgule
(arvutivérku voib pidada Uheks sidevorgu alaliigikéng seetdttu mdlemat marki iseloomustab
sarnane semantiline tdhendus.

11. Vérreldes kaubaméarke ,METROO + kuju“ ja ,nettpdmnevad samad sarnasused ning
erisused nagu ka eelnevalt kasitletud. Lisandunumd Oiisnes kujundelement tahisele
.METROOQO". Nimetatud kujutiselement kujutab endastroo kaardina kujundatud tahte ,M“,
mis annab samuti semantilise vihje just metroolgunea margi sénaline osa.

12. Nimetatud kujundelement omab téhtsust Uksneskided visuaalsel vaatlusel ning ka
sellisel juhul ei kanna ta endas niivord olulistfomnatsiooni, mis valistaks markide
LMETROO + kuju* ning ,netroo“ sarnasuse. KaubamarkMETROO" kasutatakse
andmesideteenuste téhistamiseks nagu ka sellegaekade ja seonduvate teenuste, naiteks



andmesidevlrgu (sh arvutivbrgu) kaabeldus-montd@ddé tahistamiseks. On ilmne, et
andmesidevdrgu loomiseks on vajalikud vastavad éddal-montaazitodd.

13. Eelkdige markide suurest sarnasusest tulendéwadt ka markide sarnase ,idee” téttu (vihje

teatavale vorgustikule), samuti aga ka kdnealustauste identsuse t6ttu on kaubamarkide
aravahetamise, sh assotsieerumise téendosus sillest mnnavad ka tunnistust tarbijate

vastavad tahelepanekud ning jareleparimised vditasalduse esitajale kdnealuste
kaubamarkide omavaheliste seoste kohta.

14. Vaidlustaja leiab, et ta on varasema kaubamg@@WiETROO + kuju“ kaubamargi
omanikuks KaMS § 11 Ig 1 p 3 mdistes. Vaidlustegdas kaubamargi ,METROO + kuju®
registreerimistaotiluse nr M200100545 26. martsil 00 Kaubamargi ,netroo”
registreerimistaotluse nr M200301583 esitamise &eupks on 13. oktoober 2003. Vaidlustaja
kaubamark ei ole veel registreeritud, seega oléksdovajalik peatada kaubamérgi ,netroo*
registreerimistaotluse M200301583 ekspertiis kuni selgunud kaubaméargi ,METROO +
kuju“ registreerimistaotluse nr M200100545 registimine.

15. Oigusliku aluse ning vastava juhise annab Rieretile selleks KaMS § 43 Ig 1, mille
kohaselt kui kaubamargi ekspertiis sOltub varasd@mabamargi kohta tehtavast otsusest,
peatab Patendiamet hilisema kaubamargi registresrimenetluse kuni varasema kaubaméargi
kohta I6pliku otsuse joustumiseni, teavitades setkeotlejat.

16. Vaidlustaja on seisukohal, et kombineerituddeaméark ,METROO + kuju“ nagu sfnaline
kaubamark ,METROQO" on omandanud Eestis Uldtuntue aktoobriks 2003, so ,netroo*
kaubamargi registreerimistaotluse esitamise kuuwgigev

17. Vaidlustaja hinnangul annavad kaubamérkide ,RBPD" ja ,METROO + kuju*
Uldtuntusest tunnistust kokkuvétvalt jargmised alsjd:

- Kaubamérke ,METROO" ja ,METROO + kuju“ kasutatak&8. martsist 2001, mida
kinnitab koopia kutsest nimetatud kuupéeval toimuiMMETROO-andmesidevorgu
presentatsioonile. Kaubamargi ,METROO" kasutamisigusaega kinnitab ka
valjatrikk vaidlustaja kodulehekuiljeltww.metroo.net, kust ndhtub ka informatsioon
kdnealuse andmesidevorgu leviku ulatusest, midaitaib ka lisatud koopia reklaamist
,METROO ON KOIGE KIIREM INTERNET*".

- Kaubamargi kajastamisest annavad kokkuvétvalt siost Eesti
ajakirjandusvéljaannetes ajavahemikul 2001-2008rind uudised.

18. Kaubamérgi ,METROQ" ulatuslikust kasutamiseisigntema tuntusest annab tunnistust ka
Interneti otsingumootoris NETI tehtud péaringule jno® microlink* antud 193 vastet.

19. Kaubamérgi ,METROO" ulatusliku reklaamikampamraluseks on AS BALTIC FCB
poolt koostatud kommunikatsioonistrateega ,Metr@nkaania“. 2001. aasta augustis viidi
Ariko Marketingi poolt [abi uuring kaubamargi ,METBO" tuntuse kohta vastava teenuse
sihtrihmas, mille tulemuste kohaselt oli 46% kasittest teadlikud METROO-kaubamargiga
tahistatud teenusest. Siinjuures on oluline, etingeltuntuse aste on saavutatud (ksnes
kaubamargi neljakuulise kasutusperioodi tulemina.ilne, et aastast 2003 on kaubamargi
LMETROQO" tuntus oluliselt suurem.

20. Samuti on vaidlustaja seisukohal, et kaubamdrgiroo® registreerimine on vastuolus
KaMS 8§ 9 Ig 1 punktiga 10, mille kohaselt diguskeitei saa tahis, mille registreerimist taotlev
isik on esitanud taotluse pahauskselt voi midaakatud kasutama pahauskselt. AS Microlink
alustas kaubamargi ,METROQO* kasutamist 2001. aastalil esitati ka vastav
kaubamargitaotlus nr M200100545 kaubamargi ,METR®Q®uju“ registreerimiseks. Nagu
nahtub Ariko Marketingi poolt Iabiviidud kaubamargETROQO" tuntuse uuringust teadis
2001. aasta augustiks juba 46% vastavate teenustegtevasse arisektorisse kuuluvatest
isikutest.



21. Aritihing, kes esitas kaesolevaga vaidlustaaubkmargi netroo registreerimistaotluse, on
asutatud 19. juulil 2002, so parast seda, kui:

a) AS Microlink oli esitanud kaubamaéargi ,METROO + ktijuegistreerimistaotluse
Patendiametile;

b) AS Microlink kaubamaérk oli olnud kasutusel Eestiba enam kui aasta ning selleks
ajaks omandanud markimisvaarse tuntuse.

22. Oluline on markida ka, et algselt kasutas kenidrgi netroo registreerimist taotlenud isik
arinime OU VVQ. Vastav nimemuudatus (uus &rinimi Qlétroo) registreeriti Tallinna
Linnakohtu registriosakonnas alles 12. novembrdi2Eeltoodut tdendab lisatud Krediidiinfo
faktiraport (3. 10. 2004).

23. Vaidlustaja hinnangul Ulaltoodu naitab, et Olktido oli kaubamargitaotluse nr
M200301583 esitamisel teadlik AS Microlink kaubagiyfMETROO" ning ,METROO +
kuju“ olemasolust ning kaubamark ,netroo“ on kasefe voetud kasutamaks ara AS
Microlink METROO-kaubamargi tuntust ning eristuawit.

24. OU Netroo pahauskset kaitumist kaubamargi netesutama hakkamisel annab tunnistust
ka kodulehekilgvww.netroo.ee mis on Ules ehitatud metroo kujul (néiteks kodaldiljel
sisalduv lilkkumisjuhis mainib ,peatuste nuppe®).

25. Vaidldustusavalduse kohaselt ka taotleja koedgitud kaubamark ,Netroo + kuju”

matkib ilmselgelt AS Microlink kaubamaérgi ,METROO kuju“ kujundust. Nimelt on ka

kaubamargi ,Netroo + kuju“ kujunduses kasutatud rowtkaardina stiliseeritud N tahte.
Vaidlustaja kombineeritud kaubamargil on aga kujidanetroo kaardina stiliseeritud M tahte.
Nimetatud kujundusega kaubamargi registreerimisekssitanud OU Netroo 30. aprillil 2004
ka kaubamargi registreerimistaotluse nr M200400787.

26. OU Netroo teadlikkusest vaidlustusavalduse &mibygi ,METROO + kuju*
registreerimistaotlusest annab kaudselt tunnistkst asjaolu, et kaubamargi ,netroo”
registreerimistaotluse teenuste loetelu on sonastatraktiliselt identsena AS Microlink
kaubamargi registreerimistaotluse omaga (,andmesidemiseks tehtavad kaabeldus-
montaazitdod“ vs ,arvutivbrgu kaabeldus-montaa#ith)o AS Microlink on korduvalt
poordunud OU Netroo poole ning tahelepanu juhtirkithealuste kaubamérkide suurele
sarnasusele ningwww.netroo.ee Interneti kodulehekiilje METROO-brandi matkivale
ulesehitusele. Seetdttu on kaubamaérgi ,netroo“steggrimine OU Netroo nimele vastuolus
KaMS 8§ 9 1g 1 p 10 ja § 10 Ig 1 p 2. Vaidlustajdupatihistada Patendiameti otsuse
kaubamargi ,netroo” registreerimise kohta.

Taotleja pdhiseisukohad

27. 6. jaanuaril 2005 esitatud vastuses leiab kadbgitaotleja OU Netroo (keda esindab
patendivolinik Raivo Koitel), et kaubamargi ,netfaegistreerimine on kooskdlas KaMS-iga.

28. Taotleja selgitab, et sdna ,metroo” on eestid® Uldtuntud, kuid mitte AS Microlink poolt
loodud tdhenduses, vaid kui allmaaraudtee. Muideidsonale ,metroo* OS ja Voorsonade
leksikon ei anna. Ka vene keeles on sdna ,metrestesrantud Uheselt — allmaaraudtee. Sama
on inglisekeelse sdna ,metro” tblge eesti keeld=eda tekib tarbijal, olenemata kasutatavast
valdkonnast tdhise ,metroo” ndgemisel automaatsetaigtsioon allmaaraudteega.

29. Kaubamargi ,METROO + kuju“ taotleja AS Microknréhutab oma kaubaméargi
kasutamisel ka otseselt selle seotust metroo kuitezga. Selle kohta annavad kinnitust margi
koosseisus olev kujundatud ,M* téht (tAhendus kerketroo peatus), mida voib vaadelda kui
osa (metroo)rongi kaardist e raudtee uhte IOikwskpeatuste tahistega. Ka Metroo-
kodulehekuljel Internetis on otseselt viidatud @amudteele — seda tdendavad nt lause ,,Astu
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rongile juba tana ja lahimate aastate jooksul dmisia andmesideteenused sulle enam
peavalu®, samuti ka nn metrookaardi ja seal vastaté@histe kasutamine (nt metroojaamad,
raudtee jne), samuti annab otsesest viitest rongie tunnistust kutse METROO-
andmesidevOrgu presentatsioonile 22. martsil 200dutsé on kujundatud kui
(metroo)rongipilet).

30. Kaubamargil netroo otsest tdlget eesti keeldadee Voib kill oletada, et téahis netroo on
.net* algusosa kasutamisega kaudselt seotud vorduggise keeles network), haakudes
niiviisi ka Netroo OU tegevusvaldkonnaga (andmesideude paigaldamine ja sellega
seonduvad t66d). Turunduse seisukohast ongi tactliejates parimad kaubamargid sellised,
mis on modningal maaral seotud kaupade v&i osutategause valdkonnaga, kuid ei ole
otseselt kirjeldavad. Selliselt on taidetud kakdisl kriteeriumi: esiteks kaubaméark né miuub
paremini, kuna nimetatud side oma valdkonnaga ataréijale margi tajumisel juba esialgset
informatsiooni selle kohta, millisesse valdkondaulkwa kauba/teenusega on tegemist ning
teisest kuljest vastab selline téahis kaubamargisszst tulenevate kaubamargi registreerimise
tingimustele. Selline kaubamark on ka nt Eestisuintihd Internetikeskkond NETI, mis samulti
viitab kaudselt vorgule e Networkile vdi ka Intetie. Sonal ,metroo* sideteenuste
valdkonnas sellist assotsieeruvust ei ole. Vaidkmstalduses esitatav védide, et kaubamark
,METROO + kuju” on seotud andmeside- ja arvutiudgg, on kaudse iseloomuga ning ainult
fantaasiaga kujutletav seos. Kaubamark ,METROO ju‘kon otseselt oma tdhenduselt ja
tldkujunduselt ikkagi seonduv ainult allmaaraudeeelimetatud asjaolu on oluline faktor
vorreldavate kaubamarkide eristamisel.

31. Mis puutub aga AS Microlink vaitesse, et neddeneeninime metroo.net esimese taseme
domeen ,net” kordab kaubamargi ,netroo” algusosaga suurendab oluliselt tarbijapoolse
kaubamarkide aravahetamise, sh assotsieerumis&ogigst, siis Netroo OU leiab, et see vaide
on alusetu. Ennekdike kasutatakse koos domeenimiemeliga téhiseid ainult Internetis.
Internetis mingi ettevotte veebiaadressi sissetniidel ei teki Uldjuhul erinevate aadresside
vOrdlemise momenti — kas sisestatakse dige aadinegvastuseks kuvatakse ekraanile vastava
ettevotte kodulehekiilg voi vale aadressi sisestlkisvatakse kas veatade voi siis mone teise
ettevotte kodulehekiilg, mis ekslikult sisestatvidéuurile. Erinevate aadresside (nt metroo.net
ja netroo.ee) vordlemise, aravahetamise voi agsotanise tdendosus on valistatud. Sisestades
aadressi metroo.net, on Uheselt arusaadav, eselld® Microlink sideteenuste kodulehekuljel
(AS Microlink kontaktandmed on kuvatud kohe esilgh8isestades netroo.ee aadressi, on
Uiheselt arusaadav, et ollakse Netroo OU kodulejekiil

32. Taotleja leiab, et domeeninilaiendi ,.net" ki@sunine ei anna kaubamargile ,METROO +
kuju* tdiendavat eristusviimet, lisadiguskaitsesjjourde, kuna ,.net* on sarnaselt ,.com*,
.-ee“, ,.de" jne laienditega Uldkasutatav tlddomiegihistuse laiend. Uldjuhul kasutavad iga
riigi ettevotted oma riigi domeenilaiendit, nt Eesin selleks ,.ee“. Rahvusvahelisi ja nn
kommertsdomeenilaiendeid kasutavad ettevotted nsestegutsevad nt tlemaailmselt vdi nad
ei saa mingil péhjusel oma riigi laiendiga domeenmregistreerida. Vastavalt Eesti Hariduse
ja Teaduse Andmesidevorgu (EENET) alamdomeeni tregismise reeglistikule
registreeritakse igale taotlejale Uks ,.ee* domeg&8-il Microlink on domeen microlink.ee
juba olemas ja seega ei tule kdne alla lisadomewmtioo.ee registreerimine. Laiendi ,.net*
kasutamine domeeninimes on ennekdike informatixggirtusega ja ei anna AS-le Microlink
laiemaid digusi oma kaubamarkide Giguskaitsel némgseosta netroo kaubamarki rohkem
nende kaubamargiga ,METROO + kuju"“.

33. Seega erinevad vorreldavad kaubamérgid tesesteitahenduslikult — metroo kui

Uldkasutatav téhis allmaaraudtee tdhenduses jaonékui otsese tdhenduseta tehissOna.
Nimetatud asjaolu valistab assotsiatsioonide teldemnimetatud tahiste vahel ja ka

kaubamarkide segiaajamise tarbija poolt.



34. Lisaks on kaubamargid ka erinevalt kujundatkidi sdnamark netroo kujutab endast
tavalises Sriftis vaikeste tahtedega kujutatud séimkombineeritud mark ,METROO + kuju“
kujutab endast suurte trukitdhtedega sona METROf{Delenlisandub mustal p&hjal valgelt
kujundatud stiliseeritud taht ,M“. ,METROO + kujKujundus viitab otseselt allmaaraudteele
ning tekitab tarbijas ka vastavaid assotsiatsios@aibaméargi netroo kujundus vai digemini
selle puudumine ei ole aga kuidagi seostatav mg#reo allmaaraudteega.

35. Taotleja hinnangul ei ole kaubamarkide voérdeahtéahtsust nende foneetilisel sarnasusel,
kuna tarbija teeb kaubamarkidel tdhenduslikultetelghet.

36. Taotleja on seisukohal, et vastandatud kaublad®a tahistatavad tegevusvaldkonnad on
erinevad. Metroo.net kodulehekiljel internetis Wistakse otseselt, et METROO on AS
Microlink valguskaablil baseeruv andmesidevork. flga sénul on firma kodulehekdljel olev
informatsioon oluline ning tihti ka esmane allikagngi ettevotte tegevusvaldkondade kohta.
Sellest saab Uheselt jareldada, et AS Microlinkbkawérgi ,METROO + kuju“ all osutatakse
internetialaseid sideteenuseid (internetiihendusjubamargi teenuste klassi 38. Netroo OU
seevastu on ainult arvutivbrgu kaabeldus- ja maitidid osutav ettevéte e sisuliselt teatud
spetsiifilist laadi teenust osutav ehitusettevote.

37. Vaidlustaja esitatud tdendid kaubamargi ,METROKuju“ vaidetava uldtuntuse kohta
naitavad uheselt, et tahist ,METROO + kuju“ on kasud ainult sideteenuste osutamise
valdkonnas (klassis 38). Ei ole tdendatud kaubam#djuntust ning selle kasutamist teiste
teenuste valdkonnas (klassis 42). Registreerimigsimtud kaubamérk saab olla varasem
ainult siis, kui see registreeritakse. KaubamakkiE, TROO + kuju® ei ole registreeritud. Kuigi
dldtuntud kaubaméark saab olla varasem, ei ole kéeslojuhul esitatud mingisuguseid
tbendeid kinnitamaks kaubamargi ,METROO + kuju“ ma@likku 0ldtuntust teistes
valdkondades peale sideteenuse (klass 38).

38. Kokkuvotvalt leiab taotleja, et vaidlusalusecdukamargid téhistavad erinevatesse
klassidesse kuuluvaid teenuseid ning seega ei Gdaédbline tarbijapoolne kaubamarkide
aravahetamine ning nende vahel assotsiatsioonid@rtme. Mdlemad kaubaméargiomanikud

eksisteerivad Eesti turul juba aastaid ning kunadeetegevusvaldkonnad on oma olemuselt
erinevad, siis ei ole tarbijatel kaubaméarkide gagmne probleeme tekkinud.

39. Taotleja pole ndus vaidlustaja pahausksusiegdii Netroo OU eelkiija VVQ OU on
varasema ajalooga, kui vaidlustusavalduses méasgitaklVQ OU on Voodiline Vorgtaja OU
tiitarettevote, mis omakorda tekkis 90ndate keskelaf Vorgtaja OU jagunemisel kaheks:
Vorgtaja Kohtvdrgud OU-ks ja Voodiline Vorgtaja kd: Kaubamark nr 27562
,VORQTAJA" kuulub siiamaani nimetatud kahe firmanmle. Seega on OU VVQ oma
omanike kaudu tegutsenud klassi 37 valdkonnas fldi@s 1996. aastast. AS MicroLink toi
oma kaubamargi ,METROOQO" sideteenuse turule alle®12(Gastal. Tutarettevdote VVQ OU
loodi 2002. aastal eesmargiga valtida edasist jédebisegiajamist erinevate ,Vorgtaja“
ettevotete ja kaubamarkide vahel. Samuti otsustélin t6otada uus kaubamark, milleks
poorduti firma Nord Reklaam OU poole, kes vdttesease Patendiameti varasemalt
registreeritud kaubamarke ning muud VVQ OU tegesigkonda puudutavat informatsiooni
(tingimus, et kaubamark seostuks ettevotte tegeldkonnaga jms) pakkus iseseisvalt valja
mitukiimmend uut kaubamargi nimetust, milledestilopdlik jai tahisele ,netroo*.

40. 2003. aasta I6pus muudeti VVQ OU arinimi Netf@d-ks. Taotleja leiab, et Netroo OU
ariregistrisse  kandmise fakt naitab, et &ariseakiusti(edaspidi AS) satestatud arinime
piirangutega vastuolu ei ole. Kuna kaubamaérgi m@trtaotleja firmanimi kattub tema
kaubamargi nimetusega ja vastavalt AS § 15 Ig-lettevGtjal ainudigus oma arinimele, ei saa
ka takistada Netroo OU-d kasutamast tahist netrnoa &ritegevuse tahistamisel.



41. Taotleja on arvamusel, et kaubamark ,METROOujuk on aravahetamiseni sarnane
rahvusvaheliselt tuntud varasema kaubamargiga n62R390 ,METRO", mis vdib olla
pikaleveninud kaubamargi ,METROO + kuju“ menetlys#juseks.

Taotleja palub jatta vaidlustusavalduse rahuldamata
Vaidlustaja tédiendavad seisukohad

42. 6. aprillil ja 13. aprillil 2005 esitas vaidtaga taiendavad seisukohad taotleja vastusele,
markides, et kuigi sbnal ,metroo” on eesti keeléBendus, siis seoses sideteenustega ning
nendega seotud teenuste (sh kaabeldus-montaaZitGigs seostub see mark
vaidlustusavalduse esitaja isikuga. Kaubamargiualkdis tdhendabki seda, et teataval tahisel
(isegi kui tal on mingi tdhendus) seondub tarbgaks kindla &@ritihingu poolt pakutavate
kaupade ja/vli osutatavate teenustega). Vaidlustajateadlikult seostanud oma tooteid
metrooga, sest ka andmesidevork on sarnane vdkgustle moodustab metroo. Kuigi sdnal
»-netroo” puudub otsene tdlge eesti keelde, kuidunangirgib ka taotleja esindaja seostub see
sbnaga ,net* ehk ,vork“. Seega seob lisaks visidalsing foneetilisele sarnasusele neid
marke ka tugev semantiline side.

43. Vaidlustaja selgitab, et kaubamaérgitaotlus ,NEJO + kuju“ katab ka teenuseid

,andmeside loomiseks tehtavad kaabeldus-montaalitoénis on identne Netroo OU

kaubamargitaotluses sisalduva teenuse loetelugabed@us-montaazitodd on otseselt seotud
sideteenusega (ilma nende tdddeta ei oleks ka asidevdrku), seega tuleb

andmesideteenuseid ja kaabeldusmontaazitdid pidsaanaliigilisteks teenusteks. AS

Microlink réhutab, et ta kasutab kaubamarki ,METRO@lates 2001. aastast ning seda
kasutatakse andmesideteenustega seotud teenusteandineside loomiseks tehtavate
kaabeldus-montaaztodde tahistamiseks.

44. Taotleja esitatud tdendeid ei tdenda pahauskgusidumist antud asjas. Kaubamark
.netroo” voeti kasutusele parast seda, kui vaidiasoli alustanud kaubamargi ,METROO +
kuju“ kasutamist ning see oli omandanud Eestisuiitlise.

45. Arinime ja kaubamargi registreerimise ning 8kaitse reziimid on erinevad ning arinime
Netroo OU olemasolu ei ole digustuseks vastava &adingitaotiuse esitamiseks.

Vaidlustaja I6plikud seisukohad

46. Vaidlustaja esitas apellatsioonikomisjonileliliyd seisukohad 5. juulil 2007. Vaidlustaja
jaab varasemalt apellatsioonikomisjonile esitateisigohtade juurde, rbhutades seejuures
jargmist:

47. Vaidlustaja kaubamargid ,METROO" ja ,METROO -jl“ on varasemad kaubamargi
,netroo" suhtes.

48. Kaubamargi ,METROO + kuju“ registreerimistasiis nr M2000100545 toodud klassi 37
kuuluvad teenused on identsed vaidlustatud kaulmmégistreerimistaotluses toodud
teenustega. Samuti rdhutab vaidlustaja, et kaabetthntaaZitodd on otseselt seotud
sideteenustega, mistdttu on andmesideteenuste kaiabeldus-montaazitddde néol tegemist
KaMS § 10 Ig 1 p 2 tahenduses samaliigiliste tetmmas

49. Kaubamarkide vordluse apsketist toonitab vaidija, et tema teenuste tahistamisel on
identifitseerivaks tunnuseks sbna “metroo”. Vaithiisd kaubamark on sénaline kaubamark
“netroo”, milline on aravahetamiseni sarnane vatija varasema soOnalise kaubamaérgiga
-METROO" ning kombineeritud kaubamargi ,METROO +jktiidentifitseeriva elemendiga.

50. Vaidlustaja hinnangul ei muuda kombineeritudutdamargis kujundusliku elemendi
esinemine tahiseid selgelt eristavaks. Tahiste |s@oh elemendid erinevad vaid Uhe tahe
poolest. Tahised on identsed tdhtede ja silpidel @aolest. Sonamarkide kaash&alikud on



osaliselt identsed ja identse paigutusega. Samutv@reldavate sGnamarkide taishaalikud
identsed ja ning identse paigutusega.

51. Vastandatud kaubamargid on foneetiliselt vaganased, so praktiliselt identsed.
Foneetilisest aspektist lahtuvalt sarnasuse volididnuleb arvestada, et téhtede ja silpide arvu
osas on tegemist vaga sarnaste tdhtedega ningiletin tahise hdaldamisel on rdhk viimasel
silbil. Samuti on haaldamise sarnasusel olulinetasshaalikute identsusel ning kaashaalikute
identsel asetusel tahistes. Ainus erinevus seisdrbde esimeses tahes. Nimetatu ei oma aga
tahise haaldamisel olulist rolli, kuivord helilis@éb kdlama téahiste 16puosa.

52. Kuigi sdnal ,metroo* on eesti keeles kindelgdus, ning vaidlustatud tahisel see puudub,
ei muuda nimetatud aspekt tahiseid erinevaks. fused kahe kaubamérgi vahel on sedavord
minimaalsed, et ka kdige tahelepanelikum tarbijpeziks neid erinevate ettevotjate tahisteks,
vaid eeldaks selliste kaubamarkidega téhistatutbtge péarinemist tihest allikast.

53. Vaidlustaja on jatkuvalt seisukohal, et kaub@néetroo registreerimistaotlus on esitatud
pahauskselt, mida kinnitavad jargmised asjaolud:

- kaubamargi ,METROO*" iildtuntusest tulenev OU Netteadlikkus vaidlustusavalduse
esitaja kaubamarkidest;

- vaidlustaja ja taotleja tegutsemisest samas tumisedis;

- OU Netroo kodulehelww.netroo.eekasutatud identsest kontseptsioonist, vorreldes
vaidlustaja poolt varem kasutusele vBetuga;

- Vastandatud tahiste kontseptuaalne seos;

- Tatoleja registreerimistaotluses toodud vaga sateenuste loetelu sdnastus vorreldes
vastandatud taotluses tooduga,;

- Vaidlustaja on ka ise korduvalt péérdunud OU Netpomle informeerides taotlejate
kaubamarkide suurest sarnasusest ning kodulelelw.netroo.ee kasutatava
ulesehituse markimisest ,METROO" omaga.

54. Vaidlustaja leiab, et kaubamargid ,METROO" jMetroo + kuju® on omandanud
Uldtuntuse 13. oktoobriks 2003. Vaidlustaja on draabamarke aktiivselt ning katkematult
kasutanud juba alates 2001. aastast. Kbige olulikentdendiks vaidlustusavalduse esitaja
kaubamarkide uldtuntuse tdendamiseks juba 2001alamsAriko Marketingi poolt 1abi viidud
uuring kaubamaérkide ,METROOQO" tuntuse kohta vastte@nuse sihtrihmas, mille tulemuste
kohaselt oli 46% kusitletutest teadlikud ,METROOaubamargiga téhistatud teenustest.
Kaubamarkide 0ldtuntus on aasta-aastalt tbusnudy nimidlustaja eesmark on oma
kaubamarkide korget renomeed hoida ning kaitsta draabaméarke kdigi ©Oiguslike
vahenditega. Vaidlustaja palub tuhistada Patendidfejuuni 2004 otsuse nr 7/M200301583.

Taotleja 16plikud seisukohad

55. Taotleja jadb 24. augustil 2007 esitatud seistddes varasemalt esitatud vastuvaidete
juurde, pidades oluliseks esile tuua jargmisi dsgid.

56. Kuigi tahised ,METROO + kuju* ja ,netroo” on amnsdnalise osa ja foneetika poolest
moningal m&éral sarnased, vOib neid ldahemalt asa&léd siiski leida mitmeid olulisi
erinevusi.

57. SBna ,metroo“ on nii eesti kui ka vene ja isglikeeles tuntud kui allmaaraudtee

Uldtunnustatud nimetus, eriti kui vaadelda sedaK@ubamargi koosseisus stiliseeritud tahega
.M“. Tarbijal tekib selle margi ndgemisel otsekoassotsiatsioon metrooga, mitte andmeside
ja arvutivérguga.

58. Sdna ,netroo” on tehissdna, millel ei ole eegt teistes keeltes mingit tAhendust. Selline
tdhendust mitteomav sbna on kaubamargina eristuglidie ning erinev tahendust omavast
sOnast ,metroo”. Need asjaolud valistavad asseie@tide tekkimise nimetatud tahiste vahel
ning ka kaubamarkide segiajamise tarbijate poolt.
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59. Kaubamargid on ka erinevalt kujundatud. Kuiag@érk ,netroo” kujutab endast tavalises
Srifits vaikeste tdhtedega kirjutatud sdna, siimkmeeritud mark ,METROO + kuju“ kujutab
endast suurte trukitdhtedega sbna ,METROO" milldékandub mustal po&hjal valgelt
kujundatud stiliseeritud taht ,M“. Vastupidiselt iddustaja arvamusele omab vorreldavate
sOnaliste tahiste erinevus esitdhes olulist kaRhhvusvahelise tldtunnustatud kaubamaéarkide
Oiguskaitsepraktika kohaselt on kaubamargid, milleh identne algusosa, suurema
tdendosusega &ravahetatavad, kui kaubamaérgid, nu#etsus esineb nende I6puosas.
Kéesoleval juhul ei ole vorreldavate kaubamarkilipisosad identsed ja seega on tden&osus
nende &ravahetamiseks tarbijate poolt vaiksem.

60. Kaubamarkidega tahistatavad teenused on edn&adlustaja kaubamargiga tahistatakse
klassis 38 nimetatud andmesideteenuseid. Samasletygao OU on vaid ainult arvutivérgu
kaabeldus- ja montaazitdid osutav ehitusettevolaglin@ on ka asjaolu, et vaidlustaja on Eesti
Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooniettevotjdiielu lige (mis Uhendab endas Eesti
infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmasid)\etroo OU aga on Majandus-ja
kommunikatsiooniministeeriumi alluvuses olevas Mdjastegevuse registris registreeritud
valdkondades ehitus, ehitamine ja projekteerimikaubamargi teenuste klass 37.

61. Taotleja leiab, et kaubamarki ,METROO + kujuh c&kasutatud ainult sideteenuste
osutamise valdkonnas (klassis 38) ning ei ole tatrt kaubamargi Gldtuntust ning selle
kasutamist teiste teenuste valdkonnas (klassidga 32). Kaubamargi dldtuntus peab olema
tdendatud kdikides konkreetsetes valdkondadesgesnifliguskaitset taotletakse. Kéesoleval
juhul ei ole esitatud mingisuguseid téendeid kiamaks kaubamaéargi ,METROO + kuju“
vOimalikku dldtuntust teistes valdkondades pealetsienuste (klass 38).

62. Samuti on taotleja jatkuvalt seisukohal, etitale kaitunud pahauskselt ning rikkunud
KaMS 8§ 9 Ig 1 p 10 satteid. Vaidlustaja ei ole sesitanud thtegi ametlikku pretensiooni
Netroo OU-le oma kaubamérgi diguste rikkumise v@irbijate eksitamise kohta.
Vaidlustusavalduse esitaja markused kaubamargisetl M200400787 kohta ei ole
asjakohased ning need tuleb jatta tahelepanuta, eife kaubamargi registreerimise Ule ei kai
vaidlus.

63. Kbike eeltoodut arvestades palub taotleja fastendiameti otsuse jousse.

Il Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

64. Apellatsioonikomisjon, analliisinud vaidlustajg taotlejate seisukohti ning hinnanud
apellatsioonikomisjonile esitatud dokumentaalséienteid kogumis ja vastastikuses seoses,
leiab jargmist.

65. Menetlusosalised vaidlevad selle Ule, kas B#@ereti 29. juuni 2004 otsus kaubamargi
.nNetroo” registreerimise kohta on vastuolus (ala®4s05.2004 kehtiva) KaMS 8§ 10 Ig 1
punktiga 2 ja 8 9 Ig 1 punktiga 10. Vaidlustaja r@ngul on kaubamark netroo
aravahetamiseni sarnane temale kuuluvate kaubasegeki,METROO" ja ,METROO +
kuju“ (reg nr 44341); samuti on kisimuse all, kastleja on kaubamargitaotluse esitanud
pahauskselt.

66. KaMS 8 10 Ig 1 p 2 kohaselt diguskaitset ei lsgamark, mis on identne vdi sarnane
varasema kaubamargiga, mis on saanud diguskaksesete vOi samaliigiliste kaupade voi

teenuste tahistamiseks, kui on téenéoline kaubdd&étavahetamine tarbija poolt, sealhulgas
kaubamargi assotsieerumine varasema kaubamargiga.

67. Vastavalt KaMS § 12 Ig 1 punktidele 1 ja 2 @ulkamargi diguskaitse ulatuse aluseks
dldtuntud kaubamaérk kujul, millisena ta uldtuntuseandas ja registrisse kantud kaubamargi
puhul kaubamérgi reproduktsioon.

68. Vastandatud kaubamarkide reproduktsioonid mgnjéed:
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-

METROO

netroo

METROO

69. Kuivord KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamine eeldabutulgas varasema kaubamargi
olemasolu, mis on saanud 0&iguskaitse, siis andllagiellatsioonikomisjon esmalt, kas
vaidlustaja tdhised ,METROO + kuju“ ja ,METROQO" oomandanud &iguskaitse enne
kaubamargi netroo registreerimistaotluse esitamist.

70. KaMS 8 5 1g 1 p 2 kohaselt Giguskaitse saabb#andirk, mille kohta on tehtud
registreering  registris. KaMS § 11 Ig 1 p 3 sdtestet varasem kaubamark on
registreerimiseks esitatud kaubamark, kui taotegamise kuupaev voi prioriteedikuupéev on
vararsem. Registreerimiseks esitatud kaubamarkaoasem kaubamark ainult juhul, kui see
registreeritakse.

71. Kaubamarkide andmebaasist ilmneb, et Patendiamé. oktoobril 2007 registreerinud

Norby Telecom ASi nimele kaubamaéargi ,METROO + kuj(reg nr 44341). Kaubaméargi

registreerimistaotlus on esitatud 26. martsil 200aotleja kaubamargi registreerimistaotlus
esitati 13. oktoobril 2003 ja Patendiameti otsusbeanéargi rgistreerimise kohta parineb 29.
juunist 2004. Seega on vaidlustaja kaubamargitaodsitatud enne taotleja kaubamargi
,netroo” registreerimistaotlust ning tahis on reggsritud. Jarelikult kaubamark ,METROO +

kuju“ on varasem taotleja tahise suhtes KaMS 11 p 3 jargi.

72. Vaidlustusavalduse kohaselt omandas kaubanmiEKTROO" diguskaitse labi tldtuntuse.
KaMS § 11 Ig 1 p 1 kohaselt kui varasem kaubaméik, omandas uldtuntuse varem. Seega
on kaubamargi ,METROO" 0&iguskaitse aspektist olalituvastada, kas tahis omandas
tlduntuse kaubamargi ,netroo” registreerimistaalasitamise ajaks, so 13. oktoobriks 2003.

73. Apellatsioonikomisjon ei ndustu vaidlustajaghasjas kogutud tdendite kohaselt sGnaline
kaubamark ,METROOQ" oli saavutanud uldtuntuse kaudayin,netroo” registreerimistaotluse
esitamise ajaks.

74. Kaubamargi ,netroo” registreerimise taotlusgaesise ajal kehtinud KaMS ei satestanud
kaubamargi Uldtuntuse kriteeriume, kuid apellatsibomisjoni hinnangul saab uldtuntuse
tuvastamisel lahtuda té6stusomandialases Giguskiuges véljendatud seisukohtadest ja alates
1. maist 2004 j6ustunud KaMS-is satestatud nduetesta uue KaMS-i kehtestamisel ei
hinnatud imber markide Uldtuntuse tuvastamise pot@idl.

75. Kéesoleval ajal kehtiva KaMS § 7 Ig 3 kohag#édtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu
hulgas kaubamargi tuntuse astet Eestis kaubamatgigatatud kaupade vOi teenustega
analoogiliste kaupade vdi teenuste tegelike ja alika tarbijate sektoris, nende kaupade voi
teenuste jaotusvOrgus tegutsevate isikute sektdrimende kaupade vOi teenustega tegelevas
arisektoris, kasutamise ja tutvustamise kestustgtust ning kaubamargi geograafilist levikut,
registreerimist, kasutamist ja tldtuntust teistié&sdes ja hinnangulist vaartust.
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76. KaMS § 7 Ig 4 kohaselt Uldtuntuse tunnistansspiisab, kui kaubamarki tunneb valdav
osa enamus vahemalt Uhte kdesoleva paragrahvi Bikmunktis 1 nimetatud sektorisse
kuuluvatest isikutest.

77. Vaidlustaja on kaubamargi ,METROOQO" Ulduntusert@amiseks esitanud Ariko Marketing
poolt 2001. aasta augustis labi viidud kaubamargdBTROO tahistatavate teenuste
baastuntuse uuringu. IT-juhtide ja IT arenduste eastutavate juhtide seas labiviidud uuringu
pohitulemuste kohaselt oli METROO-nimega teenudastinud 46 protsenti valimisse

kuulunud isikutest. 26 protsenti kogu valimist gdselle teenuse pakkujaks AS Microlinki
ning ,METROQ" reklaami on enda hinnangul marganBdpPotsenti kisitletutest.

78. Taiendavate téenditena viidatud ajalehtede sliidudest ilmneb (vt naiteks 21. martsi
2001 Postimees), et 2001. aasta martsis kattis JMBED" baasvork Tallinna kesklinna ja
Parnu maantee piirkonna, sugiseks on kavas jOudstavhifie ja Pelgulinnani. 16. oktoobri
2001 Eesti Paevaleht onlines ilmunud artiklis makge kull, et:,Eestis kasvab uue

pdlvkonna andmesidevérgu ndudlus praegu kiiremini kne jduame dhendusi valja
ehitada...., kuid sellest ei néhtu, milliseks on siis METRO@ukamargi ja teenuse levik
kujunenud.

79. BNS-is 9. juunil 2003 avaldatud uudises makgka et:,Koostbos Televorgu AS-ga
Uhendas Microlink Metroo vorku Tartu ja Parnu kesih, seniajani oli Metroo kasutatav vaid
Tallinna klientidele,” teatas ettevote. ,Edaspidiremeb Metroo vastavalt ndudlusele ka

teistesse Eesti linnadesse*.

80. Vaidlustaja esitatud t6enditest jareldub, kad@iga ,METROO" tahistatud teenuseid
hakkas AS Microlink pakkuma laiemale avalikkusel@O2. aastast. Eelnevalt analttsitud
baastuntuse uuringu tulemustest jareldub, et 2@@&tal teadis vaidlustaja kaubamargist
.METROO" 46 protsenti, st veidi alla poole valimés&uulunud IT-valdkonna asjatundjatest.
Konkreetse teenuse pakkujaga oskas kaubamarkiasosteelgi vaiksem osa (vaid ligi
veerand) kusitluses osalenutest. Kaubamargiga tadins teenuseid pakuti esialgu ainult
Tallinna kesklinnas, 2001. aasta I6puks oli viiln&dienust kasutada taiendavalt Mustamael ja
Pelgulinnas. BNSi 2003. aasta uudises antud testdédieneb, et kuni 2003. aastani oli
kaubamargiga ,METROO" tdhistatud andmeside teedus@&@malik kasutada ainult Tallinnas.
Alles 2003. aasta suvel hakati teenust pakkumaakau3 ja Parnus.

81. Esitatud tdendite pbhjal ei ole vdimalik tekae]dust, et kaubamark ,METROQO" oli 13.
oktoobriks 2003 saavutanud Uldtuntuse Eestis. Taetarbijate sektoris labiviidud uuring ei
tdenda, et kaubamarki tundis valdav enamus kaultagagyMETROO" téhistatud teenustega
analoogilise sektori kuuluvatest tarbijatest. ITek@nna asjatundjatest teadis kaubamarki ja
selle teenuseid alla poole valimisse kuulunud ig&y mis ei moodusta enamust. Et
kaubamark ei saanud ilmselt olla 2003. aastal Hastijate seas uldtuntud, viitab selgelt ka
kaubamargiga kaitstavate teenuste pakkumine valiihfia linna mones piirkonnas ja alles
2003. aastal laienemine Tartusse ja Parnusse. Smgdas kaubamargi ja selle teenuste
geograafiline levik peaasjalikult Tallinnaga. Egithtdendid ei kinnita, et teenuse laienemine
2003. aastal kahte teise Eesti linna oleks kaubgimmtust mojutanud selliselt, et tahis oleks
saavutanud uldtuntuse veel samal aastal taotlejagkairgi ,netroo” registreerimistaotluse
esitamise ajaks, so mone kuu jooksul. Kaubamatgustamiseks on valdavalt 2001. aastal
tehtud ka mitmeid valireklaame (valdavalt Tallinpasuid sellestki ei tulene tdsikindlalt, et
kaubamark saavutas nii lihikese ajaga tuntuse valdaamuse andmeside teenuste tegelike ja
vOimalike tarbijate sektoris vOi teenuste jaotugudr tegutsevate isikute sektoris vdi nende
kaupade vOi teenustega tegelevas arisektoris. sbelidenevalt jatab apellatsioonikomisjon
kaubamargi ,METROO" Uldtuntuse tunnistamise taalusahuldamata. Need jareldused
kehtivad ka kaubamaérgi ,METROO + kuju” tldtuntusdtes 2003. aastal.

82. Kuna apellatsioonikomisjoni hinnangul ei oleukamark ,METROOQO" saavutanud
dldtuntust enne kaubamaérgi ,netroo” registreerigogiise esitamist, siis ei ole vaidlustaja
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kaubamark varasem KaMS § 11 Ig 1 p 1 mdistes néngstei omandanud selleks ajaks
Oiguskaitset.  Kaubamarkide ,METROOQO" ja netroo Aatstamiseni sarnasust
apellatsioonikomisjon sel pdhjusel ei hinda.

83. Eeltoodud jarelduste pinnalt analtiisib apétlatikomisjon alljargnevalt, kas kaubamark
netroo on aravahetamiseni sarnane, sh assotsieaidlustaja registreeritud kaubamargiga
,METROO + kuju“.

84. Nii nagu apellatsioonikomisjon on korduvalt asténud, siis valjakujunenud kohtupraktika
kohaselt asjaomaste tahiste visuaalse, kontseptuaahg foneetilise sarnasuse osas peab
aravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tdemaagmkilgne hindamine rajanema
dldmuljele, vottes eelkdige arvesse kaubaméarkitasaid ja domineerivaid elemente.

85. Kaubamarkide visuaalsel vordlemisel on nahataetleja kaubamark koosneb ainult
sOnalisest osast ,netroo”, mida on kujutatud vaiketdega. Kuna kaubamargil ,netroo” teisi
elemente ei ole, siis on sdna ,netroo”, siis on $&Eeise ainsaks osaks, millele tarbija
tdhelepanu saab koonduda.

86. Vaidlustaja tahis ,METROO + kuju“ (reg nr 4434bbosneb sbnalisest osast ,METROO"
ja kujunduslikust elemendist, so sGnalise osa lkolhakakusse darde asetatud mustal taustal
kujutatud stiliseeritud ,M“ tahest, mille jooni l&kad ringikujulised punktid. S6na ,metroo” on
kirjutatud suurte trikitdhtedega. Kujunduslik osigatr nii metroo plaanile koos peatustega kui
ka sBna ,metroo” esimesele tahele ,M“. Selliselulk@amargi kujunduslik ja sGnaline osa
tadiendavad Uksteist. Kaubamargi kujunduslik elenjansdnaline osa on téhises suhteliselt
vOrdse suurusega, sdna on lisaks esitatud suutitde Arvestades kujundusliku ja sdnalise
osa suurust ja asetust ning asjaolu, et elemendid U&steist tdiendavad, leiab
apellatsioonikomisjon, et kaubamargiga tahistateentiste vdi toodetega kokkupuutumisel
tajub tarbija tahise mblemaid elemente ning neef&itahelepanuta. Sellest tulenevalt vdib
jareldada, et kaubamargi sdnaline ja kujunduslékas vordselt domineerivad elemendid.

87. Vastandatud kaubamarke eristavad sGnade esiden@astavalt ,M“ ja ,n“), tahtede Srift
ning asjaolu, et taotleja kaubamargil puudub kujsh@ element. S6nade Ulejaanud osad on
identsed. Visuaalsest kiljest on kaubamarkide kadgdisemaks erinevuseks vaidlustaja
tahises esineva kujundusliku osa puudumine tadtejdamargis. Kuigi kaubamarkide sdnade
algused jaavad tarbijale kergemini meelde, ei saki gireldada, et tahiste Ulejaanud identsed
osad jaaksid paris markamata. Kahest silbist ko@hednad ,metroo” ja ,netroo” ei ole nii
pikad sdnad, millede puhul oleks tdendoline, diijmtéahelepanu jéuaks hagustuda. Seega on
tahised visuaalselt sarnased.

88. Apellatsioonikomisjon ndustub vaidlustajaga, feheetiliselt on kaubamaérgid vaga
sarnased. Nii nagu eelnevalt tuvastati, erinevarhg@inult esimese tahe poolest. Ulejaanud
tdhed, nende asetus, silpide arv ning s6nade tsd@duidentsed. Vaatamata asjaolule, et
sBnade esimesed tahed on erinevad, on nendegubésiiski suhteliselt sarnane (mdlema tahe
naol on tegemist helilise kaashaalikuga). Sellegnevalt leiab apellatsioonikomisjon, et
kaubamargid ,METROO + kuju“ ja ,netroo” on fone&#lt aarmiselt sarnased. Kuivord
kaubamarkide haaldus on arvestatavalt sarnaneeisiustu apellatsioonikomisjon taotleja
vaitega, et kaubamarkide foneetilisel vordlemiseél ade tahsust, kuna tarbija teeb
kaubamarkidel tahenduslikult selget vahet. Juhul, kaubamargid haalduvad praktiliselt
identselt, siis vOib tarbija kaubamargiks olevatas&uuldes arvata, et tegemist on tihe ja sama
tahisega ning tal ei teki assotsiatsioone, et sémagl nende tahendused vbivad tegelikult olla
erinevad. Seega, kui tarbija ei suuda teatud twaisuoonis tahistel foneetiliselt vahet teha
nende suure sarnasuse tottu, siis ei pruugi kautk@méanimetamisel nende semantilised
erinevused mdjule paddseda (juhul, kui téhised geliteult on erinevad).

89. Apellatsioonikomisjon jagab menetlusosalisteudahta, et sGna ,metroo” tdhendab eesti
keeles allmaaraudteed ja sdnal ,netroo” puudub kemtke tdhendus. Samas ei piisa selle
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asjaolu konstanteerimisest jarelduseks, et kaubadwirkontseptuaalsed sarnasused Uldse
puuduvad.

90. Oige on taotleja vaide, et sdna ,metroo" omakraudtee simbol ning tarbijal, nahes
sBnaga ,metroo” tahistatud kaubamarki tekib esmassptsiatsioon allmaaraudteega. Koiki
asjaolusid igakulgselt hinnates ei saa siiski jtitteelepanuta, et kaubamarkide aravahetamiseni
sarnasuse hindamisel tuleb muuhulgas arvestadalildahaso Eesti olusid ja kaubamargi
suunatust peaasjalikult Eesti tarbijale. Uldteadaasjaolu, et Eestis puudub allmaaraudtee,
mistdttu ei saa pidada kuigi tdenéoliseks, et E&stkmine tarbija nahes kaubamarki
-METROO + kuju" ja sellega tahistatud teenuseid/ga/tooteid, arvaks, et tal on véimalik
kasutada allmaaraudteega seotud teenuseid. Vai@dush asjakohaselt péhjendanud, et séna
.metroo” vOib tarbijas tekitada teisigi assotsiatsie, nagu naiteks viidata laiemalt
vorgustikule, mis on iseloomulik ka infotehnolodagglle vorguteenusele ja andmesidele.
Analoogselt allmaaraudteele, mida kasutatakse stenga asjade transportimiseks, voib
andmeside kontekstis mdista metrood kui andmekenfiist mé6da kanalit (andmeside vorku)
Uhest punktist teise. Sellest tulenevalt asub afsétlonikomisjon seisukohale, et sdna
»-metroo” vOib kontseptuaalselt mdista ka kui vorigklau.

91. Anallitsides sdna ,netroo” sedastab apellatgioarisjon, et esmase assotsiatsioonina
viitab sBnaosa ,net" inglisekeelsele sonaleetyork”, mis eesti keeles tdhendab vorku,
vorgustikku; sénaosa ,troo“ viitab sdnale ,trao". Ei saa vdlistada, et kaubamark ,netroo”
ongi tuletatud just nendest sGnadest. Seetbttypehassioonikomisjoni hinnangul tdenaoline,
et ka vaidlusaluses kaubamargis kasutatud tehiss@e#roo” vOib viidata metrooga
analoogsele vorgustikule, sh andmesidevérgustikule.

92. Vaarib markimist, et ka mdlemad menetlusosdlise oma kaubamaérkidega tahistatud
teenuste osutamisel kasutanud metroo kujundit. I\stigia puhul viitavad sellele kaubamargi

kujunduslik osa, vaidlustavaldusele lisatud vaitijes teenust tutvustavad reklaamaterjalid,
ajalahtede artiklid (uudisldigud) ja 26. aprilli @® valjavdote metroo.net veebriaadressilt.

Apellatsioonikomisjonile esitatud téenditest iimned vaidlustaja on oma andmesideteenuseid
(nt reklaamlause maailma kiireim internétkaudu) tutvustanud ja pakkunud kaubamarkide
,METROO" ja ,METROO + kuju“ all.

93. Tahelepanuta ei saa jatta, et vaidlustajateditaotleja kodulehe véljavotte kohaselt ning
apellatsioonikomisjoni otsuse tegemise ajal kasutaiileja veebiaadressilww.netroo.ee
oma arvutivdrgu kaabeldus-montaazt6ode teenustekup@kel metroole vO6i muule
transpordivorgustikule viitavaid sumboleid, naganspordiliinide v&rgustiku plaan koos
peatustega (mille alt vdib lahemalt lugeda infosi@ini taotleja osutatavate teenuste kohta).
Metroo ja teiste transpordiliikide puhul on taveg#e kasutada vorgustiku erinevate osade (nt
linide) tahistamiseks erinevaid varve, nii nagda®n naha taotleja veebilehelt. Vaidlustaja
esitatud téendit (interneti valjavote) ja veebilkkéesoleval ajal iimnevaid asjaolusid taotleja
Umber lukanud ei ole.

94. Neil kaalutlustel leiab apellatsioonikomisjoret vastandatud kaubaméargid on
kontseptuaalselt vahemalt osaliselt (kaudselt)eszt.

95. Kaubamarkide &ravahetamiseni sarnasuse hindlamigeb podorata téhelepanu ka
kaubamarkidega tahistatavate kaupade ja teenust@Mule sarnasusele.

96. Taotleja on markinud, et menetlusosaliste teg@gad on erinevad, millest tulenevalt
tahistavad vaidlusalused kaubamargid erinevatdassitesse kuuluvaid teenuseid ning seega
ei ole téenaoline tarbijapoolne kaubamarkide araiahine ja nende vahel assotsiatsioonide
tekkimine.

97. Selline kasitlus ei ole kooskdlas KaMS § 12lgunktiga 2, mille kohaselt kaubamargi
diguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes rakiseaegistrisse voi Buroo rahvusvahelisse
registrisse kantud kaupade ja teenuste loetelugab&markidega tahistatavate kaupade ja
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teenuste identsuse vdi samaliigilisuse hindamigebtlahtuda kaubamarkide registrisse kantud
kaupade ja teenuste loetelust, mitte menetlusesakgbilehel margitud tegevuste loetelust,
nagu on teinud taotleja. Vaidlustaja osutatavaidntseid vdib nende samaliigilisuse
hindamisel arvesse votta, kuid see ei vdlista isikglubamargi registreeringust tulenevat
diguskaitse ulatust.

98. Patendiameti otsuse alusel on kaubamark ,netegistreeritud klassis nr 37 nimetatud
arvutivorgu kaabeldus-montaazitootéhistamiseks.

99. Vaidlustaja kaubamark ,METROO + kuju“ on regegritud jargmiste teenuste suhtes:
Klass 37:andmeside loomiseks tehtavad kaabeldus-montaazitood
Klass 38:side; andmeside

Klass 42:toitlustamine; meditsiin; higieen ja iluravi; vebeaarsed ja pdllumajanduslikud
teenused; juriidilised teenused; teaduslikud jastéélikud uurimused; programmeerimine.

100. Varreldes kaubamarkidega tahistatavaid teétugkeb tddeda, et taotleja kaubamargiga
tahistatavad teenusedarvutivbrgu kaabeldus-montaazitoédon identsed vaidlustaja samas
klassis nimetatud teenustega andmeside loomiseks tehtavad kaabeldus-montaaZzit6dd
Arvutiverk on kasitletav erinevate arvutite vaheliandmesidevérguna, arvutivork ongi kdige
Uldisemalt mdeldud arvutite vahelise andmeside rpigaks. Jarelikult tahistatakse mdélema
kaubamargiga identseid teenuseid KaMS § 10 Ig 1 mdistes. Vaidlustaja kaubamargi
registreeringus nimetatud andmeside loomiseksvattkaabeldus-montaazitddd on kill laiem
teenuste loetelu, hdlmates erinevat tllpi andmedmmmiseks tehtavaid kaabeldus-
montaazitdid, kuid selliselt kuuluvad siia allaaautivirgu kaabeldus-montaazitood.

101. Apellatsioonikomisjoni hinnangul on klassisr8etatud teenused — side ja andmeside —
samaliigilised taotleja teenuste suhtes. Side jalmeside teenused vbivad tdiendada
anrvutivdrgu loomiseks tehtavaid kaabeldus-montéali ning olla ka omavahel
konkureerivad, kuivérd andmeside pidamiseks on egmevalt arvutivork projekteerida ja
valja ehitada. Infotehnoloogia teenuste &risektorislevinud, et side ja andmeside teenuse
osutaja vOib pakkuda ka arvutivirgu véljaehitaniésnust.

102. Pdhjendatud ei ole taotleja véide, et meneshsste tegevusalad on erinevad, kuna
vaidlustaja AS Microlink oli Eesti Infotehnoloogiga Telekommunikatsiooniettevdtjate liidu
lige ning Majandustegevuse registri kohaselt otrdie OU tegevusaladeks ehitus, ehitamine
ja projekteerimine. Apellatsioonikomisjon selgitah,tegemist ei ole absoluutselt vorreldavate
kategooriatega — mittetulundusuhingusse kuulumistsaa vorrelda kauplejate ja nende
tegevuste Ule peetava Majandustegevuse regisBaglegi, kaubamargist tulenevad digused ei
sOltu kaubamargiomaniku kuulumisest mittetulundiusgitesse, litudesse voi isiku
registreerimisest Majandustegevuse registris. Valitkaubandustegevuse seaduse § 12 Ig-le
1 on kauplejal ja kaubanduse korraldajal lubatwgkleda kaubandustegevusega, kui ta on
registreeritud majandustegevuse registris, kuitstegeringu olemasolu vdi selle puudumine ei
tekita ega I6peta kaubamargiga seotud digusi.

103. Kdike eelnevat kokkuvéttes tuleb tédeda, ebkanargid ,METROO + kuju” ja ,netroo*

on suures osas sarnased, tdhised on sarnasedsudalgelt ja osaliselt kontseptuaalselt
(semantiliselt), foneetiliselt on tahise sarnasudd€ilge suuremad. Vastandatud tahiste
erinevused (peamiselt kujundusliku elemendi ndolple kaubamarkidest tekkiva tldmulje
pdhjal nii arvestatavad, et tahiste sarnasusedi@dhaplaanile ja valistaksid kaubamarkide
paritolu eksitamist. Apellatsioonikomisjon tegi #iaks, et taotleja kaubamargiga tahistatavad
teenused on identsed vaidlustaja kaubamargigaashie klassis 37 nimetatud teenuste osas ja
samaliigilised klassis 38 loetletud teenuste puhul.

104. Vottes arvesse kaubamarkide sarnasust ja kdrkmlega tahistatavate teenuste vaga
suurt sarnasust (sh identsust) vdib avalikkus arvat kaubamargiga ,netroo” tahistatavad
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teenused parinevad vaidlustajalt ja/véi temaga uskotttevdtjalt. Sellest tulenevalt on
kaubamargid ,METROO + kuju“ ja ,netroo“ aravahetaemi sarnased. Lisaks esineb
kaubamarkide assotsieerumise oht, kuna tarbija sédstada vastandatud kaubaméarke nende
sarnasuse tottu. Apellatsioonikomisjon leiab, etllvstusavaldus kuulub KaMS 8§ 101g 1 p 2
alusel rahuldamisele.

105. Kuivord apellatsioonikomisjon otsustab Patanmaiti 29. juuni 2004 otsuse nr
7/M200301583 tiuhistada, siis puudub vajadus hinrRagendiameti otsuse seaduslikkust
KaMS 8§ 91g 1 p 10 jargi.

Lahtudes eeltoodust ja juhindudes Todstusomandiséimralduse aluste seaduse 8§ 61 Ig 1 ja
KaMS § 10 Ig 1 p 2, apellatsioonikomisjon,

otsustas:

1. Norby Telecom ASi vaidlustusavalduse rahuldada.

2. Tlhistada Patendiameti 29. juuni 2004 otsus nr 7/M20301583 kaubamargi
.netroo” registreerimise kohta klassis 37 nimetatudteenuste suhtes ja kohustada
Patendiametit jatkamata menetlust apellatsioonikonsjoni otsuses tuvastatud
asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes sooviblapiglonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise tottu, voib esitkaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse
peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellaisi@omisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei ratapedatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib
jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimesetlikkorras, vBib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamargi 6Oiguskaitset ta@fis asjaolu vOi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsiooniisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatudstjfiu apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu
moddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele

Allkirjad:

P. Lello

E. Sassian

H.-K. Lahek
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