JUSTITSMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1710-0
Tallinnas, 30. augustil 2018. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tahepdld (eesistuja), Tanel Kalmet ja Rein Laaneots,
vaatas kirjalikus menetluses Kvartal OU (esindaja volikirja alusel patendivolinik Kristjan Leppik)
vaidlustusavalduse kaubamargi ,kvartal + kuju” (taotlus nr M201600297) registreerimise vastu klassides 35,
36, 41 ja 43 TTK Kultuurikeskus OU nimele.

Asjaolud ja menetluse kaik

1) 02.05.2017 esitas Kvartal OU (edaspidi ka vaidlustaja), Ristiku 7-11, Tallinn, td6stusomandi
apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamargi , kvartal
+ kuju” (taotlus nr M201600297) registreerimine klassides 35, 36, 41 ja 43 TTK Kultuurikeskus OU (edaspidi ka
taotleja), Riia 2, Tartu, Tartumaa, nimele. Vaidlustusavaldus voeti menetlusse 10.05.2017 nr 1710 all ja
eelmenetlejaks maarati Margus Tahepdld.

2) Vaidlustaja seisukohad

Patendiameti elektroonilisest kaubamarkide andmebaasis avaldatust ndhtub, et Patendiamet otsustas
vOimaldada kaubamargile ,,KVARTAL" Eestis kaitset jargmiste kaupade ja teenuste tdhistamiseks:

Klass 35 - Reklaam; drijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimiiligiteenused (kolmandatele
isikutele); hanketeenused teistele ettevotetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandus- ja reklaamndituste
korraldamine; kaupade demonstreerimine; kontorimasinate ja -sisseseadete rentimine, (ilirimine;
mlitigikampaaniad, -reklaam teenusena; ndidiste levitamine; poeakende (vaateakende) kaunistamine,
dekoreerimine; reklaamipindade (ilirimine; reklaammaterjalide levitamine; turu-uuringud; vdlireklaam;
kaubandus-  voi  tdéstusalane  juhtimisabi;  kaubandusteabeagentuuride  teenused;  drialased
konsultatsiooniteenused; driinfo; dritegevuse juhtimise abi; dritegevuse juhtimise ja korraldamise
konsultatsioonid.

Klass 36 - Kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud,; dri- ja ametiruumide rentimine,
tirimine (kinnisvara); dri- ja ametipindade rentimine, (irimine (kinnisvara); kinnisvaraarendus; kinnisvara
tiirimine, rentimine; kinnisvara haldamine, juhtimine; multifunktsionaalsete ehitiste haldamine; (iliri-,
rendikogumine; kinnisvaraalased konsultatsioonid.

Klass 41 - Haridus; viljabpe;, meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; dpikodade, seminaride, kursuste
ja konverentside korraldamine ja Idbiviimine; esinemiste korraldamine ja Idbiviimine; kultuuriliste ja
meelelahutuslike irituste korraldamine ja Idbiviimine.

Klass 43 - Toitlustusteenused; téhtajaline majutus; hotelliteenused; koosoleku-, seminari- ning
konverentsiruumide liirimine ja rentimine; koosviibimiste toitlustamine (catering);, baariteenused,
kohvikuteenused, vilikohvikuteenused, pubiteenused, bistrooteenused, restoraniteenused; 66klubiteenused ja
-baariteenused (toitlustamine).

01.03.2017. a avaldati vastav kaubamargi registreerimise otsuse teade Eesti Kaubamargilehes nr 3/2017.

Kuivérd vaidlustaja leiab, et nimetatud otsus rikub tema varasemaid &igusi, vaidlustab ta osundatud
Patendiameti otsuse tulenevalt kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) & 9 ja § 10 satestatud diguskaitset
valistavate asjaolude esinemisest.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja tegevust registreerimisetaotluse nr M201600297 esitamisel tuleb
kasitleda pahausksena, kuivord nimetatud taotluses toodud kaubamargi registreerimiseks esitamise eesmark
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ei tulenenud kaubamargi funktsioonist, s.o taotlusega nr M201600297 paralleelselt esitati identne mark
Euroopa Liidus kaitse saamiseks (nr 015291867). Kuivord mdlemad taotlused on esitatud tihel ja samal paeval,
ei saa vdita kumb taotlus esitati esimesena®. Vaidlustaja vdidab, et taotleja, olles teadlik konfliktist vaidlustaja
varasemate digustega?, lootis, et vaidlustaja ei mirka vdi ei vaidlusta kas siis Euroopa Liidu taotlust v&i Eesti
taotlust. Osundatud vaidet toetab ka asjaolu, et Euroopa Liidus on registreerimiseks esitatud eestikeelne
mark. Seetdttu ei ole kaubamargi registreerimistaotluses nr M201600297 toodud kaubamark esitatud kaitse
saamiseks mitte kaubamargi funktsioonist lahtuvalt, vaid konkurentsi kahjustamise eesmargil ning
pahatahtlikult. Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus kuulub tiihistamisele3.

KaMS § 9 Ig 1 p 10 satestab, et diguskaitset ei saa kaubamdrk, mille registreerimist taotlev isik on esitanud
taotluse pahauskselt.

Tsiviilseadustiku Uldosa seaduse § 138 Ig 1 kohaselt tuleb Giguste teostamisel ja kohustuste tditmisel toimida
heas usus.

Pahausksuse sisustamisel tuleb |dhtuda lisaks kaubamargi funktsioonile ka seaduses satestatud kaubamargi
registreerimise eesmargist. Kaubamargi funktsiooniks on tulenevalt KaMS § 3 eristada Uhe isiku kaupu ja
teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

Pahausksuse hindamise kriteeriumeid on analiilsitud ka komisjoni ja kohtu praktikas ning on valja kujunenud
seisukoht, et pahauskne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast kasutusel
olevast kaubamargist ning kaubamargi registreerimiseks esitamise eesmark ei ole kaubamargi funktsioonist
tulenev®.

Taotleja p6ordus enne taotluste esitamist, s.0o 21.03.2016. a, vaidlustaja poole, eesmargiga vélja selgitada:
"kas Teie kui OU Kvartal ainuosanik ja juhatuse liige oleksite tasu eest valmis loovutama OU Kvartal nimele
registreeritud domeeni kvartal.ee ja muutma osaliihingu érinime voi drinime sdilitamise korral andma kirjaliku
néusoleku drinimega identse kaubamdrgi kasutuselevotuks".

Seega teadis taotleja varasematest vaidlustaja identsetest digustest ning taotluse nr M201600297 esitamise
ajal esinevast konfliktist. Toodust hoolimata esitati nimetatud taotluses toodud kaubamark registreerimiseks.
Vaidlustaja on seisukohal, et antud juhul on taidetud KaMS § 9 Ig 1 p 10 satestatud diguskaitset valistav
asjaolu ning Patendiameti otsus nr 7/M201600297 kuulub tihistamisele.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus nr 7/M201600297 on vastuolus ka KaMS § 10 Ig 1 p 4 s&testatud
Oiguskaitset valistava asjaoluga. Viimase kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark:

- mis on identne véi eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupdeva, rahvusvahelise
registreerimise kuupdeva voOi prioriteedikuupéeva driregistrisse kantud drinimega ning vastava
ettevétja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba véi teenusega, mille téihistamiseks kaubamdirki
kasutatakse vdi kavatsetakse kasutada.

KaMS & 10 Ig 1 p 4 satestatu kohaldamiseks vastandab vaidlustaja oma 27.05.2004 .a registreeritud arinimest
OU KVARTAL (reg. kood 11039040) tulenevad &igused.

Osundatud arinimi on varasem, kuna viimane registreeriti enne registreerimistaotluse nr M201600297
esitamist, s.0 27.05.2004. a.

Samuti leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus nr 7/M201600297 on vastuolus ka KaMS § 10 Ig 1 p 2
satestatud Oiguskaitset valistava asjaoluga. Viimase kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark:

- mis on identne véi sarnane varasema kaubamdrgiga, mis on saanud Giguskaitse identsete voi
samaliigiliste kaupade véi teenuste tdhistamiseks, kui on téendoline kaubamdrkide dravahetamine
tarbija poolt, sealhulgas kaubamdirgi assotsieerumine varasema kaubamdrgiga.

1 KaMS & 11 Ig 3 - Kui digused kaubamargile v8i muud digused on tekkinud tihel ja samal kuup&eval, ei teki neil Giksteise
suhtes eelist.

2 Taotleja pd6rdus enne taotluste esitamist vaidlustaja poole sooviga omandada vaidlustaja nimele registreeritud
domeeninimi ja arinimi.

3 http://toak.just.ee/otsused/1002-0.pdf

4 http://toak.just.ee/otsused/1002-0.pdf
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KaMS § 10 Ig 1 p 2 satestatu kohaldamiseks vastandab vaidlustaja jargmised varasemad digused:
- 04.07.2010.a. registreeritud domeeninimi kvartal.ee;
-30.12.2010.a. registreeritud domeeninimi kvartal.eu;
- 27.05.2004.a. registreeritud drinimi KVARTAL OU.

Tulenevalt KaMS § 11 Ig 2 tuleb eelpool nimetatud ,KVARTAL” Sigusi lugeda varasemateks, kuivord vaidlustaja
on saavutanud neile Oiguskaitse enne kaubamargi ,KVARTAL” registreerimiseks esitamise kuupaeva
30.03.2016. a.

Vaidlustaja juhib komisjoni tdhelepanu asjaolule, et registreeritud domeeninimed on kasitletavad kui
varasemad digused KaMS § 11 Ig 2 tahenduses. Riigikohus on tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06 tehtud otsuses leidnud,
et domeeninimi sarnaneb oma funktsioonidelt kaubamargiga ning see vdib olla intellektuaalomandi
objektiks®.

Ka arinime registreeringust tulenevad digused on kasitletavad KaMS § 11 Ig 2 tdhenduses muu varasema
oigusena, kuna viimane on registreeritud enne kdnealuse taotluse esitamise kuupdeva.

Nii KaMS § 10 Ig 1 p 2 kui ka p 4 kohaldamiseks vordleb vaidlustaja jargnevalt taotletud teenuseid vaidlustaja
teenuste ja tegevusvaldkondadega:

Vastandatud teenused ja | Vaidlustatud kaubamark
tegevusvaldkonnad

- Kinnisvarabilroode | Klass 35 - Reklaam; drijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimiiligiteenused
tegevus, enda voi renditud | (kolmandatele isikutele); hanketeenused teistele ettevotetele (kaupade ja
kinnisvara Glrileandmine ja | teenuste ostmine); kaubandus- ja reklaamndituste korraldamine; kaupade
kaitus; demonstreerimine; kontorimasinate ja -sisseseadete rentimine, (iiirimine;
mlitigikampaaniad, -reklaam teenusena; ndidiste levitamine; poeakende
(vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; reklaamipindade (dirimine;
reklaammaterjalide levitamine; turu-uuringud; viilisreklaam; kaubandus- véi
téostusalane juhtimisabi; kaubandusteabeagentuuride teenused; drialased
konsultatsiooniteenused; driinfo; dritegevuse juhtimise abi; dritegevuse
juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid.

- Programmeerimine.

Klass 36 - Kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; dri- ja
ametiruumide rentimine, (iirimine (kinnisvara); dri- ja ametipindade
rentimine, (iirimine (kinnisvara); kinnisvaraarendus; kinnisvara (ilirimine,
rentimine; kinnisvara haldamine, juhtimine; multifunktsionaalsete ehitiste
haldamine; liliri-, rendikogumine; kinnisvaraalased konsultatsioonid.

Klass 41 - Haridus;, vdljabpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus;
opikodade, seminaride, kursuste ja konverentside korraldamine ja ldbiviimine;
esinemiste korraldamine ja Iédbiviimine; kultuuriliste ja meelelahutuslike
drituste korraldamine ja Iébiviimine.

Klass 43 - Toitlustusteenused; tdhtajaline majutus; hotelliteenused;
koosoleku-, seminari- ning konverentsiruumide (ilirimine ja rentimine;
koosviibimiste toitlustamine (catering); baariteenused, kohvikuteenused,
vdlikohvikuteenused, pubiteenused, bistrooteenused, restoraniteenused;
606klubiteenused ja -baariteenused (toitlustamine).

Ulaltoodud tabelist n3dhtuvalt on &rinimega KVARTAL OU ja domeeninimedega kaetud tegevusaladeks
programmeerimine ja erinevad kinnisvaraga seotud teenused. Taotleja on juba aastaid tegutsenud
kinnisvarasektoris ning just viimaste osas taotleb kaitset ka taotleja.

> Riigikohtu 30.03.2006.a. lahend asjas 3-2-1-4-06, kattesaadav Internetis aadressilt:
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-4-06
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Vastavalt Euroopa ja ka Eesti kohtupraktikale tuleb kaupade voéi teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse
votta koiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas
nende olemus, nende I6ppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad voi
Uksteist taiendavad. Piisab ka Uksnes ihe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada
kaupu ja teenuseid samaliigilisteks.

Taotleja on esitanud registreerimistaotluse nr M201600297 seoses samanimelise ostukeskuse tegevusega®.
Viimane hdlmab endas just kinnisvaraga seotud teenuseid, sh. kinnisvara Ulrileandmine ja kinnisvara
ekspluatatsioon, kontoriteenused (klass 35), kinnisvara rentimine ja tGtrimine, kinnisvaratehingud (klass 36).
Kuna eelviidatud taotleja keskus hdolmab endas ka hotelli, konverentsikeskust ja spaad, on sama keskusega
kaetud ka klassi 41 ja 43 teenused.

Vaidlustaja moonab, et viimased ei ole identsed vaidlustaja tegevusaladega, kuid vadidab, et neid voib lugeda
samaliigilisteks, kuivord tegemist on otseselt seotud valdkondadega.

KokkuvGtvalt on tegemist KaMS § 10 Ig 1 p 2 tahenduses identsete ja samaliigiliste teenustega ning KaMS § 10
lg 1 p 4 tdhenduses kattuvate teenustega vOrreldes vastandatud varasemate vaidlustaja
tegevusvaldkondadega.

Kaubamargi esmaseks funktsiooniks majandus- ja &ritegevuses on kaupade ja/vdi teenuste eristamine teiste
isikute samaliigilistest kaupadest ja/v&i teenustest (KaMS § 3). Kuivdrd taotleja taotleb kaitset kaubamargile
KVARTAL identsete ja samaliigiliste teenuste tahistamiseks, milliste osas vaidlustaja juba omab diguskaitset,
siis taotleja kaubamark ei tdida eelmainitud eristavat funktsiooni.

Kaubamarkide &dravahetatavus ja assotsieeruvus Euroopa Kohtu 22.06.1999.a lahendi C-342/97 Lloyd
Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV punkti 17 kohaselt on kaubamarkide dravahetamise
tdenaosuse risk, et avalikkus vdib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevéottelt voi temaga
majanduslikult seotud ettevottelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva
voimalust teostada otsest erinevate markide vordlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jaanud
kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmaarast malestust.

Kaubamargiseaduse tdlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese
Noukogu direktiiviga 89/104/EMU kaubamaérke kasitlevate liilkkmesriikide digusaktide ihtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses C-251/95 Sabel BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport (EKL 1997,
Ik 1-6224, punkt 22) leidnud, et dravahetamise tGendosust peab hindama globaalselt, arvesse vottes koiki
tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamarkide visuaalse, foneetilise ja
kontseptuaalse sarnasuse lle peab tuginema kaubamarkide Uldmuljel, arvestades nende eristavaid ja
domineerivaid komponente. Nimetatud otsuse punkti 18 kohaselt maaratleb kaubamarkide assotsieerumise
téendosus kaubamarkide dravahetamise téendosuse ulatuse.

Kaubamargid on sarnased juhul, kui on tdendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas
kaubamargi assotsieerumine varasema kaubamargiga. Hilisem kaubamark on varasema kaubamargiga
aravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse identsete ja samaliigiliste kaupade voi teenuste jaoks ning see
meenutab varasemat kaubamarki sedavdrd, et tekib tGendosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade v&i teenuste
paritolu osas.

Kohtu ja ka komisjoni praktikas on kinnistunud pohimdte, et kaubamarkide &dravahetamise tdendosuse
hindamisel on markide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses
selliselt, et mida sarnasemad on vorreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad
kaubamargid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997. a otsus nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-
Goldwyn Mayer Inc, EKL 1998, |k I- 5507, p 17; TOAK 27.03.2007. a otsus nr 830-o0; TOAK 09.04.2008. a otsus
nr 999-o; TOAK 28.09.2009. a otsus nr. 988-0; TOAK 30.07.2010. a otsus nr 1196-0).

Antud juhul on kdnealused teenused identsed ja samaliigilised, olles otseselt omavahel seotud, mistottu peaks
konflikti valtimiseks vastavad margid selgelt eristuma. Kaesoleval juhul on vorreldavateks markideks jargnevas
tabelis esitatud tahised:

& http://www.kvartal.com.ee/
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Vastandatud Gigused Taotletav kaubamark
KVARTAL.EE
KVARTAL.EU L t
KVARTAL OU . K\/a r—

Toodud tabelis esitatud vordlusest nahtuvalt on tegemist praktiliselt identsete tahistega, kuivord hilisem
kaubamark meenutab varasemaid marke sedavdrd oluliselt, et tarbijad vdivad saada eksitatud teenuste
paritolu osas.

Ka Euroopa kohtu lahendites nr C-342/97, nr C-251/95 (SABEL), nr T-6/01 (MATRATZEN), nr T-34/04 (Turkish
Power) viljendatu valguses on kaubamark varasema kaubamargiga sarnane, kui see meenutab varasema
prioriteediga marki sedavérd ldhedaselt, et tekib tdendosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja/vdi teenuste
paritolu osas. Samuti on kaubamarkide sarnasuse hindamisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada
Uhistele elementidele, mis vBivad pdOhjustada eksitamist, samas kui erinevused, mida keskmine tarbija ei
marka, peaksid jddma réhutamata.

Markide visuaalsel vordlemisel tuleb tuvastada, kas margid on tervikuna visuaalselt sarnased voi mitte. Tahtis
on tuvastada, kuidas tarbija vastava kaubamaérgiga kokku puutudes seda tajub. Osundatud pohimotteid
arvestades nahtub antud juhul méarkide vordlemisel, et tegemist on tervikuna darmiselt sarnaste markidega,
milliste puhul tarbija poolne eksitusse sattumise tdendosus on eriti suur.

Varasemad registreeritud tihised KVARTAL on sdnalised. Vaidlustaja téhistele lisatud elemendid .ee, .eu ja OU
on selgelt kirjeldavat laadi ning antud vordluses tahtsust ei oma.

Taotletud mark KVARTAL on kombineeritud kaubamark.

Koigi vaadeldavate markide peamisteks, domineerivateks ning identifitseerivateks elementideks on séna
KVARTAL. Vaidlustatud kaubamarki identifitseeritakse ning nimetatakse sdnalise osa KVARTAL jargi. Taotletud
margi kujunduslik element on sedavdord minimaalne ning vaheoluline, et ei mdjuta ega vaara margi peamise
sdnalise elemendi KVARTAL dominantsust.

Toodust tulenevalt tuleb antud juhul vorrelda peamisi identifitseerivaid sdnalisi elemente KVARTAL ja
KVARTAL.

Vaidlustaja on seisukohal, et kuivérd sdnaline osa KVARTAL on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt
identne on antud juhul tegemist dravahetamiseni sarnaste markidega.

KokkuvGtvalt taotletakse Eestis kaitset registreerimistaotluses nr M201600297 toodud kaubamargile
KVARTAL, milline on &dravahetamiseni sarnane varasemate tahistega KVARTAL, millised omavad kaitset
teenuste suhtes, mis on identsed ja samaliigilised taotluses toodud teenustega. Seega esinevad kdik KaMS
§10 Ig 1 p 2 ja p 4 kohaldamise tingimused ning Patendiameti registreerimisotsuse nr 7/M201600297
tlhistamise alused.

Arvestades koike eeltoodut, on vaidlustaja seisukohal, et on taidetud kéik KaMS §91g 1 p 10,§101g1p 2 ja
p 4 satestatud O&iguskaitset vilistavad asjaolud ning Patendiameti otsus nr 7/M201600297 kuulub
tlhistamisele.

Lahtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 91g 1 p 10, § 101lg 1 p 2 ja p 4 ning § 41 Ig 2, té6stusomandi
Oiguskorralduse aluste seaduse § 39 Ig 1 p 2 ja § 61 Ig 1 palub vaidlustaja tihistada Patendiameti otsus
nr 7/M201600297 kaubamargile ,KVARTAL” Eestis kaitse vdimaldamise kohta ning teha Patendiametile
ettepanek jatkata menetlust kaubamargi “KVARTAL” asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud valjatrikk Patendiameti elektroonilisest kaubamarkide andmebaasist
registreerimistaotluse nr M2016000297 kohta, koopia Taotleja p6drdumisest vaidlustaja poole, valjatrikk
domeeninime kvartal.ee registreeringu andmete kohta, valjatriikk domeeninime kvartal.eu registreeringu
andmete kohta, viljatrikk &ritihingu Kvartal OU registreeringu andmete kohta, véljatriikk veebilehelt
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www.kvartal.eu, véljatriikk veebilehelt www.kvartal.ee, viljatrilkk Krediidiinfo andmebaasist Kvartal OU
tegevusalade kohta, maksekorraldus nr 28605, 02.05.2017. a ja volikiri.

2) Taotleja seisukohad. 09.08.2017 esitas taotleja, keda esindab patendivolinik Anneli Kapp, oma seisukoha.

Taotleja on seisukohal, et kaubamargi ,,KVARTAL + kuju“ registreerimine ei riku vaidlustaja digusi, mis valistaks
taotleja nimele kaubamargi registreerimise. Taotleja ei ole taotlust esitanud pahauskselt KaMS § 9 1g 1 p 10
mdistes, samuti ei ole taidetud KaMS § 10 16ike 1 punktides 2 ja 4 satestatud eeldused, mis valistaksid
»KVARTAL + kuju“ kaubamargile diguskaitse andmise.

Sisuliselt on vaidlustaja seisukohaks, et iga jargneva vadidetavalt sarnase kaubamargi registreerimistaotluse
esitamine on pahauskne. Taotleja ei saa ndustuda sellise pahausksuse mdiste sisustamisega — see on
ilmselgelt vastuolus tsiviildigusliku heausksuse presumptsiooniga (TsUS § 139). Ka Riigikohtu 25.02.2009
otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-1-09 margitakse, et kuna tulenevalt kehtivast TsUS §-st 139 heausksust eeldatakse,
peab hageja tdendama, et kostja oli kaubamargi taotluse esitamisel pahauskne. Selliseid téendeid vaidlustaja
aga esitanud ei ole.

Vaidlustaja on 02.05.2017 a vaidlustusavalduses leidnud, et taotleja pahausksus KaMS § 9 Ig 1 p 10 mdistes
seisneb esmalt registreerimistaotluste esitamises nii Eestis siseriikliku Giguskaitse kui ka Euroopa Liidus
kaubamargile diguskaitse saamiseks samaaegselt. Samaaegselt nii Eestis kui ka Euroopa Liidus diguskaitse
saamise taotluste esitamise eesmark on tagada, et sailiks vGimalus kaubamarki kaitsta ka valjaspool Eestit.
Vaieldamatult on Euroopa Liidu kaubamargi kaitse laiem ning aitab kaubamargi funktsiooni (kaupade ja
teenuste eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest) tagada lisaks Eestile ka teistes
Euroopa Liidu liikkmesriikides. Naiteks tagab diguskaitse Euroopa Liidu tasandil taotlejale, et ettevotjad Latis ei
saa sarnase kaubamadrgiga turule tulla ning taotleja kaubamarki lahjendama hakata. Seega ei saa
registreerimistaotluste samaaegset esitamist kasitleda pahauskse kaitumisena KaMS § 9 Ig 1 p 10 mdistes.

Vaidlustaja on lisaks leidnud, et taotleja pahausksus seisneb ka asjaolus, et Euroopa Liidus on kaitse saamiseks
esitatud eestikeelne mark. Eelnev vaide on aga paljasdnaline, kuna kaubamargile kaitse saamise eelduseks ei
ole selles kujutatud sdnalise margi tahenduse madistetavus kindlas keeles. Oluline on, et diguskaitse oleks
tagatud kindlale tahekombinatsioonile ja/v6i kujutisele, et valtida selle segiajamist muude samakdlaliste voi
sarnase tahekombinatsiooniga markidega (s6ltumata sellest, mis tdhendusi need margid erinevates keeltes
omavad).

Taotleja tunnistab, et enne kaubamargi registreerimistaotluse esitamist kontakteerus ta vaidlustajaga ning
avaldas soovi omandada eelkdige vaidlustaja nimele registreeritud domeeninime, mida vaidlustaja sellel ajal
ei kasutanud (vaidlustusavaldusele on lisatud domeeni www.kvartal.ee viljavéte 12.01.2017 seisuga ehk enne
kdesolevat vaidlust, mis kuvab teksti ,403 Forbidden”). Kahjuks ei olnud vaidlustaja koostddvalmis ning
keeldus talle esitatud pakkumisest domeeninimi vodrandada. Nimetatud asjaolu ei tingi aga taotleja
pahausksust, kuna taotleja ei tootanud kaubanduskeskuse tdhistamiseks kasutatavat kaubamarki vilja
tahtega rikkuda teise isiku Oiguseid, vaid tegemist on pdhjaliku anallilsi tulemusel valjatootatud
funktsionaalse ja otstarbeks sobivaima tahisega. Kohtupraktika kohaselt ei piisa taotleja pahausksuse
t6endamiseks ainuliksi asjaolust, et taotleja teadis voi pidi teadma, et méni kolmas isik juba kasutab identsete
vOi sarnaste kaupade jaoks identset vGi sarnast tdhist, mida vGib segi ajada tahisega, mille registreerimist
taotleti (C-529/07, p 40).

Vaidlustaja on viidanud pahauskset taotluse esitamise modistet sisustades todstusomandi
apellatsioonikomisjoni (TOAK) otsusele nr 1002-o0. Nimetatud otsuse asjaolud ei ole aga kdesoleva vaidlusega
vorreldavad ning ilmestavad seda enam, et taotleja ei ole kdesolevas asjas esitanud kaubamargi
registreerimise taotlust pahauskselt. TOAK otsuses nr 1002-o oli tegemist taotleja poolt olemasoleva
kaubamargiga sarnaste kaubamarkide suhtes kaubamargitaotluste esitamisega, millele diguskaitse taotlemise
eesmark oli takistada teistel isikutel taotleja poolt juba kaitstud kaubamargiga sarnaste kaubamarkide
kasutamist. Taotleja nimetatud asjas ka tunnistas, et tal puudub tahe kasutada taotletavaid kaubamarke
teatud teenuste voi kaupade eristamiseks, so kaubamargi funktsiooni taitmiseks. Kaubamargiga ,,KVARTAL +
kuju“ eristatakse aga selgelt Tartu kesklinnas Kvartali kaubanduskeskuses pakutavaid teenuseid ning kaupu
KaMS §-s 3 satestatud kaubamargi funktsiooni mdistes, mistdttu ei saa témmata paralleele kdesoleva ja
viidatud kaasuse vahel.
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Taotleja ei ole kaubamargi registreerimise taotlust esitades kaitunud pahauskselt, samuti ei ole taotleja
pahausksus KaMS § 9 Ig 1 p 10 mdistes vaidlustaja poolt tdendatud. Jarelikult ei ole kaubamargi ,, KVARTAL +
kuju“ registreerimine KaMS § 9 Ig 1 p 10 alusel valistatud.

KaMS § 10 Ig 1 p 4 satestab, et diguskaitset ei saa kaubamark, mis on identne véi eksitavalt sarnane enne
taotluse esitamise kuupdeva driregistrisse kantud drinimega ning vastava ettevétja tegevusala kuulub
samasse valdkonda kauba véi teenusega, mille tdhistamiseks kaubamdirki kasutatakse.

On oluline markida, et tdidetud peavad olema mdlemad eeldused — nii kaubamargi ja drinime sarnasuse ndue
kui ka ettevotjate tegevusalade kattumise ndue. Siinkohal moonab taotleja, et taotletava kaubamargi ja
vaidlustaja arinime vahel on sarnasus ning vaidlustaja arinimi oli registreeritud kaubamargi
registreerimistaotluse esitamise hetkel. Kiill aga ei ndustu taotleja vaitega, et taotleja ja vaidlustaja
tegevusalad kattuvad maaral, mis tooks kaasa kaubamargi registreerimise vaidlustamise diguse vaidlustajale.

Vaidlustaja podhitegevusalaks on nii vaidlustaja 2015. aasta kui ka 2016. aasta majandusaasta aruande kohaselt
programmeerimine, mille eest teenis vaidlustaja 2015. aastal ligi 87 % mudgitulust (valjavGte vaidlustaja 2015.
aasta ja 2016. aasta majandusaasta aruandest vastavalt). Taotleja ei ole taotlenud kaubamargi ,KVARTAL +
kuju” registreerimist teenuste klassis, mis seonduks programmeerimisega. Seega ei kattu valdkonnad, milles
taotleja taotleb kaubamargi registreerimist teenuste suhtes valdkonnaga, milles vaidlustaja oma teenuseid
pakub. Vaidlustaja vaitel on tema tegevusvaldkonnaks ka kinnisvarabiiroode tegevus, enda véi renditud
kinnisvara liirileandmine ja kditus. Vaidlustaja tegevus nendes valdkondades on aga vaidlustaja poolt
téendamata ja taotlejale teadaolevalt marginaalne. 2015. aasta majandusaasta aruande kohaselt teenis
vaidlustaja 2015. aastal selles valdkonnas tegutsemise teel tulu ligikaudu 2000 eurot, mis moodustab ligi 13 %
vaidlustaja kogutulust 2015. aastal. 2016. aasta majandusaruande kohaselt teenis vaidlustaja kinnisvara
puudutavate tegevustega 2016. aastal tulu kdigest 1241 eurot, mis on ligi poole vahem 2015. aastal teenitud
tulust kinnisvaraga seonduvates valdkondades. Veel enam, vaidlustaja teenis 2016. aastal kinnisvaraga
seonduvat tulu keskmiselt kdigest 100 eurot kuus, mis ei ole piisav téendamaks plsivat ja laiaulatuslikku
majandustegevust kinnisvaraga seonduvates valdkondades. Taotleja Euroopa Liidu kaubamargi taotluse
vaidlustusavalduses esitas vaidlustaja valjavotteid kinnisvaraportaalide lehekiilgedelt tdendamaks tegutsemist
kinnisvara Ulrimisega seonduvates valdkondades, kuid viimased teadaolevad kinnisvara (lri- ja
rendikuulutused, mida vaidlustaja selle asjaolu téendamiseks kasutas, olid vaidlustaja nime alt tleval 2014.
aastal (so rohkem kui 3 aastat tagasi). Seega on alust kahelda, kas vaidlustaja aritegevus kinnisvara tlrimise ja
rentimisega seonduvates valdkondades tanaseks Uldse eksisteerib. Ka vaidlustaja on aru saanud eelmainitud
kinnisvaraportaalide valjavotete asjakohatusest, kuna ei esitanud neid t6enditena kdesoleva asjas. Eelnevast
tulenevalt ei saa pidada toendatuks asjaolu, et vaidlustaja tegevusala kuulub samasse valdkonda teenustega,
mille tahistamiseks taotleja kaubamarki ,KVARTAL + kuju” registreerida soovib.

Kaubamargivaidlustes madratakse erinevate markide, millega kaupu voi teenuseid tahistatakse, valdkondi ex
post, mitte pelgalt selle jargi, millised valdkonnad Giguste omanikud oma tegevusvaldkonnana algselt dra on
markinud. Kiesoleval juhul ei ole vaidlustaja tdendanud Kvartal OU jatkuvat majandustegevust kinnisvaraga
seonduvates valdkondades, tegemist on pelgalt vaidlustaja vaitega. Seega ei ole KaMS § 10 Ig 1 p 4 eeldused
taidetud, mistottu ei saa nimetatud satte alusel vilistada taotleja nimele kaubamargi ,,KVARTAL + kuju”
registreerimist.

Kui siiski lugeda vaidlustaja tegevaks ka kinnisvara Girimise ja rentimisega seonduvates valdkondades, siis ei
oleks sellegipoolest pdhjendatud vaidlustaja ndude rahuldamine KaMS § 10 Ig 1 p 4 alusel taotleja kaubamargi
registreerimise vaidlustamiseks klassis 36. Kinnisvaraga seotud teenuste osas on sdna ’kvartal’ pigem norga
eristusvdimega’. Taotleja on lihtunud kombineeritud kaubamargi viljatddtamisel eeldusest, et séna ’kvartal’
(mitte aga kombineeritud kaubamargi kujunduslik element) on muutunud klassi 36 kuuluvate teenuste suhtes
tavaparaseks, mistdttu ei saa ka drinimest OU Kvartal tuleneda monopoolset ainudigust takistamaks s&na
’kvartal’ kasutamist teenuste suhtes, mis hélmavad kinnisvara rendi ja Glrimisega seotud tegevusvaldkondi.
Seega on taotlejal digus registreerida klassis 36 kaubamark, mis sisaldab muuhulgas sdna ’kvartal’, kuid

7 Taotleja viitab analoogia korras sdnalisele kaubamirgitaotlusele RAJOON (M201500822, esitatud 24.08.2015), mille
ekspertiisi kdigus leidis Patendiamet, et tegemist on tavaparaseks muutunud ning eristusvéimetu tdhisega klassi 36
kuuluvate kinnisvaraga seotud teenuste osas.



TOAK

eristub eelkdige oma kujundusliku elemendi poolest, kusjuures ei tohiks vaidlustajal olla Gigust takistada
taotlejal kinnisvaravaldkonnas levinud terminit kasutamast.

Klassides 35, 41 ja 43 margitud tegevusvaldkondade puutumus teenustega, mida pakub vaidlustaja, on aga
olematu. Naiteks ei ole vaidlustaja tdendanud enda tegevusalana kaupade demonstreerimist,
kontoriteenuseid ega jae- ja hulgimiigiteenuseid (klass 35), haridust, meelelahutust ega Urituste korraldamist
ja labiviimist (klass 41), toitlustusteenuseid, kohviku- ega pubiteenuseid (klass 43) — mis on vaid m&ned néited
teenuste valdkondadest klassides 35, 41 ja 43. vaidlustaja moonab ka ise, et vahemalt klassides 41 ja 43 ei
kattu vaidlustaja ja taotleja tegevusvaldkonnad.

KaMS & 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa Oiguskaitset kaubamark, mis on identne vdi sarnane varasema
kaubamdrgiga, mis on saanud diguskaitse identsete vdi samaliigiliste kaupade vdi teenuste tahistamiseks, kui
on téendoline kaubamarkide dravahetamine tarbija poolt sealhulgas kaubamargi assotsieerumine varasema
kaubamargiga. Vaidlustaja on vordsustanud talle kuuluvad varasemad Gigused KaMS § 11 Ig 2 mdistes —
arinime ja domeeninimed — varasema kaubamargiga KaMS § 10 Ig 1 p 2 tdhenduses. Selline Uldistus on aga
lubamatu, kuna KaMS § 10 Ig 1 p 2 tdhenduses on kaitstavad siiski vaid diguskaitse saanud varasemad
kaubamargid, mis on loetletud KaMS § 11 Ig-s 1. Seda kinnitab ka asjaolu, et KaMS naeb eraldi ette satteid,
mis kaitsevad muid varasemaid Siguseid KaMS § 11 Ig 2 mdistes. Sellisteks sateteks on nditeks KaMS § 10 Ig 1
p 4, mis kaitseb arinime kui varasemat digust ning KaMS § 10 Ig 1 p 6, mis muuhulgas kaitseb Gigust
isikuportreele, arhitektuuriobjekti nimetusele jms. KaMS § 10 Ig 1 p-s 2 on silmas peetud aga varasemat
kaubamarki, vastasel juhul sisaldaks nimetatud sate termini varasem kaubamdrk asemel terminit varasem
Oigus. Kaubamargi registreerimise teel on vdimalik tagada sellele ulatuslikum Giguskaitse kui pelgalt varasema
Oiguse Oiguskaitse. Vaidlustaja ei ole aga enda nimele kaubamarki registreerinud ning seetdttu ei laiene talle
ka varasematele kaubamarkidele ettendahtud ulatuslikum Giguskaitse. Eelnevast tulenevalt ei oma tahtsust
asjaolu, et vaidlustaja Oigused KaMS § 11 Ig 2 modistes olid olemas juba enne taotleja kaubamargi
registreerimise taotluse esitamist.

Kuna vaidlustajale ei kuulu varasemat kaubamarki, siis ei peaks teenuste liikide vordlus vajalik olema, sest
KaMS § 10 Ig 1 p 2 Uiks kohaldamise eeldustest — varasema kaubamargi olemasolu — ei ole tdidetud.

Olgugi, et Riigikohus on lahendi 3-2-1-4-06 p-s 49 leidnud, et domeeninimi voib pdhimotteliselt olla
intellektuaalse omandi objektiks, siis tuleb domeeninime intellektuaalse omandi objektiks olemist endiselt igal
Uksikjuhtumil vastavalt asjaoludele eraldi hinnata. Isegi kui domeeninimed www.kvartal.ee voi
www.kvartal.eu oleksid kdesoleval juhul kasitletavad intellektuaalse omandi objektina (mida vaidlustaja ei ole
téendanud), siis see ei tdhenda, et need oleksid vérdsustatavad varasema Giguskaitset omava kaubamargiga
KaMS § 10 Ig 1 p 2 mdistes. Tuleb arvesse votta, et kuni 12.01.2017 (enne kdesoleva vaidluse tekkimist) ei
olnud vaidlustajale kuuluvad domeeninimed kasutusel, st ei sisaldanud teavet vaidlustaja aritegevuse kohta,
vaid kuvasid nn veateate. Seega ei saa vaidlustaja tugineda ka domeeninimede varasemale kasutamisele
Kvartal OU pakutavate teenuste suhtes, kuna reaalsuses ei olnud domeeninimed kasutusel.

Selguse mottes on oluline vélja tuua, et vaidlustaja ja taotleja tegevused ei konkureeri omavahel, neil on
erinevad |6ppkasutajad ning nende tegevuse segiajamise tdendosus on olematu.

Vorreldes teenuste liike, mille tahistamiseks taotletavat kaubamaérki ja vaidlustaja varasemaid Giguseid
kasutatakse, nendib vaidlustaja vaidlustusavalduses pdOgusalt, et teenuste identsuse voi samaliigilisuse
anallisimisel tuleb tdhelepanu poodrata erinevatele faktoritele, peatumata pikemalt selgitustel, miks
vdljatoodud faktorid kdesoleval juhul vialistavad kaubamargi registreerimise taotleja nimele. Eksitav on
vaidlustaja vaide, et kuna vaidlustaja ja taotleja teenused on identsed ja samaliigilised, siis peavad konflikti
valtimiseks margid selgelt erinema. Vaidlustaja pohitegevusala — programmeerimist — ei saa pidada taotleja
tegevusaladega isegi mitte samaliigiliseks. Kattuvuse esinemine, nagu eelnevalt anallsitud, on véimalik vaid
Uhes teenuste klassis, klassis nr 36, ning ka seal on see vaieldav. Taotleja taotleb kaubamargi registreerimist
aga neljas erinevas teenuste klassis. Seega on pdhjendamatu vdide, et taotleja ja vaidlustaja pakutavad
teenused oleksid justkui identsed voi samaliigilised.

Vaidlustaja varasemate diguste ja taotleja taotletava kaubamargi dravahetamise téendaosuse hindamisel, nagu
ka vaidlustaja on valja toonud, tuleb kiisimust hinnata asjakohase avalikkuse perspektiivist. Esmalt, kui
vaidlustaja lldse on tegev kinnisvara (lirimise ja rentimise turul, siis on vaidlustaja tegevuse territoorium
P6hja-Eesti, tdpsemalt Harjumaa. Seega tuleb ka vaidlustaja teenuste kasutajad (so asjakohane avalikkus)
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piiritleda vastaval territooriumil asuvate vdimalike kasutajatega. Oluline on ka asjaolu, et vaidlustaja tegevus
ei saa olla laiaulatuslik, mida tdendab 2016. aastal teenitud tulu marginaalsus kinnisvaraga seonduvates
valdkondades (k&igest 1241 eurot). Taotleja tegutseb aga L6una-Eestis, Tartu linnas, mistGttu ei saa raakida
asjakohase avalikkuse kattuvusest ning teenuste konkurentsist. Lisaks tegutseb taotleja ,KVARTAL + kuju”
kaubamargi raames ruumide Ulrimise ja rentimisega geograafiliselt vaga piiritletud raamides — st Tartu
kesklinnas Uhe konkreetse kaubanduskeskuse ruumidele Gtirnikke ja/vdi rentnikke otsides. Ka kdik muud
teenuste liigid, milles taotleja kaubamargi ,KVARTAL + kuju” registreerimist taotleb, assotsieeruvad
konkreetse fluusilise asukohaga Tartu linnas. Vaidlustaja vaidetavad kinnisvara Girimisega seotud tegevused
on aga rohkem vahendaja tlilipi ning neid ei saa seostada mingi konkreetse fiilsilise asukohaga. Seetdttu ei
saa raakida ka vaidlustaja varasemate diguste ja taotletava kaubamargi dravahetatavuse suurest tdendosusest
ning assotsieeritavusest, kuna vaidlustaja ja taotleja tegevus kinnisvaraga seonduvalt on tegevuse liikide
erinevuse tottu selgelt eristatav. Saab eeldada, et ka keskmine mdistlik kinnisvarateenuste kasutaja ei
seostaks omavahel kaubanduskeskuse tegevust Tartu linnas ja Harjumaal ruumide Ulrimisega tegelevat
vaikeettevotet.

Lisaks asjakohasele avalikkusele omab dravahetatavuse tdendosuse hindamisel olulisust ka erinevate Giguste
tuntus ja eristatavus. Vaidlustaja ei ole tdendanud, et temale kuuluvad varasemad oigused on laiemale
avalikkusele tuntud ega seda, et neid seostatakse tugevalt tema poolt pakutavate kinnisvaraga seonduvate
teenustega maaral, mis voiks Uldse kaasa tuua dravahetamise tGendosuse esinemise vaidlustaja ja taotleja
teenuste kasutaja poolt.

Vaidlustaja ei saa tugineda taotleja kaubamargi registreerimist valistava asjaoluna KaMS § 10 Ig 1 p-le 2, kuna
talle ei kuulu varasemat kaubamarki selle satte mdistes. Sellest olenemata ei ole tididetud ka eeldus, et
taotleja kaubamark ja vaidlustaja varasemad oOigused oleksid dravahetatavad asjakohase avalikkuse, st
teenuste I6ppkasutajate silmis.

Taotleja ei ole esitanud kaubamargi ,,KVARTAL + kuju” registreerimise taotlust pahauskselt KaMS §91g 1 p 10
mdistes. Samuti ei valista taotleja kaubamargi diguskaitse saamist ei KaMS § 10 Ig 1 p 2 ega ka p 4, kuna
nende satete kohaldamise eeldused ei ole taidetud.

Taotleja margib, et vaidlustaja ei oma varasemat kaubamarki ega ole diguskaitse saamist ka kogu oma
tegevusaja jooksul taotlenud. Lisaks leidis Eesti Patendiamet ekspertiisi kdigus, et taotleja kaubamargi
registreerimist valistavaid asjaolusid ei esine ja rahuldas vastava registreerimise taotluse.

Arvestades, et KaMS §-s 9 satestatud absoluutseid ega KaMS §-s 10 satestatud suhtelisi kaubamargi
Oiguskaitse saamist valistavaid asjaolusid ei esine, siis peaks Patendiameti otsus registreerida kaubamark
»KVARTAL + kuju” taotleja nimele jaama jousse.

Seiskohtadele on lisatud vaidlustajale kuuluvate domeeninimede veateade, vaidlustaja 2015. aasta
majandusaasta aruanne, vaidlustaja 2016. aasta majandusaasta aruanne ja volikiri.

3) Vaidlustaja tdiendavad seisukohad. 17.10.2017 esitas vaidlustaja oma tdiendavad seisukohad.

Vaidlustaja hinnangul on taotleja oma seisukohtades thelt poolt valjunud vaidlustusavalduse raamidest ning
ka komisjoni padevuse raamidest ning teisalt on taotleja seisukohad vastukdivad ning eksitavad.

Taotleja on selgitanud kahe (iheaegse identse taotluse esitamist argumendiga, et selliselt sdilib voimalus
kaubamarki kaitsta ka valjaspool Eestit. Toodud p&hjendus on vdheveenev ning selgelt otsitud. Taotleja esitas
nii riikliku kui ka Euroopa Liidu kaubamargi taotluse. Viimasega on juba kaitset taotletud valjaspool Eestit.
Seega ei saa taotleja selgitust kuidagi asjakohaseks ning tOsiseltvdoetavaks argumendiks lugeda riikliku taotluse
esitamise digustamisel.

Antud kontekstis on ka tdiesti meelevaldne ning eksitav taotleja poolt toodud vaidetavalt vaidlustaja
seisukoht, et "iga jargneva vdidetavalt sarnase kaubamargi registreerimistaotluse esitamine on pahauskne."
Vaidlustaja ei ole kordagi vaitnud, et pahausksus taotluse esitamisel seisneb sarnase kaubamargi
registreerimiseks esitamises. Pahausksus on erinevate asjaolude koosesinemise tulemus, s.o lisaks tahiste
identsusele vdi sarnasusele, tuleb tuvastada ka taotleja teadlikkus varasemast digusest ning kas taotluse
esitamise eesmark tulenes kaubamargi funktsioonist ldhtuvalt voi mitte. Vaidlustaja on téendanud ning
taotleja seda vastavalt ka kinnitanud, et oli teadlik vaidlustajale kuuluvatest praktiliselt identsetest digustest
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ning riikliku taotluse esitamise eesmark ei saanud tuleneda kaubamargi funktsioonist, s.o taotleja kinnitab
oma 09.08.2017. a seisukohtades, et tegelik soov oli kaitse saavutada laiemalt kui liksnes riiklikult Eestis.
Sellisel kaalutlusel puuduvad loogilised selgitused ning pohjendused vaitmaks taotluse heauskset esitamist.

Tulles tagasi taotleja teadlikkuse juurde vaidlustajale kuuluvatest Gigustest, on vaidlustaja 09.08.2017. a
seisukohtades vaidlustaja poole poérdumise kontekstis esitanud ekslike faktivaiteid. Nimelt on mainitud
seisukohtades toodud, et "taotleja tunnistab, et enne kaubamdrgi registreerimistaotiuse esitamist
kontakteerus ta vaidlustajaga ning avaldas soovi omandada eelkdige vaidlustaja nimele registreeritud
domeeninimi, mida vaidlustaja sellel ajal ei kasutanud (lisatud domeeni kvartal.ee vdljavote 12.01.2017. a
seisuga)."

Vaidlustusavalduse lisana on toodud nimetatud po6rdumine. Viimane leidis aset 21.03.2016.a ning
pdérdumise eesmargiks oli "selgitada vdlja, kas Teie kui OU Kvartal ainuosanik ja juhatuse liige oleksite tasu
eest valmis loovutama OU Kvartal nimele registreeritud domeeni kvartal.ee ja muutma osaiihingu drinime véi
drinime sdilimise soovi korral andma kirjaliku néusoleku drinimega identse kaubamdrgi kasutuselevotuks."

Esiteks poordus taotleja vaidlustaja poole 21.03.2016.a domeenil kvartal.ee asuva e-posti aadressi
info@kvartal.ee kaudu. Mistottu ei saa 12.01.2017.a valjatrikk kuidagi kinnitada vaidet, et "vaidlustaja
poordumise ajal domeeni ei kasutanud." Teiseks ei ole antud vaidlustusavalduse sisuks ega esemeks
vaidlustaja domeeni registreerimise, kasutamise voi mittekasutamise Ule otsustamine (nimetatu valjub
komisjoni paddevusest). Kisimus on selles, kas taotleja registreerimistaotlus nr M201600297 esitati
pahauskselt v6i mitte. Fakt on see (mida kinnitab taotleja nii oma 09.08.2017. a seisukohtades kui ka
21.03.2016. a po6rdumisega), et taotleja teadis vaidlustajale kuuluvatest varasematest Gigustest drinimele ja
domeeninimele ning 21.03.2016. a avaldatu kohaselt oli taotleja soov kasutusele votta samas valdkonnas
identne kaubamark. Just viimase registreerimiseks riikliku kaubamargina soovis taotleja vaidlustaja
nousolekut. NOusolekut saamata esitas taotleja teadlikult konfliktse kaubamargi registreerimiseks.
Kokkuvotvalt on taotleja pahausksuse konteksti puudutavad vaited paljasdonalised, vaheveenvad ning selgelt
otsitud. Vaidlustusavalduse menetluse jooksul esitatud tdendid ja taotleja poolt valjendatu kinnitavad
vaidlustusavalduse aluseks esitatud argumentide diguspdrasust ning annavad alust KaMS § 9 Ig 1 p 10
kohaldamiseks ja avalduse rahuldamiseks.

KaMS § 10 Ig 1 p 4 diguskaitset valistava asjaolu kohaldamise kontekstis on taotleja esitanud vastukaivaid
argumente ning otsitud pohjendusi. Kokkuvoétvalt, ei ole taotleja endiselt esitanud (ihtegi veenvat argumenti,
mis kinnitaks vaidlustusavalduse alusetust ning pdhjendaks selle rahuldamata jatmist.

Taotleja on 21.03.2016. a po66rdumisega kinnitanud, et tegemist on konfliktsete kaubamarkidega, s.o taotleja
kaubamark ei saa koos eksisteerida vaidlustaja tegevusaladel vaidlustaja ndusolekuta. SeetSttu on
vasturadkivad taotleja 09.08.2017. a seisukohtades esitatud vaited selle kohta, et KaMS § 10 Ig 1 p 4
kohaldamise eeldused ei ole tdidetud. Viimast eelkdige seetdttu, et kaubamargitaotlusega kaetud teenused
ning vaidlustaja tegevusalad ei ole kattuvad. Samuti ei ole vaidlustaja vdidetavalt tdendanud oma tegevust
kinnisvaraga seotud valdkonnas ning seda muuhulgas tanasel padeval. Taotleja esitas vaidlustaja tegevusalade
t6éendamiseks lisaks vaidlustusavaldusele lisatud tdenditele tdiendavalt vaidlustaja majandusaasta aruanded,
millistega ta veenvalt likkab imber enda argumendi vaidlustaja tegevusalade tdendamatuse kohta.

Osundatud majandusaasta aruannete kontekstis jatab taotleja eksitavalt markimata, et vaidlustaja on Eestis
tegev (iksnes kinnisvara valdkonnas ning programmeerimise teenust osutatakse Ameerika Uhendriikide
turule. Viimased asjaolud on esitatud taotleja poolt 09.08.2017. a seisukohtade lisades nr 2 ja 3 toodud
tabelites, s.o:

- 2015 muuk Euroopa Liidu riikidele (Eesti) 1980 EUR = kinnisvarabiroode tegevus 900 EUR + enda v0i
renditud kinnisvara UGlrile andmine ja kaitlus 1080 EUR. Miilik védljapoole Euroopa Liidu riike (Ameerika
Uhendriigid) 13175 EUR = Programmeerimine 13175 EUR.

- 2016 muuk Euroopa Liidu riikidele (Eesti) 1241 EUR = kinnisvarabiroode tegevus 350 EUR + enda v0i
renditud kinnisvara Glrile andmine ja kaitlus 891 EUR. Muik véljapoole Euroopa Liidu riike (Ameerika
Uhendriigid) 5110 EUR = Programmeerimine 5110 EUR.
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Vaidlustaja juhib siinkohal tahelepanu, et tema tegevus kdnealuses valdkonnas ei pea olema markimisvaarne.
Piisab kui vaidlustaja on tegev nendel tegevusaladel, mis kuuluvad samasse valdkonda taotluses toodud
teenustega. Viimase osas aga poolte vahel vaidlus puudub.

KaMS § 10 Ig 1 p 4 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamdrk mis on identne voi eksitavalt sarnane enne taotluse
esitamise kuupdeva, rahvusvahelise registreerimise kuupédeva voi prioriteedikuupdeva driregistrisse kantud
drinimega ning vastava ettevotja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba véi teenusega, mille
tdhistamiseks kaubamdrki kasutatakse voi kavatsetakse kasutada.

Viidatud normikoosseis ei sadtesta tegevuse ulatusele mistahes kriteeriumeid. Analoogne regulatsioon
puudutab ka Patendiameti ekspertiisi, s.o kaubamdrgi kontrollimisel § 10 I6ike 1 punkti 4 suhtes arvestab
Patendiamet ettevétja tegevusaladena neid I6ppenud aruandeaasta tegevusalasid ja uude aruandeaastasse
kavandatud tegevusalasid, mis olid driregistrile teatatud voi majandusaasta aruandes ndidatud enne taotluse
esitamise kuupdeva, rahvusvahelise registreerimise kuupdeva voi prioriteedikuupéeva (KaMS § 38 Ig 1 p 11).
Osundatust jareldub, et KaMS § 10 Ig 1 p 4 kohaldamisel ei oma tdhtsust tegevuse ulatus voi teenitud tulu
suurus. Tahtis on, et ettevGte kdnealustel tegevusaladel tegutseb. Veel vdhem on asjakohane taotleja
argument, et "on alust kahelda kas vaidlustaja dritegevus kinnisvara liirimise ja rentimisega seonduvates
valdkondades tdnaseks (ildse eksisteerib." Tanane olukord ei seondu mingilgi maaral ega viisil taotleja
30.03.2016. a registreerimiseks esitatud kaubamargi registreeritavuse kiisimuse lahendamisega.

Taotleja on ise veenvalt tdendanud, et registreerimistaotluse nr M201600297 esitamise ajaks olid vaidlustaja
tegevusalad, mis olid kajastatud majandusaasta aruannetes, kattuvad registreerimiseks esitatud
kaubamargitaotluse vastavate teenustega.

Taotleja on samuti esitanud argumendi, et sdna KVARTAL on ndrga eristusvdimega, s.o tegemist on klassi 36
teenuste suhtes tavapirase tihisega®. Mistdttu ei saa ka drinimest tuleneda monopoolset digust, mille alusel
takistada sdna kvartal kasutamist.

Osundatud argumendi liikkab taotleja ise Umber 21.03.2016.a poordumisega, s.0 kui sdna KVARTAL on
tdepoolest sedavord kirjeldav, puudunuks ka alus ja vajadus kaubamargi registreerimiseks klassi 36 teenuste
osas’. Kokkuvdtvalt ei ole taotleja iimber likanud mitte ihtegi vaidlustusavalduses toodud KaMS § 10 g 1 p 4
kohaldamise tingimust. Pigem vastupidi, ta on esitanud tdendeid selle kohta, et osundatud normikoosseis on
taidetud.

KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamise kontekstis leiab taotleja, et eelkdige ei ole taidetud antud keeldumisaluse
kohaldamiseks varasema oOiguse tingimus. Nimelt leiab taotleja, et arinimi ja domeeninimi ei ole KaMS § 11
Ig 2 mdistes varasemad odigused, kuivord KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamiseks saab varasemaks diguseks olla
Uksnes kaubamark. Vaidlustaja ei ndustu taotleja refereeritud seisukohaga ning toetudes Riigikohtu praktikale
vaidleb sellele vastu. Nimelt leidis Riigikohus asjas nr 3-2-1-4-06 esiteks, et domeeninimi saab olla
intellektuaalomandi objektiks ning teiseks, et on tegemist kaubamargiomaniku ainudiguste rikkumisega
KaMS § 14 Ig 1 jargi. Seega leidis Riigikohus, et domeeninime alusel diguste teostamisel saab tugineda
KaMS § 14 |g 1 satestatule.

KaMS § 14 Ig 1 kohaselt on kaubamdrgiomanikul Gigus keelata kolmandatel isikutel kasutada dritegevuses:

1) diguskaitse saanud kaubamdirgiga identseid téhiseid kaupade voi teenuste puhul, mis on identsed kaupade
vOi teenustega, mille suhtes on kaubamdrk kaitstud,

2) Oiguskaitse saanud kaubamdrgiga identseid véi sarnaseid téhiseid kaupade voi teenuste puhul, mis on
identsed voi samaliigilised kaupade véi teenustega, mille suhtes on kaubamdrk kaitstud, kui on téendoline

8 Siinkohal jaab paljasdnaliseks ning asjakohatuks viide kaubamargi RAJOON taotlusele ning selle osas viidetavalt
valjendatud Patendiameti seisukohale.

% KaMS § 9 Ig 1 p 3 — diguskaitset ei saa tihis, mis koosneb iiksnes kaupade vdi teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet,
vaartust, geograafilist paritolu, kaupade tootmise vdi teenuste osutamise aega voi kaupade voi teenuste teisi omadusi
naitavatest v6i muul viisil kaupa voi teenust kirjeldavatest tahistest voi andmetest vGi eelnimetatud tahistest voi
andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

KaMS & 16 Ig 1 p 2 - Kaubamargiomanikul ei ole Gigust keelata teistel isikutel kasutada aritegevuses haid &ritavasid
jargides kauba voi teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vaartust, geograafilist paritolu, kaupade tootmise vdi teenuste
osutamise aega vOi kaupade vOi teenuste teisi omadusi naitavatest voi muul viisil kaupa vOi teenust kirjeldavatest
tahistest voi andmetest voi eelnimetatud tahistest voi andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevaid tahistusi.
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tdhise ja kaubamdrgi dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tdhise assotsieerumine Oiguskaitse saanud
kaubamdrgiga;

3) registreeritud kaubamdrgiga véi valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud Giguskaitse saanud
kaubamdrgiga identseid voi sarnaseid tdhiseid, millega téhistatakse teist liiki kaupu voi teenuseid, kui tdhisega
vOib ebaausalt dra kasutada voi kahjustada kaubamdrgi omandatud mainet voi eristusvéimet.

Eeltoodud Riigikohtu seisukohtadega on kinnitust leidnud domeeninime alusel KaMS § 10 Ig 1 p 2
kohaldamise vdimalikkus ning Ghtlasi Umber likatud taotleja 09.08.2017. a seisukohtades esitatud vaited
nagu ei oleks taidetud KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamiseks varasema diguse tingimus.

KaMS § 10 Ig 1 p 2 mdttes teenuste identsust/samaliigilisust analliisides on taotleja leidnud, et vaidlustaja ja
taotleja tegevused ja seega ka vastavad teenused ei konkureeri omavahel. Seda eelkdige seetdttu, et taotleja
tegutseb Tartus ning vaidlustaja Tallinnas ja Harjumaal. Veelgi enam, taotleja seostab oma tegevust Uksnes
Tartu kesklinnaga ning leiab, et kuivérd vaidlustaja teenuseid ei saa seostada konkreetse fiilisilise asukohaga,
ei saa raakida ka vaidlustaja varasemate Oiguste ja taotletava margi dravahetatavuse suurest téendosusest
ning assotsieeruvusest.

Antud argumentide valguses ei ole kuigi tOsiseltvoetav vaide, et vaidlustaja ei ole tdendanud oma tegevust
kinnisvaraga seotud valdkonnas.

Vaidlustaja juhib taotlejale tdhelepanu, et kénealuse vaidlustusavalduse sisuks on Eesti territooriumil kaitse
saamiseks esitatud kaubamargi registreerimise digusparasuse otsustamine. Kaubamargi diguskaitse ulatus ei
ole, ega saagi olla piiratud ei Tartu linna ega selle mistahes linnaosaga. Taotleja vastavad vaited on
meelevaldsed ning vastuolus kaubamargidiguse sisu ning mottega. Taotleja argumendid muudab eriti
kummastavaks veel asjaolu, et 09.08.2017.a seisukohtade esimestel lehtedel deklareeris taotleja soovi
kaubamargi kaitsmist ka Eestist vdljapoole laiendada.

Kokkuvdtvalt on vaidlustaja seisukohal, et tulenevalt taotleja seisukohtade vasturaakivusest ning eksitavusest,
ei ole taotleja esitanud (ihtegi veenvat argumenti ega lisanud vaidlustusavalduse rahuldamata jatmist
toetavaid téendeid. 09.08.2017. a seisukohtades esitatud vaited taotleja kaubamargi kasutamise ning selle
kohta nagu peaks vaidlustaja tdiendavalt tdendama oma majandustegevuse olemasolu, on kantud eesmargist
vaidlustusavalduse tegelikust sisust tahelepanu kdérvale juhtida.

Kuigi vaidlustaja ei pea tdendama oma tegevust, s.o piisab kui tegevusalad on majandusaasta aruandes
esitatud (viimast téendas aga taotleja), esitab vaidlustaja kdesolevaga moned ndited oma tegevusalade,
domeeni ja kaubamargi kasutamise kohta.

Nimelt esitab vaidlustaja viljatriikid erinevatelt kinnisvaraportaalidelt, millistest nahtub drinime OU Kvartal,
domeeninime kvartal.ee ja meiliaadressi maksim@kvartal.ee kasutamine ajavahemikul 2012-2016. a. Uhtlasi
on lisatud ka kirjavahetus nimetatud portaalide haldajatega, nditamaks kuulutuste vaatamise statistikat ning
seelabi isikute hulka, kelleni judis info vaidlustaja digustest.

Vaidlustusavalduse toimiku liigse koormamise valtimiseks ei esitanud vaidlustaja kdiki vGimalikke tGendeid.
Seda enam, et vaidlustaja drinime ja domeeninime kasutamise kiisimus valjub kdesoleva vaidlustusavalduse
raamidest. Arvestades kdike eeltoodut, on vaidlustaja seisukohal, et on tdidetud kdik KaMS § 9 1g 1 p 10, § 10
Ilg 1 p 2 ja p 4 satestatud diguskaitset vélistavad asjaolud ning Patendiameti otsus nr 7/M201600297 kuulub
tuhistamisele. Tuginedes eeltoodule ning toetudes tdé6stusomandi diguskorralduse aluste seaduse §-le 61,
palub OU Kvartal tiihistada Patendiameti otsus nr 7/M201600297 kaubamargile ,KVARTAL” Eestis kaitse
voimaldamise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jatkata menetlust kaubamargi “KVARTAL” asjas
apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Taiendavatele seisukohtadele on lisatud valjatrikid erinevatelt kinnisvaraportaalidelt koos kirjavahetusega
portaalide haldajatega.

4) Taotleja taiendavad seisukohad. 15.01.2018 esitas taotleja omapoolsed tdiendavad seisukohad, milles
margib, et jaab taielikult oma 09.08.2017 esitatud seisukohtade juurde, kuid esitab siinkohal tdiendavad
vastuvaited vaidlustaja 17.10.2017 tdiendavates seisukohtades valja tooduga seonduvalt.

Taotlejale jaab arusaamatuks vaidlustaja labiv etteheide, justkui valjendaks nii Eesti Patendiametile kui ka
Euroopa vastavale asutusele (EUIPO) kaubamaérgi registreerimise taotluse esitamine taotleja pahausksust.
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KaMS § 67 lg 1 satestab, et Eesti kodanik vdi Eestis elu- voi asukohta voi tegutsevat kaubandus- voi
toostusettevotet omav isik vOib esitada rahvusvahelise registreerimise taotluse sama kaubamargi ning
samade kaupade ja teenuste suhtes, mille suhtes tal on Eestis esitatud taotlus voi registreeritud kaubamark.
Olgugi, et nimetatud site reguleerib Ulemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni Rahvusvahelisele
Bliroole (mitte EUIPO-le) Madridi protokolli alusel esitatava kaubamargitaotluse esitamise Gigust, siis saab
sellest sattest Uheselt jareldada, et sama kaubamargi ning samade kaupade ja teenuste suhtes siseriiklikku ja
rahvusvahelise (st ka riikidellese) kaubamargi registreerimise taotluse esitamine on KaMS-ga kooskdlas ning
seda ei saa pidada pahauskseks kaitumiseks.

On tavapdrane, et kaubamargi registreerimise taotlused esitatakse eelkdige selles riigis, kus kaubamark
peamiselt kasutusel on ning taiendavalt ka laiemal territooriumil kaubamargile kaitse saamiseks (nt Euroopa
Liidu territooriumil). Vaidlustaja seisukohtadest jaab ebaselgeks, miks just Eestis esitatud kaubamargitaotlus
kdesoleval juhul pahauskselt esitatud on, arvestades, et kdige rohkem vajab taotleja kaubamark kaitset just
siin. Kaubamargi Patendiameti kaubamargiregistris registreerituna kuvamine vdimaldab teistel Eestis
tegutsevatel ettevotetel viahese vaevaga vastava kaubamargi olemasolust teada saada ning hoiduda vastava
tahise kasutamisest.

Asjaolu, et taotleja on esitanud kaubamargi KVARTAL+kuju registreerimisavalduse ka Euroopa Liidu vastavale
asutusele ei puuduta kdesolevat menetlust, mille keskmes on Eestis kaubamargi registreerimise kisimus.
Kadesolevat menetlust mitte puudutava taotluse esitamise diguse Ule polemiseerimine on seega asjakohatu.

Vaar on vaidlustaja vdide, et pelgalt asjaolu, et vaidlustaja nimele on registreeritud arinimi Kvartal OU,
teadmine toob kaasa selle, et riikliku kaubamargi registreerimise taotluse esitamise eesmark ei saa olla kantud
kaubamargi funktsioonist. Euroopa kohus on leidnud, et pelgalt asjaolust, et taotleja teadis voi pidi teadma, et
moni kolmas isik juba kasutab identsete voi sarnaste kaupade jaoks sarnast tahist, mida vdib registreeritava
tahisega segi ajada, ei piisa pahausksuse téendamiseks, vaid oluline on arvestada taotleja subjektiivset tahet
kaubamargi registreerimistaotluse esitamise hetkel (C-529/07). Taotleja on 09.08.2017 seisukohtades
selgitanud, et taotletava kaubamargi KVARTAL+kuju valjat6otamisel arvestati Tartu kesklinnas asuva
kaubanduskeskuse omapdra ning spetsiifikat ning kaubamark tootati valja heas usus, mitte eesmargiga
takistada vaidlustaja tegevust. Niisamuti esitati erinevates teenuste klassides kaubamargi
registreerimistaotlus eesmargiga kaitsta valjatéotatud kaubanduskeskusele ning selles pakutavatele
teenustele viitava kaubamargi kuvandit, mitte aga eesmargiga vaidlustaja huve kahjustada.

21.03.2016 vaidlustaja poole po6o6rdumine sooviga omandada tema nimele registreeritud domeeninimi
kvartal.ee ning palvega muuta tasu eest oma darinime, oli kantud taotleja heausksest kavatsusest valtida
vOimalikke vaidlusi. Taotleja 21.03.2016 vaidlustaja poole poérdumisest ei saa aga jareldada, et taotleja
nendiks, et tadhise KVARTAL+kuju registreerimine ei ole vaidlustaja ndusolekuta voimalik. Oma kirjas
vaidlustajale nentis taotleja Uksnes seda, et taotletav kaubamargi sGnaline osa on oma kirjapildilt identne
vaidlustaja arinimega, mida taotleja ka kaesolevas vaidluses ei eita. Nimetatud kirjas ei ole aga kasitletud
spetsiifilisi digusrikkumise eeldusi, mis tulenevad KaMS-st, valdkonna praktikast jm ning mis annaksid aluse
jareldada, et taotleja oli kirja kirjutades seisukohal, et kaubamargi KVARTAL+kuju kasutamine rikub vaidlustaja
Oigusi. Nagu ka 09.08.2017 seisukohtades véljendatud, on tegeliku rikkumise tuvastamisel oluline arvestada
kaupu voi teenuseid, mille suhtes kaubamargi registreerimist taotletakse ning mille suhtes varasema diguse
omaja varasemat Gigust kasutab, samuti on oluline analliisida méarkide segiajamise téendosust ning varasema
Oiguse omaja varasema Oiguse kasutamise intensiivsust. Seega ei tdahenda 21.03.2016 kirja vaidlustajale
saatmine seda, et taotleja oleks oma hilisema kaubamargi registreerimise taotluse esitanud veendumusega, et
see rikub vaidlustaja Gigusi (st pahauskselt). Taotleja soov kaubamaérgi registreerimistaotluse esitamisel oli
garanteerida kaubanduskeskuse ning selle kuvandi ehitamisele tehtud investeeringute kaitse
kaubanduskeskusega seostatava tahise kaubamargina registreerimise teel. Kusjuures, kirjeldatud eesmargile
vaidlustaja vastu vaielnud ei ole.

Eelkirjeldatust tulenevalt ei kditunud taotleja Patendiametile kaubamargi registreerimistaotluse esitamisel
pahauskselt ega asunud kaubamarki KVARTAL+kuju kasutama pahauskselt KaMS § 9 Ig 1 p 10 mdistes.

Eksitav on vaidlustaja jareldus oma 17.10.2017 tdiendavates seisukohtades, mille kohaselt on taotleja oma
21.02.2016 po6o6rdumisega justkui kinnitanud, et ,taotleja kaubamark ei saa koos eksisteerida vaidlustaja
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tegevusaladel ilma vaidlustaja ndusolekuta.” Tegemist on vaidlustaja meelevaldse jareldusega, mille taotleja
palub tahelepanuta jatta.

Esmalt margib taotleja, et kdik vaidlustaja vastuvaited seoses KaMS § 10 Ig 1 p 4 kohaldamisega puudutavad
vaidlustaja tegevuse tdendamist teenuste klassis nr 36, millesse kuuluvad mh teenused nagu
kinnisvaratehingud, ruumide rentimine, Glrimine jms. Oma 17.10.2017 tdiendavates seisukohtades ei vaidle
vaidlustaja vastu asjaolule, et drinimi ja selle (vaidetav) kasutamine kinnisvarateenuste osutamisel ei anna
vaidlustajale alust nduda taotleja nimele kaubamargi KVARTAL+kuju registreerimisest keeldumist teenuste
klassides 35, 41 ja 43. Seega puudub kdesolevas asjas vaidlus selle lle, et vaidlustaja arinimi ei anna
vaidlustajale 0digust nduda registreerimisotsuse tihistamist osas, millega taotleja nimele otsustati
registreerida kaubamark KVARTAL+kuju klassides 35, 41 ja 43. Vaidlusalune on seega lksnes kiisimus, kas
vaidlustajale kuuluvat drinime saab pidada taotleja nimele kaubamargi KVARTAL+kuju registreerimist klassis
36 valistavaks asjaoluks KaMS § 10 Ig 1 p 4 mdistes.

Vastusena taotleja 09.08.2017 seisukohtades esitatud seisukohtadele, milles taotleja seab kahtluse alla, kas
vaidlustaja Uldse kasutab oma darinime kinnisvara valdkonnas, esitas vaidlustaja mitmeid dokumente oma
kinnisvaraalase tegevuse téendamiseks. Seoses vaidlustaja 17.10.2017 tdiendavetes seisukohtades esitatud
dokumentidega margib taotleja jargmist.

Esiteks ei ole vaidlustaja esitatud kinnisvara Uiiri- ja mudgikuulutused selgelt seostatavad vaidlustaja
tegevusega, mistdttu on need asjakohatud. Kuulutused on Ules pandud Maksim Hmeljovi kui flisilise isiku
nime alt. Kuulutustel puudub viide sellele, et kuulutused oleksid iiles pandud vaidlustaja, so Kvartal OU,
aritegevuse raames. Olgugi, et kuulutustel on vdikselt margitud domeeninimi www.kvartal.ee, mis on
registreeritud OU Kvartal nimele, siis ei saa kirjeldatud viidet pidada piisavaks tegevuse vaidlustaja isikule
omistamiseks. Seda eriti arvestades, et www.kvartal.ee domeen ei olnud aktiivne vahemalt kuni taotleja
kaubamargi registreerimisavalduse esitamiseni (tGendoliselt ei ole seda kunagi olnud), samuti ei ole viide
domeeninimele kuulutusel selgelt esile tulev, vaid pigem korvaline. Keskmine tarbija ei oskaks nende midgi-
ja Udrikuulutuste pdhjal seostada kinnisvara miiiimise/iiirimise pakkumisi Kvartal OU tegevusega, kuna
kuulutuste seos Kvartal OU-ga on minimaalne.

Teiseks ei tdenda vaidlustaja esitatud materjal vaidlustaja tegevust kinnisvara valdkonnas taotleja
kaubamargitaotluse esitamise aja seisuga (taotlus esitati 30.03.2016). Kaks esimest Vaidlustaja failis sisalduvat
kuulutust on olnud aktiivsed aastal 2014, tlejaanud kuulutustelt ei ole aga vdimalik valja lugeda, millal need
kinnisvaraportaalides aktiivsed on olnud, st mis ajal kinnisvara valdkonnas tegutsemist need tdendavad.
Arvestades, et kuulutustel on hinnad margitud nii eesti kroonides (mida alates 01.01.2011 enam kaibesse ei
lastud) kui ka eurodes, siis ei saa need kuulutused olla olnud aktiivsed hiljem, kui 01.06.2011, mil eurole
Uleminekust tingitud paralleelhindade kuvamise kohustus Eestis I6ppes. Samuti kajastavad vaidlustaja lisades
toodud kv.ee kinnisvaraportaali statistikatabelid Maksim Hmeljovi kuulutuste vaatamisi aastatel 2013-2014.
Jarelikult ei t6enda vaidlustaja lisades kajastatud kuulutused seda, et vaidlustaja oleks kinnisvaraturul
tegutsenud taotleja kaubamargi registreerimistaotluse esitamise ajal. Tegemist on tdenditega, mis parimal
juhul téendavad Maksim Hmeljovi tegevust kinnisvaravaldkonnas rohkem kui 2 aastat enne vaidlusaluse
kaubamargi registreerimistaotluse esitamist taotleja poolt. Ka 2015. a ja 2016. a jooksul valjastatud
kinnisvaraportaali City24 arved ning e-kirjad ei tdenda vaidlustaja (Kvartal OU) tegutsemist
kinnisvaravaldkonnas. Nende pdhjal ei ole véimalik kindlaks teha, kelle nime alt (st kas eraisiku v&i aritihingu
nime alt) portaalis kuulutusi (iles pandi ega kas v&i kui palju kuulutusi iiles pandi. Asjaolu, et Kvartal OU
kinnisvaraportaali teenuse kasutamise eest perioodiliselt maksis, ei tdenda aritihingu tegelikku tegutsemist
kinnisvara valdkonnas, vaid pelgalt seda, et Maksim Hmeljovi nimele oli sellel perioodil registreeritud City24
kinnisvaraportaali kasutaja.

Olgugi, et KaMS § 38 Ig 1 p 11 viitab kaubamargi ekspertiisi raames sellele, et KaMS § 10 Ig 1 p 4 kohaldamisel
tuleb ettevdtja tegevusaladena arvestada neid I6ppenud aruandeaasta tegevusalasid ja uude aruandeaastasse
kavandatud tegevusalasid, mis olid ariregistrile teatatud vdi majandusaasta aruandes naidatud enne taotluse
esitamise kuupdeva, siis ei tdhenda see, et kontrolliga peaks jatma arvestamata tegeliku olukorra. Oleks
vastuolus hea usu pdhimdottega, kui pelgalt seetdttu, et vaidlustaja on ariregistrile edastanud teabe, et tema
tegevusvaldkonnaks on kinnisvarabiiroode tegevus, loetakse temale kuuluv drinimi selles valdkonnas sarnase
kaubamargi registreerimist valistavaks ilma arvestamata, kas vaidlustaja ka tegelikult vastavas valdkonnas
tegutseb. Sellisel juhul oleks aritGihingutel voimalik pahatahtlikult oma majandusaasta aruannetes valja tuua

14



TOAK

tegevusvaldkonnad, milles nad tegelikult ei tegutse, ning seeldbi takistada teistel ettevétjatel nimetatud
valdkondades sarnaseid kaubamarke registreerimast.

Euroopa Kohus on leidnud, et llelldine kaubamargitaotluste registreerimise vaidlustamise digus peaks olema
nendel varasemate tahiste omajatel, kelle tdhistel on asjaomasel turul (so kdesoleval juhul kinnisvaraturul)
tegelik kohalolu (C-96/09, p 157). Tegeliku kohalolu ndude, st tahise tegeliku kasutamise ettevétte toodete ja
teenuste suhtes, satestamise mote seisneb selles, et varasema — kuid mitte enam kasutusel oleva — tahisega ei
saaks takistada uute kaubamarkide registreerimist. Seega arvestades, et vaidlustaja ei ole oma arinime ega
domeeninimesid vahemalt 2 aastat enne taotleja kaubamargi registreerimise taotluse esitamist tegelikult
kinnisvaravaldkonnas teenuste pakkumisel kasutanud, siis ei tohiks vaidlustaja varasemad Gigused anda alust
taotleja kaubamargi registreerimata jatmiseks klassis 36.

Euroopa Kohtu seisukohtadega tuleks siinkohal siseriikliku Giguse télgendamisel arvestada, kuna KaMS on
koostatud EL regulatsiooni — tdpsemalt on KaMS aluseks EL direktiiv nr 89/104/EMU - alusel. Samuti tuleb
Euroopa Kohtu praktikat kaubamargivaidluse lahendamisel ja siseriikliku diguse télgendamisel arvestada, kuna
Eesti on Euroopa Liidu liikkmesriik (3-2-1-4-06, p 22).

Isegi kui lugeda pelgalt majandusaasta aruannetes kajastatud tegevusvaldkonna pd&hjal vaidlustaja aritegevuse
valdkonnaks kinnisvaraga seotud tegevused, siis tuleks endiselt jatta vaidlustaja taotlus Patendiameti otsuse
tihistamiseks KaMS § 10 Ig 1 p 4 alusel rahuldamata. Sellisel juhul tuleks lugeda vaidlustaja arinimi
kinnisvaravaldkonnas pelgalt kirjeldavaks voi eristusvéimetuks. Kinnisvaravaldkonnas tegutseva ettevétte
arinimes valdkonnas levinud ja eristusvdimetu séna ,kvartal” kasutamine ei saa olla KaMS § 10 lg 1 p 4
moistes aluseks stiliseeritud kaubamargile KVARTAL+kuju kinnisvaraga seotud klassis 36 diguskaitse andmisest
keeldumiseks. Taotleja réhutab, et stiliseeritud kaubamargi KVARTAL+kuju juures saab diguskaitse eelkdige
tahise kasutus koos konkreetse stiliseeringuga (st kaitset ei saa mitte sdnaline tahis, vaid tdhis tervikuna),
millele kooskdlas KaMS § 16 Ig 1 p-ga 2 on diguskaitse andmine lubatud. Seega ei esine KaMS § 10 1g 1 p-s 4
nimetatud Giguskaitset vélistavat asjaolu Giheski teenuste klassis (st ei klassis 35, 36, 41 ega 43), milles taotleja
on kaubamargile KVARTAL+kuju diguskaitset taotlenud.

Seoses vaidlustaja digusega tugineda KaMS § 10 Ig 1 p-le 2, on vaidlustaja oma sellekohase diguse tuletanud
Riigikohtu lahendile nr 3-2-1-4-06 tuginedes. Taotleja selle kasitlusega ei ndustu ning jadb oma algse
seisukoha juurde, mille kohaselt puudub vaidlustajal kdnealusele sattele tuginemise subjektiivne digus.

Riigikohtu lahendi nr 3-2-1-4-06 p-s 49 moéonab kolleegium, et domeeninimi vdib pohimdtteliselt olla
intellektuaalse omandi objektiks ning seda vaatamata domeeninimede registreerimiseks kehtestatud
reeglistiku punktile 9.2, mille kohaselt ei anna domeeninime registreerimine sellele iseenesest kaubamargi
staatust ega muid uusi Oigusi. Asjaolu, et domeeninimi vBib pohimdtteliselt olla intellektuaalse omandi
objektiks, ei tdhenda, et vaidlustaja nimele registreeritud domeeninimi seda tingimata oleks. Samas punktis
selgitab Riigikohtu kolleegium, et domeeninimi sarnaneb oma funktsioonidelt kaubamargiga ning vaarib
vastavat kaitset eelkdige siis, kui seda kasutatakse teabe andmisel, kuuluvuse véi paritolu nditamisel voi kui
see tdidab nt reklaamifunktsiooni. Sellega viitab kolleegium eelkdige sellele, et igal Uksikjuhul tuleb eraldi
hinnata domeeninime kui véimalikku intellektuaalse omandi objekti. Kdesoleval juhul ei ole aga alust lugeda
vaidlustaja nimele registreeritud domeeninime www.kvartal.ee ega ww.kvartal.com intellektuaalse omandi
objektiks, kuna vaidlustaja ei kasuta neid domeeninimesid eelkirjeldatud funktsioonide taditmiseks (vahemalt
ei kasutanud taotleja poolt kaubamargi registreerimistaotluse esitamise hetkel). Vaidlustaja ei ole seni
tdendanud, et vastav domeeninimi oleks lildse kunagi vaidlustaja teenuste suhtes kasutusel olnud viisil, mis
vdimaldaks védita, et see tdidab kaubamirgi funktsioone. Tegemist ei ole Kvartal OU funktsionaalsete
kodulehekiilgedega, mis annaksid ettevotte kohta teavet voi mille kaudu ettevote end reklaamiks. Pelgalt
domeeninime sisaldava meiliaadressi kasutamist (teadmata sagedusega) ei saa samuti pidada domeeninime
kasutamiseks maaral, mis véimaldaks vaita, et domeeninimi taidab kaubamargiga sarnast funktsiooni.

Riigikohtu lahendi 3-2-1-4-06 p-s 50 kirjutab kolleegium tdiendavalt jargnevat: ,Kolleegiumi arvates tuleneb
kaubamargiseadusest registreeritud kaubamargiomanikule 0&iguskaitse kaubamargiga sarnase tahise
kasutamise vastu domeeninimes KaMS § 14 Ig 1 jargi.” Vaar on vaidlustaja tdlgendus justkui oleks Riigikohus
eelneva lausega asunud seisukohale, et domeeninime alusel diguste teostamisel saab tugineda KaMS § 14
Ig-le 1. Viidatud lausega valjendab Riigikohus seisukohta, et kaubamarki omaval isikul on KaMS § 14 Ig 1 jargi
Oigus nduda teise isiku poolt domeeninimes kaubamargiga sarnase tahise kasutamise I6petamist. Riigikohtu
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seisukohta ei saa tolgendada viisil, mille kohaselt voiks domeeninime omanikku vastava satte moistes
kaubamargiomanikuks pidada. Samal pdhjusel ei saa selle pdhjal jareldada, et domeeninime omanik saab olla
kaubamargiomanik KaMS § 10 Ig 1 p 2 mdistes. Jarelikult ei ole alust pidada vaidlustajat KaMS § 101g 1 p 2
moistes kaubamargiomanikuks, mistottu ei ole tal digust nduda kaubamargi registreerimisest keeldumist
sellele sattele tuginedes.

Taotleja tapsustab, et vaidlustaja 17.10.2017 taiendavates seisukohtades sisalduv anallils on kdesolevas asjas
kohatu. Taotleja ei vaidle vastu, et kaubamargi registreerimisel otsustatakse kaubamargile diguskaitse anda
kogu Eesti territooriumil. Taotleja viitas taotleja ja vaidlustaja erinevatele Eesti-sisestele tegevuspiirkondadele
tahiste tarbija poolt dravahetamise t6endosust (KaMS § 10 Ig 1 p 2 Uks kontrollimist vajavatest eeldustest)
analliisides ning joudis jareldusele, et dravahetamise téendosus on igal juhul vaike, kuna Eestis tegutsevad
taotleja ja vaidlustaja erinevates geograafilistes piirkondades.

Eeltoodust tulenevalt saab jareldada, et vaidlustaja ei ole siiani suutnud piisavalt tdendada KaMS §-des 9 ja 10
sisalduvate kaubamargi ainudigust valistavate asjaolude esinemist, mis annaks alust jatta kaubamark
KVARTAL+kuju taotleja nimele registreerimata. Taotleja palub TOAK-l jatta vaidlustusavaldus taielikult
rahuldamata ning jatta kaubamargi KVARTAL+kuju taotleja nimele registreerimise otsus jousse.

5) Vaidlustaja 10plikud seisukohad. 04.06.2018 esitas vaidlustaja 16plikud seisukohad, milles jaab koigi
menetluse jooksul esitatud argumentide ning nduete juurde ning leiab endiselt, et Patendiameti otsus
nr M201600297 registreerida kaubamark "KVARTAL" taotleja nimele on vastuolus KaMS §91g1p 10,§101g 1
p 2 ja p 4 satestatud Oiguskaitset valistavate asjaoludega. Vaidlustaja leiab, et esitatud argumendid ning
pohjendused koostoimes lisatud tdenditega, on piisavad vaidlustusavalduse rahuldamiseks.

6) Taotleja Ioplikud seisukohad. 25.06.2018 esitas taotleja oma 16plikud seisukohad, milles margib, et
vaidlustaja 04.06.2018 I6plikud seisukohad on oma sisult deklaratiivsed, st vaidlustaja ei esitanud kdnealuses
dokumendis Uhtegi uut seisukohta, vaid kinnitas lksnes, et jadb oma vaidlustusavalduses ja 17.10.2017
taiendavates seisukohtades esitatud seisukohtade juurde. Sealjuures on markimisvaarne, et vaidlustaja ei ole
seisukohta kujundanud taotleja 15.01.2018 taiendavates seisukohtades esitatud argumentide suhtes ega neid
Umber likanud.

Esiteks ei ole taotleja kaubamargi registreerimistaotlus nr M201600297 kaubamargi KVARTAL+kuju
registreerimiseks klassides 35, 36, 41 ja 43 esitatud pahauskselt, kusjuures Eestis ning Euroopa Liidus
paralleelselt kaubamargitaotluse esitamine on kooskdlas KaMS mottega. Taotleja on vaidlusaluse kaubamargi
vdlja tootanud eesmargiga garanteerida Tartus asuva kaubanduskeskuse ning selle kuvandile tehtud
investeeringute kaitse labi kaubamargikaitse, Vaidlustaja ei ole eelnevale vastu vaielnud. Taotleja on
téendanud, et vaidlusalune kaubamark on vélja t66tatud kaubamargi funktsionaalseks kasutamiseks.

Teiseks saab kdesolevas asjas olla vaidlus lksnes selle (ile, kas vaidlustajale kuuluvad Gigused (arinimi ning
domeeninimed) valistavad taotleja nimele kaubamargi KVARTAL+kuju registreerimise klassis 36. Vaidlustajale
kuuluvad digused ei saa takistada kaubamargi KVARTAL+kuju registreerimist Taotleja nimele klassides 35, 41
ja 43, kuna nimetatud klassides vaidlustaja ei tegutse, st vaidlustaja ei kasuta talle kuuluvaid ari- ega
domeeninimesid klassides 35, 41 ega 43 kaupade vdi teenuste eristamiseks turul. Vaidlustaja ei ole kdesoleva
menetluse jooksul vditnud ega ka tdendanud, et vaidlustaja tegutseks tegevusaladel, mis kuuluvad klassidesse
35, 41 ja 43. Hindamisel, kas KaMS § 10 Ig 1 p 4 annab aluse taotleja nimele kaubamargi registreerimisest
keeldumiseks klassis 36, tuleb muuhulgas arvestada Euroopa Kohtu praktikaga, mille kohaselt peaks
kaubamargitaotluste registreerimise vaidlustamise digus olema nendel varasemate tahiste omajatel, kelle
tahistel on asjaomasel turul tegelik kohalolu (st ettevdtja tegevusalade hindamisel KaMS § 10 Ig 1 p 4 mdistes
ei saa lahtuda Uksnes ettevGtte majandusaasta aruandes formaalselt ndidatud tegevusaladest). SeetGttu tuleb
kdesolevas asjas otsuse tegemisel arvestada ka taotleja poolt esitatud seisukohti ja tdendeid selle kohta, et
vaidlustaja tegevus kinnisvara valdkonnas (klass 36) oli nii taotleja kaubamargitaotluse esitamise hetkel kui ka
aastaid enne seda marginaalne ning seda ei saa pidada asjaomaselt turul tegelikult.

Kolmandaks ei kuulu vaidlustajale ihtegi kaubamarki KaMS § 10 Ig 1 p 2 mdistes, mis vdimaldaks vaidlustajal
taotleja nimele kaubamargi registreerimise vaidlustamisel vastavale sattele tugineda. Vaidlustaja arusaam,
justkui annaks domeeninime omamine vaidlustajale diguse tugineda KaMS § 10 Ig 1 p-le 2 taotleja nimele
kaubamargi KVARTAL+kuju registreerimise vaidlustamisel, on ekslik. Vaidlustaja seisukohta ei toeta ka
Riigikohtu lahend asjas nr 3-2-1-4-06, millele vaidlustaja tugineb.
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Taotleja 09.08.2017 ja 15.01.2018 menetlusdokumentides esitatud seisukohtadest (mis on eelnevalt kokku
voetud) jareldub, et taotleja on veenvalt imber likanud kdigi vaidlustaja vaitel kdesolevas asjas esinevate
taotleja nimele kaubamargi KVARTAL+kuju registreerimist valistavate diguslike aluste esinemise. Jarelikult ei
esine Uhtegi alust taotleja nimele KVARTAL+kuju kaubamargi registreerimise otsuse tihistamiseks ning
vastava kaubamargi registreerimise otsus tuleb jatta jdusse.

Eeltoodust tulenevalt palub taotleja TOAK-I jatta v vaidlustusavaldus taielikult rahuldamata ning jatta
kaubamargi KVARTAL+kuju taotleja nimele registreerimise otsus jousse.

5) 16.07 alustas komisjon asjas 1710 Idppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud t6endeid, leiab jargmist.

Vaidlustaja hinnangul on kaubamargi KVARTAL+kuju registreerimine vastuolus KaMS § 9 Ig 1 p-ga 10 ning § 10
g 1 p-dega 2 ja 4.

Esmalt hindab komisjon, kas kaubamarki KVARTAL+kuju registreerimine on vastuolus KaMS § 9 Ig 1 p-ga 10.

KaMS § 9 Ig 1 p 10 kohaselt ei saa diguskaitset téhis, mille registreerimist taotlev isik (edaspidi taotleja) on
esitanud taotluse pahauskselt voi mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Vaidlustaja pohistab pahausksuse vaidet esmalt sellega, et taotleja on samaaegselt siseriikliku taotlusega
esitanud ka taotluse identsele eestikeelsele tdhisele kaitse saamiseks Euroopa Liidus. Komisjonile jaab
arusaamatuks, millistele asjaoludele tuginedes saab sellisel juhul taotleja kditumist pahauskseks pidada.
Taotlejal on digus teha pingutusi oma tdhisele véimalikult laialdase kaitse saamiseks ning kindlasti ei tdhenda
eestikeelsele tahisele Euroopa Liidus kaitse taotlemine pahausksust, isedranis kui Euroopa Liidu kaubamargile
ei kehti ndudeid keele kohta. Vaidlustaja vdited pahausksuse kohta sellest aspektist on komisjoni hinnangul
meelevaldsed ja sisustamata.

Teine argument pahausksuse pohistamisel tuleneb vaidlustaja hinnangul asjaolust, et taotleja p66rdus enne
kaubamargitaotluse esitamist vaidlustaja poole eesmargiga valja selgitada, kas vaidlustaja oleks valmis tasu
eest loovutama OU Kvartal nimele registreeritud domeeni kvartal.ee ja muutma osaiihingu &rinime voi
arinime sailitamise korral andma kirjaliku ndusoleku &arinimega identse kaubamargi kasutuselevotuks.
Komisjon moonab, et eeltoodu kohaselt oli taotleja teadlik Eestis tegutsevast aritihingust, kellel on identne
arinimi tema kaubamargi sOnalise osaga. Eelnimetatud asjaolu ei tahenda aga koheselt automaatset
pahausksust. Ka Euroopa Kohus on oma 11.007.2009 otsuse nr C-529/07 punktis 40 sedastanud, et taotleja
pahausksuse téendamiseks ei piisa ainuiliksi asjaolust, et taotleja teadis voi pidi teadma, et vahemalt Uhes
liilkmesriigis moni kolmas isik juba pikka aega kasutab identsete voi sarnaste kaupade jaoks identset voi
sarnast tahist, mida vOib segi ajada tahisega, mille registreerimist taotleti.

Taotleja on selgitanud, et tegi paringu vaidlustajale eesmargiga valtida vOimalikke hilisemaid vaidlusi
kaitsmaks valjatootatud kaubanduskeskuse ning selle pakutavatele teenuistele viitava kaubamargi kuvandit.
Nimetatud kditumine naitab komisjoni hinnangul pigem taotleja hoolsust kui pahausksust. Analoogseid
labirdadkimisi véimalike hilisemate vaidluste valtimiseks on peetud varem ja peetakse kindlasti ka edaspidi ning
kokkulepete mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus vastavates instantsides, mis aga ei tdhenda kindlasti
pahausksust.

Eeltoodu pdhjal leiab komisjon, et taotleja pahausksus kaubamargitaotluse esitamisel ei ole tdendatud ning
KaMS § 9 Ig 1 p 10 ei kuulu kohaldamisele.

Teiseks hindab komisjon, kas kaubamargi KVARTAL+kuju registreerimine on vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p-ga 2.

KaMS & 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa Oiguskaitset kaubamdrk, mis on identne véi sarnane varasema
kaubamdrgiga, mis on saanud biguskaitse identsete voi samaliigiliste kaupade voi teenuste tdhistamiseks, kui
on téendoline kaubamdirkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamdrgi assotsieerumine varasema
kaubamdrgiga.
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KaMS § 12 Ig 1 p 2 kohaselt on kaubamargi diguskaitse ulatuse aluseks registrisse voi Blroo rahvusvahelisesse
registrisse kantud kaubamargi reproduktsioon.

Kadesolevas asjas on poolte vahel vaidlus selles, kas vaidlustaja arinimi ning tema nimele registreeritud
domeenid kvartal.ee ja kvartal.eu kui varasemad digused on kasitletavad varasema kaubamargina KaMS § 10
Ilg 1 p 2 mdistes.

Vaidlustaja on seisukohal, et kohaldada tuleb KaMS § 11 Ig-t 2, mille kohaselt muu varasema Oiguse
maaramisel arvestatakse vastava Oiguse Eestis omandamise kuupdeva ning mille jargi tema arinimi ja
domeenid oleksid kasitletavad varasema diguse/kaubamargina, kuivdrd ariiihing Kvartal OU on registreeritud
27.05.2004 ja domeen kvartal.ee 04.07.201 ning domeen kvartal.eu 30.12.2010, mis on varasemad kui
taotleja 30.03.2016 kaubamargitaotlus. Vaidlustaja hinnangul on tema domeeninimed kasitletavad kui
varasemad digused KaMS § 11 Ig 2 mdistest. Siinkohal viitab vaidlustaja Riigikohtu lahendile asjas 3-2-1-4-06,
milles Riigikohus on 6elnud, et domeeninimi sarnaneb oma funktsioonidelt kaubamargiga ning see v&ib olla
intellektuaalomandi objektiks. Ka leiab vaidlustaja, et ka &rinime registreeringust tulenevad digused on
kasitletavad KaMS § 11 Ig 2 tdhenduses muu varasema digusena.

Taotleja vaidlustaja eelnimetatud seisukohtadega ei ndustu ja leiab, et KaMS § 10 Ig p 2 tdhenduses on
kaitstavad siiski vaid diguskaitse saanud varasemad kaubamargid, mis on loetletud KaMS § 11 Ig-s 1. Eeltoodut
kinnitab taotleja hinnangul ka asjaolu, et KaMS naeb ette eraldi satted, mis kaitsevad muid varasemaid Gigusi
ning et nende rakendamiseks KaMS § 10 Ig 1 p-s 2 oleks I0ikes pidanud ka satte laiemalt sdnastama ja seal
viitama varasematele Oigustele. Ka ei ndustu taotleja vaidlustaja télgendusega Riigikohtu lahendist, mille
kohaselt voiks domeeninime kasitleda automaatselt ja igal juhul kaubamargina.

Komisjon ndustub taotlejaga selles, et KaMS § 10 Ig 1 p 2 kohaldamise eelduseks on varasema kaubamargi
olemasolu KaMS § 11 lg 1 mdistes. Kuivord seadusandja on ette nainud eraldi diguskaitset valistavad
varasemate muude diguste osas KaMS § 10 Ig-tes 4-6, siis on selge, et 10ike 2 eesmark on kaitsta varasemat
kaubamarki, millele on antud tugevam diguskaitse labi registreerimismenetluse, kus on hinnatud diguskaitset
vdlistavaid asjaolusid. KaMS § 11 Ig 2 mote on selgitada, millisest hetkest hakatakse arvestama muu varasema
Oiguse kaitse algust, kui menetlemisel hinnatakse suhtelisi diguskaitset valistavaid asjaolusid KaMS § 10
Ig-te 4-6 osas ning seda ei saa kohaldada KaMS § 10 Ig 1 p 2 méttes varasema kaubamargi kaitse mottes.

Komisjon margib ka, et vaidlustaja on kill viidanud Riigikohtu lahendi 3-2-1-4-06 punktile 49, milles kohus
leidis, et domeeninimi sarnaneb oma funktsioonidel kaubamargiga ning see voib olla intellektuaalomandi
objektiks, kuid on jatnud tdahelepanuta sellele jargneva punkti 50, milles 6eldakse, et arvestades eelnevat,
tuleneb kaubamargiseadusest registreeritud kaubamargi omanikule diguskaitse kaubamargiga sarnase tahise
kasutamise vastu domeeninimes KaMS § 14 Ig 1 jargi. Viimane omakorda tdhendab, et see ei toeta vaidlustaja
seisukohta domeeninime kui kaubamargi kasitluse osas antud vaidlustusavalduses.

Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et kuna vaidlustajal puuduvad varasemad kaubamargid KaMS § 11 Ig 1
moistes, siis ei ole kohaldatav ka KaMS § 10 Ig 1 p 2, kuna see ei ole kohaldatav muude varasemate Giguste
0sas.

Viimasena tuleb hinnata, kas kaubamargi KVARTAL+kuju osas esineb KaMS & 10 Ig 1 p 4 Siguskaitset valistav
asjaolu.

KaMS § 10 Ig 1 p 4 kohaselt ei saa Oiguskaitset kaubamdrk, mis on identne voi eksitavalt sarnane enne
taotluse esitamise kuupdeva, rahvusvahelise registreerimise kuupdeva voi prioriteedikuupéeva driregistrisse
kantud drinimega ning vastava ettevétja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba véi teenusega, mille
tdhistamiseks kaubamdrki kasutatakse voi kavatsetakse kasutada.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja arinimi ja kaubamargi KVARTAL+kuju on sarnased ning see oli kantud
ariregistrisse enne taotluse esitamise kuupdeva. Poolte vahel on vaidlus selles, kas vaidlustaja tegevusala
kattub taotleja kaubamargitaotluses margitud kaupade ja teenustega.

Vaidlustaja leiab, et kuna ta tegutseb kinnisvarasektoris ja tema tegevusaladeks muu hulgas margitud ka
kinnisvarabliroode tegevus ning enda voi renditud kinnisvara Uirileandmine ja kaitus, on KaMS § 10Ig 1 p 4
kohaldamise eeldus tdidetud. Vaidlustaja leiab, et taotleja on esitanud kaubamargitaotluse nr M201600297
seoses samanimelise ostukeskuse tegevusega. Viimane hdlmab endas just kinnisvaraga seotud teenuseid, sh.

18



TOAK

kinnisvara turileandmine ja kinnisvara ekspluatatsioon, kontoriteenused (klass 35), kinnisvara rentimine ja
Gdrimine, kinnisvaratehingud (klass 36). Kuna eelviidatud taotleja keskus h&lmab endas ka hotelli,
konverentsikeskust ja spaad, on sama keskusega kaetud ka klassi 41 ja 43 teenused. Vaidlustaja mddnab, et
viimased ei ole identsed vaidlustaja tegevusaladega, kuid vdidab, et neid voib lugeda samaliigilisteks, kuivord
tegemist on otseselt seotud valdkondadega.

Taotleja leiab, et vaidlustaja pdhitegevusalaks on programmeerimine ning et vaidlustaja kinnisvaraalane
tegevus on marginaalne ja vaidlustaja ei ole tdendanud oma majandustegevust kinnisvaraga seotud
valdkondades. Ka leiab taotleja, et on alust kahelda, kas vaidlustaja aritegevus kinnisvara Ulrimise ja
rentimisega seonduvates valdkondades (ldse eksisteerib.

Siinkohal ndustub komisjon vaidlustajaga, et oluline ei ole vaidlustaja kinnisvara valdkonnas tegutsemine
tanasel paeval, vaid vastavalt KaMS § 10 Ig 1 p-le 4 peab seda arvestama taotlusele eelneval ajal. Vaidlustaja
majandusaasta aruannete viljavotetest selgub, et vaidlustaja on tegutsenud kinnisvarabiiroode ja rentimise
valdkonnas enne kaubamargitaotluse KVARTAL+kuju esitamise kuupdeva. Ka ndustub komisjon vaidlustajaga
selles, et ei ole oluline, kui suure osa aritihingu tegevusest tegevusala hdlmama peab.

Komisjon ei ndustu vaidlustajaga kaubamargiga kaitstavate teenuste ja vaidlustaja tegevusalade vahelise
seose anallilisiga. Vaidlustaja vdited teenuste ja tema tegevusalade sarnasuse ja samaliigilisuse osas on suures
osas paljasdnalised ja argumenteerimata. Komisjon ndustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja kinnisvaraga
seotud tegevusala ja taotleja klassi 36 kaitstavad teenused (vdlja arvatud kindlustus, rahalised ja
finantsteenused) on identsed.

Komisjoni hinnangul ei saa klasside 35, 41 ja 43 teenuseid lugeda samaliigiliseks ja otse samasse valdkonda
kuuluvateks. Sellise laia tdlgenduse puhul, nagu pakub vaidlustaja, vbiks sarnase nimega arilihing piirata oma
tegevusala loeteluga liiga suure spektriga kaubamarkide kasutamist, mis vOiks hoopis soodustada
pahatahtlikku kaitumist ning konkurentsi piiramist. Klasside 35, 41 ja 43 teenustel ei ole komisjoni hinnangul
klassi 36 teenuste vOi vaidlustaja tegevusaladega sellist seost, mis véimaldaks neid samaliigilisteks ehk
sarnaseks pidada.

Seega esineb komisjoni hinnangul kaubamargi KVARTAL+kuju osas diguskaitset valistav asjaolu KaMS § 10 I1g 1
p 4 mottes klassi 36 kaupade kinnisvaratehingud; dri- ja ametiruumide rentimine, (ilirimine (kinnisvara); dri- ja
ametipindade rentimine, lilirimine (kinnisvara); kinnisvaraarendus; kinnisvara (ilirimine, rentimine; kinnisvara
haldamine, juhtimine;, multifunktsionaalsete ehitiste haldamine; (iiiri-, rendikogumine; kinnisvaraalased
konsultatsioonid osas.

Kuid lisaks eeltoodule peab komisjoni hinnangul koosmdjus hindama, kas KaMS § 10 Ig 1 p 4 kohaldamisel
ariihingu nimi kui varasem 0Oigus ja selle tegevusalad kui kaubamargi registreerimist piiravad asjaolud on
teenust voi toodet kirjeldavad. S6na KVARTAL on kinnisvaravaldkonnas kirjeldava iseloomuga, mis Eesti
Oigekeelsussdnaraamatu andmetel tdhendab muuhulgas (ristuvate tdnavate voi sihtidega piiratud) linna- voi
metsaosa. Ka leiab ariregistrist hulgaliselt drinimesid, mis sisaldavad séna KVARTAL ja mis ilmselgelt tegelevad
samuti kinnisvara valdkonnas. Ka leiab Patendiameti kaubamarkide andmebaasist 6 kaubamarki, mis
sisaldavad tahist KVARTAL ja mis omavad kaitset klassis 36 ehk kinnisvaraga seotud valdkonnas. KaMS § 9 Ig 3
satestab, et sama paragrahvi IGike 1 punktis 2, 3 (kirjeldav), 4 v6i 5 nimetatud tadhise kasutamisel kaubamargi
koosseisus loetakse see tdhis kaubamargi mittekaitstavaks osaks. Vastavalt KaMS § 38 Ig-le 3 ei margi
Patendiamet mittekaitstavat osa kaubamargi registreerimise otsusesse, kui ekspertiisi kdigus ilmneb, et
kaubamark sisaldab tahist, mis KaMS § 9 1dike 3 kohaselt loetakse kaubamargi mittekaitstavaks osaks, kuid
see tdhis ei pdhjusta kahtlusi ainudiguse ulatuse suhtes. Komisjoni hinnangul kaubamargis KVARTAL+kuju on
sonaosa KVARTAL just see kirjeldav element ja mittekaitstav osa, mille mittekaitstavuse osas ei ole kahtlust.

Eeltoodust tulenevalt ja lahtudes KaMS § 16 Ig 1 p-st 5 ei saa kaubamargi KVARTAL+kuju omanik keelata
teistel isikutel kasutada aritegevuses haid daritavasid jargides kaubamargi mittekaitstavaid osi ehk sbna
KVARTAL kasutamist. Kaubamark KVARTAL+kuju saab 0Oiguskaitse tervikuna sellises kujunduses nagu ta
registreerimiseks esitatud on.

Kokkuvotteks tuvastas komisjon, et ei kaubamargi KVASTAL+kuju osas ei esine Oiguskaitset valistavaid
asjaolusid KaMS §91g1p 10ega §10Ig 1 p 2 ja 4 mottes.
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Tulenevalt eeltoodust, vottes aluseks téostusomandi diguskorralduse aluste seaduse § 61 Ig-d 1 ja 2 ja KaMS
§ 41 Ig 3, komisjon

otsustas:
jatta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust
menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, voib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamargi
Oiguskaitset valistava asjaolu vdi selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse
avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei véta hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata voi I6petab menetluse
otsust tegemata, joustub komisjoni otsus vastava kohtumaaruse jéustumise hetkest, kui kohtumaarusest ei
tulene teisiti.

Allkirjad:

M. Téahepold T. Kalmet R. Laaneots
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