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KOMISJONI OTSUS

Komisjon tegi koosk&las Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi (edaspidi reglement) p-ga 15.1 ja
15.3 ning tulenevalt reglemendi p-st 2.11 ja 15.4 a) otsuse:

anda domeeninimi rosme.ee iile vaidlustajale SIA NEW ROSME.

Komisjoni otsus joustub selle tegemise pdeval. Komisjoni otsus on I6plik ega kuulu edasi kaebamisele.
Eeltoodu ei valista poole digust alustada kohtumenetlust teise poole vastu.

EIS tdidab otsuse viivitamatult parast 14 kalendripdeva moodumist otsuse jdustumisest arvates, vilja
arvatud juhul, kui registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest vaidlustaja vastu
ning esitab EIS-ile vastava hagi tagamise kohtumaaruse.



ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
Vaidlustaja esitas 28.10.2022 vaidlustusavalduse domeeninime rosme.ee lleandmiseks vaidlustajale.

Domeenivaidluste Komisjon (edaspidi komisjon) vottis vaidlustusavalduse menetlusse 28.10.2022 ning
edastas selle registreerijale vastamiseks Registreerija esitas 11.11.2022 vastuse vaidlustusavaldusele.

MUUD MENETLUSED

Komisjon ei ole teadlik vaidlustatud Domeeninime puudutavatest muudest alustatud ega |Gpetatud
menetlustest.

POOLTE SEISUKOHAD
Vaidlustaja seisukohad

Vaidlustaja margib, et on ks juhtivaid pesutootmisega tegelevaid ettevétteid Baltikumis, kelle ajalugu
ulatub aastasse 1952. Vaidlustaja nimele on registreeritud ka domeeninimed rosme.com, rosme.lv,
rosme.us, rosme.lt, rosmelingerie.eu, rosmelingerie.by, rosmelingerie.pl, rosmelingerie.us ja
rosmelingerie.com.

Vaidlustaja selgitab, et talle kuulub varasem digus reglemendi p 2.11 kohaselt. Vaidlustajale kuulub
registreeritud Euroopa Liidu kaubamark ROSME (reg nr 017372475) klassis 25 ja 35. Domeeni
registreerimise hetkel 04.03.2014 kuulusid vaidlustajale kaubamargid:

- Ajavahemikul 01.09.1995 kuni 21.03.2007 oli ROSME nimele registreeritud kaubamark
ROSME, registreering nr 22887, klassides 25, 35 ja 36;

- Ajavahemikul 05.02.1998 kuni 04.10.2019 oli ROSME nimele registreeritud kaubamark
ROSME, registreering nr 29679, klassis 25.

Vaidlustaja on seisukohal, et domeeninimi on identne tema kaubamargiga ning dravahetamiseni
sarnane domeeninime registreerimise hetkel kehtinud Eesti kujunduslike kaubamarkidega.

Registreerijal puudub vaidlustaja hinnangul digus ja digustatud huvi domeeninimele. Vaidlustajale
teadaolevalt ei ole registreerija kdesoleval hetkel ega ka minevikus tuntud nime ROSME kaudu ning
registreerija nimele ei ole taotletud ega registreeritud kaubamarki ROSME ega muud sarnast
varasemat digust. Registreerija ei ole vaidlustusavalduse hetkel vaidlustajaga seotud, kuid ta on olnud
aastaid ROSME toodete edasimiilija Eestis, sh domeeni rosme.ee registreerimise ajal 04.03.2014.
Pooltevaheline viimane leping 10ppes 05.06.2022. Registreerijal ei ole vaidlustaja luba domeeninime
enda nimele registreerimiseks. Vaidlustaja leiab, et domeeninimi on registreeritud mulgi eesmargil,
kuna registreerija ndudis vaidlustajalt domeeninime lleandmise eest 10 000 eurot.

Registreerija on domeeninime registreerinud ja kasutanud pahauskselt. Vaidlustaja sonul oli
registreerija vaidlustajast ja tema kaubamargist teadlik domeeninime registreerimisel, arvestades
vaidlustaja veebikeskkonna ja kaubamargi ROSME tuntust ning pooltevahelisi arilisi suhteid. Kuna
registreerija nduab domeeninime lleandmise eest 10 000 eurot, siis on registreerija eesmark see
domeen maha miila, mida tuleb kasitleda pahauksena reglemendi p 15.6 mdistes.



Registreerija seisukohad
Registreerija vaidleb vaidlustusavaldusele vastu.

Vaidlustajal puudub varasem oigus, kuna domeeni registreerimise ajal enam ei kehtinud Eesti
kaubamark reg nr 22887, vaidlustusavalduse esitamise ajal enam ei kehtinud Eesti kaubamark reg nr
29679 ning EL-i kaubamarki nr 017372475 ei olnud domeeni registreerimise ajal veel olemas.

Isegi kui registreerija oleks pikendanud Eesti kaubamarkide kehtivust, siis puuduks tal digus nduda
Registreerijal domeeninime kasutamise Id0petamist tulenevalt KaMS § 16 Ig-st 2, mille kohaselt ei ole
varasema kaubamargi omanikul Gigust keelata hilisema kaubamaérgi ega muu hilisema Giguse
kasutamist, kui ta oli teadlik hilisemast kaubamargist v6i muust hilisemast digusest voi pidi sellest
teadlik olema ning on ndustunud selle kasutamisega viie varasema jarjestikuse aasta jooksul.
Vaidlustaja ei ole enne 2022. a tehtud p66rdumisi kordagi varasemalt registreerijale teinud etteheiteid
domeeninime kasutamisega seoses, millest registreerija jareldab, et vaidlustaja on domeeninime
kasutamist aktsepteerinud vahemalt viie jarjestikuse aasta jooksul.

Registreerija ei ndustu vaidlustajaga selles, et tal on Gigus keelata domeeninime kasutamist ka
seetdttu, et domeeninimi ning vaidlustajale kuuluv kaubamark on identsed. Registreerija viitab, et
KaMS § 14 Ig 1 p 2 kohaselt on kaubamargiomanikul digus keelata kolmandatel isikutel kasutada
dritegevuses Oiguskaitse saanud kaubamargiga identseid voi sarnaseid tdhiseid kaupade voi teenuste
puhul, mis on identsed véi samaliigilised kaupade v6i teenustega, mille suhtes on kaubamark kaitstud,
kui on toendoline tahise ja kaubamargi dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tdhise assotsieerumine
Oiguskaitse saanud kaubamargiga. Kuna registreerija miiib vaidlustaja kaupa, siis tarbija eksitusse
sattumine tootja osas pole véimalik.

Samuti ei saa Vaidlustaja piirata Registreerija digust kasutada domeeninime seoses kaupadega, mille
suhtes vaidlustaja kaubamark ei ole registreeritud.

Registreerijal on 6igus ning digustatud huvi domeeninime kasutamiseks ning Registreerija ei ole
domeeninime registreerimisel olnud pahauskne. Registreerija kasutab alates domeeninime
registreerimisest seda domeeninime veebipoe aadressina, mille kaudu ta miiib tooteid Vaidlustaja
edasimudijana.

Registreerija moonab vaidlustajalt domeeninime (ileandmise eest 10 000 euro kisimist, kuid selgitab
summat domeeninimega seotud veebipoe populaarsuse ja tuntusega. Ei esine (ihtki teist Reglemendi
p-des 15.6(b)-15.6(e) toodud asjaolu, mis kinnitaks Registreerija pahausksust

KOMISJONI POHJENDUSED

Reglemendi p 1.3. jargi lahendab Komisjon vaidlusi Reglemendi alusel ning lahtudes Domeenireeglitest
ja Eesti Oigusest. Reglemendi p 15.1. kohaselt teeb Komisjon otsuse Poolte seisukohtade ning
dokumentide alusel, mis on esitatud kooskdlas Reglemendiga.

Komisjoni sisuline hinnang

Reglemendi p 15.4. kohaselt Komisjon rahuldab otsusega Vaidlustusavalduse, kui Vaidlustaja toendab,
et Domeeninimi on identne vdi eksitavalt sarnane Vaidlustaja Varasema Oigusega ja:



a) Domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud Gigust voi digustatud huvi
Domeeninimele; voi

b) Domeeninimi oli registreeritud voi on kasutusel pahauskselt.

Vaidlustaja varasem digus

DVK reglemendi p 15.4 jargi on vaidlustusavalduse rahuldamiseks vajalik esimene tingimus vaidlustaja
varasema diguse olemasolu, mis on domeeninimega identne vdi eksitavalt sarnane. Reglemendip 2.11
sisustab varasema Giguse moiste, mille kohaselt on varasemaks diguseks Eestis kehtivad registreeritud
kaubamargid, fuusiliste isikute nimed; juriidiliste isikute Eestis registrisse kantud nimed; riigi, kohalike
omavalitsuste ja nende asutuste nimed; rahvusvaheliste ja valitsusvaheliste organisatsioonide nimed.

Vaidlustusavalduse kohaselt tugineb vaidlustaja EL kaubamargile ROSME (reg nr 017372475), mis on
registreeritud klassis 25 ja 35 ning mille diguskaitse algab taotuse esitamisest 23.10.2017. Vaidlustaja
viitab ka oma varasematele, praeguseks kehtivuse kaotanud Eesti kaubamarkidele reg nr 22887 ja
29679.

Komisjoni hinnangul saab vaidlustaja antud asjas tugineda oma EL-i kaubamargile ROSME, olenemata
sellest, et vastav kaubamark registreeriti domeeninimest hiljem. Reglemendi p 2.11 jargi on
varasemaks Giguseks Eestis kehtiv kaubamark ja reglement ei ndua, et kaubamark oleks registreeritud
domeeninimest varem. Domeenivaidluste praktikas on samuti valja kujunenud seisukoht, et
kaubamargi taotluse voi registreerimise kuupdev ei ole esimese tingimuse hindamisel oluline, kuid
domeeninimest hilisem kaubamargi diguskaitse kuupaev véib mdjutada komisjoni sisulist hinnangut
digustatud huvi ja pahausksuse tingimuste osas (vt p 1.1.2, “WIPO Jurisprudential Overview 3.0”).

Vaidlustaja ei saa tugineda vaidlustusavalduse esitamise hetkeks kehtivuse kaotanud kaubamarkidele.

Komisjon leiab, et domeeninimi rosme.ee on identne vaidlustaja kaubamargiga, kuna séna ROSME
sisaldub tervikuna kaubamargis ja domeeninimes. Maatunnus .ee domeeninime kohustusliku
tdiendina tuleb jatta tahiste vordluses tahelepanuta, kuna need on ebaolulised elemendid.

Komisjon ei ndustu registreerija seisukohaga, et vaidlustaja on domeeninime kasutamist
aktsepteerinud vahemalt viie jarjestikuse aasta jooksul ja seega minetanud Giguse nduda registreerijal
domeeninime kasutamise |0petamist tulenevalt KaMS § 16 Ig-st 2. Selle satte kohaselt ei ole varasema
kaubamargi omanikul digust keelata hilisema kaubamargi ega muu hilisema diguse kasutamist, kui ta
oli teadlik hilisemast kaubamargist vdi muust hilisemast digusest voi pidi sellest teadlik olema ning on
noustunud selle kasutamisega viie varasema jarjestikuse aasta jooksul. Komisjon leiab, et domeeninimi
ei ole ,hilisem kaubamark ega muu hilisem &igus” KaMS § 16 Ig 2 tdhenduses. Domeeninimi, ehkki
tdidab osaliselt kaubamargi Ulesandeid, ei ole kaubamargiga vordvaarne oigus, mille kaitse on
seadusega tagatud ja mille alusel saaks nditeks esitada kolmandate isikute vastu ndudeid. KaMS § 16
lg 2 kehtiv sdnastus joustus 01.04.2019. Kaubamargiseaduse, toostusomandi diguskorralduse aluste
seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelndu 793 SE seletuskirjast ndhtub, et ,muu hilisema
Oiguse all” pidas seadusandja silmas digusi, mis on satestatud KaMS §-s 10 ning kus ei ole nimetatud
domeeninimesid.

Eeltoodut arvestades on taidetud Reglemendi p-s 15.4 satestatud esimene tingimus.

! Reglemendi ja Uhtsete domeenivaidluste lahendamise reeglite (,UDRP*) sisulisi sarnasusi arvestades viitab komisjon UDRP-le.


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item11

Registreerija Oigus ja digustatud huvi

Reglemendi p 15.4(a) kohaselt peab Vaidlustaja tendama, et Domeeninimi oli registreeritud ilma, et
Registreerijal oleks olnud Gigust v&i digustatud huvi Domeeninimele.

Kuivord negatiivse asjaolu tdendamine on raskendatud, on registreerija Giguse voi Gigustatud huvi
puudumise tdendamiseks piisav, kui vaidlustaja pohistab komisjonile registreerija Oiguse voi
Oigustatud huvi puudumise. Sellisel juhul peab registreerija nditama oma diguse voi digustatud huvi
olemasolu.

Vaidlustaja pohistab oma seisukohta, et registreerijal puudub 0oigus voi Oigustatud huvi
domeeninimele, kuna registreerija kdesoleval hetkel ega ka minevikus ei ole tuntud nime ROSME
kaudu ning registreerija nimele ei ole taotletud ega registreeritud kaubamarki ROSME ega muud
sarnast varasemat Oigust. Vaidlustaja ei ole kunagi andnud registreerijale luba rosme.ee
registreerimiseks. Registreerija oli vaidlustaja toodete edasimiilijana domeeninime registreerimise ajal
teadlik vaidlustajast ja tema kaubamargist, kuid leping 10ppes 05.06.2022. Vaidlustaja leiab samuti, et
domeeninimi registreeriti domeeni midgi eesmargil.

Komisjon leiab vaidlustaja vaidete ja tdendite pinnalt, et vaidlustaja on piisavalt pohjendanud oma
seisukohta, et registreerijal puudub igus voi Oigustatud huvi domeeninimele rosme.ee. Seega on
registreerija llesanne vaidlustaja seisukoht imber liikata ja tdendada oma diguse voi digustatud huvi
olemasolu.

Reglemendi p 15.5. ndeb ette, et registreerija digust voi digustatud huvi Domeeninimele punkti 15.4(a)
maistes vbivad téendada muuhulgas, kuid mitte ainult jargmised asjaolud, kui Komisjon loeb need
asjaolud tdendatuks kdigi esitatud tdendite alusel:

a) Enne vaidluse tekkimist Registreerija tegelikult kasutas Domeeninime v&i nime mis vastas
Domeeninimele seoses kauba véi teenuse pakkumisega, vdi tegi tdendatavaid ettevalmistusi vastavaks
tegevuseks;

b) Registreerija on Domeeninime jargi Gldtuntud, seda isegi juhul, kui tal ei ole vastavale nimetusele
Oiguskaitset;

c) Registreerija kasutab Domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul eesmérgil ning ausalt,
kavatsuseta eksitada tarbijaid vdi kahjustada vdi dra kasutada Vaidlustaja vdi tema Varasema Qiguse
mainet.

Registreerija selgitab, et tal on d8igus ning O&igustatud huvi domeeninime kasutamiseks, kuna
registreerija kasutab domeeninime veebipoe aadressina, mille kaudu ta on muiilnud vaidlustaja
tooteid. Seetdttu ei ole voimalik, et tarbija satub domeeninime osas eksimusse ning tekib
domeeninime ja kaubamargi aravahetamise oht. Veebipoe pidamine kinnitab samuti, et registreerija
ei ole domeeninime registreerinud selle miiligi eesmargil.

Komisjon ndustub registreerijaga, et domeeninime ei ole registreeritud muiligi eesmargil. Poolte
esitatud seisukohtadest ja tdenditest ning veebilehelt rosme.ee ndhtub, et domeeninime aadressil
asub reaalselt toimiv veebipood, kus miiliakse erinevaid riidekaupu. Seega leiab komisjon, et
registreerija registreeris vaidlustaja kaubamargiga identse domeeninime veebipoe pidamise eesmargil,
mitte domeeninime mulgi eesmargil.



Pooled ei vaidle selle (ile, et registreerija on domeeninime kasutanud vaidlustaja toodete edasimuitigil.
Komisjon leiab, et domeeninime kasutamine vaidlustaja toodete edasimiiligiks ei anna registreerijale
Oigust vGi Gigustatud huvi domeeninimele.

Riigikohtu 30. martsi 2006. a. lahendis kohtuasjas nr 3-2-1-4-06 leidis kohus, et kaubamargiseadusest
tuleneb registreeritud kaubamargi omanikule Giguskaitse kaubamargiga sarnase tdhise kasutamise
vastu domeeninimes KaMS § 14 Ig 1 jargi (p 50). Riigikohus asus seisukohale, et juba domeeninime
registreerimisega on takistatud kaubamargiomaniku vdimalused kaubamargis sisalduvat tahist ise
kasutada. Domeeninimi rosme.ee on identne vaidlustaja kaubamadrgiga ROSME, mistdttu
domeeninime registreerimine registreerija poolt takistab kaubamargiomanikku oma kaubamargiga
identset domeeninime ise registreerida ja kasutada. Eeltoodu vilistab antud juhul registreerija diguse
vOi igustatud huvi domeeninimele.

Registreerija ei ole tdendanud, et ta kasutab domeeninime seoses kaupadega, mille suhtes vaidlustaja
kaubamark ei ole registreeritud. Vastupidi, registreerija veebilehelt nahtub, et ta kasutab
domeeninime riidekaupade miimisel, st tdpselt samade kaupade ja teenustega seoses, mille suhtes
on vaidlustaja kaubamark kaitstud.

Komisjon on ka oma varasemas praktikas asunud seisukohale, et vaidlustaja toodete edasimudgist ei
tulene registreerijale Oigustatud huvi vaidlustaja kaubamargiga identse domeeninime
registreerimiseks (11-1a-268, daikin.ee).?

Lisaks on WIPO Arbitraazi- ja Vahenduskeskus UDRP kohaldamisel kasitlenud korduvalt kiisimust, kas
kaubamargiga tahistatud toodete midgist voib tuleneda Gigustatud huvi domeeninimele (volitatud ja
volitamata edasimiljaid koheldakse praktikas vérdselt). Arvestades reglemendi sisulist sarnasust
UDRP-ga, saab komisjon reglemendi kohaldamisel juhinduda muu hulgas UDRP kohaldamise
praktikast. Selle kohaselt eksisteerib kaupade ja teenuste edasimiija v6i turustaja puhul Gigustatud
huvi, kui on tadidetud neli tingimust (nn Oki Data test, vt p 2.8.1 “WIPO Jurisprudential Overview 3.0”):

(i) registreerija peab kaupu ja teenuseid reaalselt pakkuma;
(i) registreerija peab muiilima ainult vastavat kaubamarki kandvaid kaupu;
(iii) registreerija veebileht peab tdpselt ja silmatorkavalt avaldama registreerija suhte

kaubamargiomanikuga;

(iv) registreerija ei tohi kaubamarki sisaldavate domeeninimedega ,turgu lukku panna“, st
registreerija ei muuda turuolukorda v&imatuks selliselt, et edasimijana registreerib
vOimalikult palju kaubamargiga sarnaseid domeeninimesid.

Komisjon, olles tutvunud registreerija veebilehega, asub seisukohale, et (ilaltoodud tingimused ei ole
tdidetud ning seetdttu ei ole registreerijal Sigust ega digustatud huvi domeeninimele. Esiteks pakub
registreerija domeeninimega seotud veebilehel erinevate tootjate kaupu (nt Filodoro, Aurora), mitte
ainult vaidlustaja ROSME kaubamargiga tooteid. Seeldbi kasutab registreerija kaubamarki ka selliste
toodete miilimisel, mis ei ole kaubamargiomaniku poolt valmistatud. Teiseks puudub veebilehel
kinnitus, et registreerija ei ole kaubamargiomanikuga seotud. Lisaks margib komisjon, et viidatud neli
tingimust kehtivad tavaliselt domeeninimede suhtes, mis sisaldavad kaubamarki koos teise kirjeldava
sOnaga. Kuid kaubamargiga identse domeeninime puhul ei ole (ildreeglina edasimuiijast registreerijal
Oigust vOi Oigustatud huvi, sest esineb kaubamargiomanikuga segiajamise ja eksituse oht. Kuna
kaubamark kuulub vaidlustajale, siis tekib kaubamargiga identse domeeninime puhul automaatselt
seos kaubamargiomanikuga. Avalikkus vOib eeldada ainuiksi kaubamargiga identse domeeninime
pdhjal, et registreerija on kaubamargiomanik véi temaga seotud — naiteks kuulub kaubamargiomaniku
turundusvorku. Varasemas praktikas on komisjon samuti leidnud, et ebadige mulje erilistest

2 Komisjoni 19.08.2011 otsus asjas 11-1a-268, daikin.ee


https://meedia.internet.ee/files/DVK_otsus_nr.11-1a-268_daikin.ee.pdf
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item28

arisidemetest voib kdesoleval juhul jaada ainulksi asjaolust, et registreerija on registreerinud
kaubamargiga identse domeeninime (ulalviidatud otsus daikin.ee).

Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et reglemendi p 15.5 a) ei ole antud juhul kohaldatav.

Samuti ei ole tdidetud reglemendi punktide 15.5 b) ja c) tingimused. Komisjonile ei ole esitatud
téendeid, mis kinnitaks, et registreerija on domeeninime jargi Uldtuntud (p 15.5 b). Ning kuna
registreerija kasutab domeeninime aritegevuses, siis ei ole kohaldatav reglemendi p 15.5 c).

Arvestades eeltoodut leiab komisjon, et puuduvad reglemendi p-s 15.5(a)-(c) néaidisloetelus toodud
alused. Samuti ei esine muid téendatud asjaolusid, mis kinnitaksid registreerija Gigust v&i digustatud
huvi Domeeninimele. Seega on tadidetud reglemendi p 15.4(a) satestatud tingimus.

Pahausksus

Kuna komisjon rahuldab vaidlustusavalduse Reglemendi p-i 15.4(a) alusel, siis komisjon ei hinda
registreerija pahausksust (reglemendi p 15.4 (b) ja 15.6).

Koike eeltoodut kokku véttes on komisjoni hinnangul vaidlustaja téendanud, et talle kuulub varasem
Oigus reglemendi p-i 2.11 mottes, vaidlusalune domeeninimi on identne vaidlustaja kaubamargiga ning
registreerijal puudub 0igus voi digustatud huvi domeeninimele reglemendi p-i 15.5 mottes. Seega
rahuldab komisjon vastavalt reglemendi p-le 15.4 a) vaidlustusavalduse.

/allkirjastatud digitaalselt/

Indrek Eelmets



