Eesti Interneti Sihtasutus

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON

OTSUS

Asi nr 18-1a-325 (bittrex.ee)

Otsuse kuupaev: 09. jaanuar 2019. a
Komisjoni koosseis: Enno Heringson (iiheliikmeline)

Vaidlustaja: BITTREX, INC.
800 Fifth Avenue, Suite 4100
Seattle

WA 98104

Ameerika Uhendriigid

Esindaja: Vandeadvokaat Karolina Ullman
NJORD Advokaadibiiroo

E-post: menetlus@njordlaw.ee

Veerenni 24D, Tallinn 10135

Telefon: 66 76 440

Registreerija: Eraisik

Registripidaja: Netim

Prantsuse registrikood 451394720

E-post: tiId@netim.com

264 avenue Arthur Notebart, 59160 Lille, Prantsusmaa

Vaidlustatud domeeninimi: bittrex.ee

RESOLUTSIOON: rahuldada BITTREX, INC. vaidlustus. Anda domeeninimi bittrex.ee ile
vaidustajale BITTREX, INC.

Komisjoni otsus joustub selle tegemise pdeval. EIS ei tdida otsust enne 14 kalendripideva
mooddumist otsuse joustumisest arvates (Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi (edaspidi
nimetatud ,,Reglement”) p 16.1). Komisjoni otsus on I6plik, seda ei ole vdimalik edasi kaevata



ning see on Pooltele, asjakohastele Registripidajatele ning EIS-ile siduv. See ei vélista Poole
Oigust alustada kohtumenetlust teise Poole vastu, millega kaasnevad Reglemendis satestatud
tagajarjed otsuse tditmisele (Reglemendi p 15.2). Reglemendi p 15.8 tulenevalt margime, et
EIS tdidab kdesoleva otsuse viivitamatult padrast Reglemendi p 16.1 satestatud tdhtaja
mooddumist, valja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse
algatamisest Vaidlustaja vastu ning esitab EIS-ile vastava hagi tagamise kohtumdaaruse (vt
Reglemendi p 15.2 ja 16).

1. MENETLUSE KAIK

BITTREX, INC. (edaspidi nimetatud ,Vaidlustaja“) esitas 13. detsembril 2018. a
Domeenivaidluste Komisjonile (edaspidi nimetatud ,Komisjon“) vaidlustusavalduse seoses
Registreerija (edaspidi nimetatud ,Registreerija“) nimele registreeritud
domeeninimega bittrex.ee (registreeritud 26. detsembril 2017. a). Vaidlustaja on esitanud ka
Reglemendi punkt 8 kohane kinnitus (14. detsember 2018. a).

14. detsembril 2018. a vottis Komisjon asja menetlusse ning edastas vaidlustusavalduse
Registreerijale vastuse esitamiseks hiljemalt 03. jaanuariks 2019. a.

Registreerija vaidlustusavaldusele vastust tahtaegselt, so hiljemalt 03. jaanuariks 2019. a, ei
esitanud. Registreerija halduskontaktilt Daniele Gomez'ilt (aadress support@maccaria.com) on
21. detsembril 2018.a vastatud, et nad on vaidlustuse katte saanud ning nad ei vasta
vaidlustusele ja 03. jaanuaril 2019.a on Daniele Gomez kinnitanud, et Registreerija ei vasta
vaidlustusele ja loobub domeeni digustest.

2. POOLTE SEISUKOHAD

2.1 Vaidlustaja toob esile, et:

2.1.1 Vaidlustajale kuulub Varasem Oigus, milleks on kehtiv Gihenduse kaubamirk, mis on
registreeritud European Union Intellectual Property Office’is (,,EUIPO“) ja kehtiv kogu Euroopa
Liidu territooriumil, sealhulgas Eestis: Num 016727109 (taotluse kuupdev 15. mai 2017.a ja
registreeringu kuupdev on 13. oktoober 2017.a). Lisaks kuulub vaidlustajale rahvusvaheline
domeeninimi bittrex.com.

Vaidlusalune domeeninimi bittrex.ee on registreeritud 26. detsembril 2017.a. Veebileht
bittrex.ee juhatab lehe kilastaja kohe edasi https//:www.binance.com lehekiiljele, millelt
nahtub, et Registreerija tegutseb Vaidlustajaga samal turul, ehk kriptovaluuta vahendusturul.
Vaidlustaja eeldab, et Registreerija soovib eksitada kodulehe kiilastajaid pahauskselt.

2.1.3 Oiguslikud alused, millele vaidlustaja osundab on jargmised:
(a) Domeen on eksitavalt sarnane Vaidlustaja varasemale Gigusele. Vaidlustaja leiab, et

kénealune domeeninimi on segadusttekitavalt sarnane Vaidlustaja registreeritud
kaubamargiga. Veelgi enam, internetikasutajad voivad ekslikult arvata, et vaidlusaluse domeeni



ja Vaidlustaja poolt pakutavate teenuste vahel on reaalne seos. Domeen suunab kasutajad
automaatselt veebiaadressile, kus toimuvad tehingud kriiptovaluutaga (sarnaselt vaidlustajale),
mis vOib aga kasutajaid eksitada;

(b) Registreerija registreeris domeeninime pahatahtlusega. Vaidlustaja on registreerinud enda
kaubamargi (016727019) European Union Intellectual Property Office’is (,EUIPO") 13. oktoobril
2017. a. Registreerija registreeris domeeninime 26. detsembril 2017.a, rikkudes sellega otseselt
Vaidlustaja Oigusi kaubamargile. Veelgi enam, Registreerija oleks pidanud olema domeeninime
registreerides kaubamargist teadlik.

Lahtuvalt Eesti Domeenivaidluste komisjoni reglemendi punktile 15.6 vastab Vaidlustaja

arvates Registreerija kaitumine pahatahtlikkuse tunnustele:

o Domeeninime kasutati tahtlikult internetikasutajate ligimeelitamiseks eesmargiga saada
kasu Registreerija veebilehekiiljel, tekitades segiajamise ohu varasema digusega. Suunates
internetikasutajaid veebilehele, kus miitiakse kriiptovaluutat.

Ulalmargitust tulenevalt on olnud tegemist pahatahtliku kiitumisega.

2.2 Registreerija ei ole Komisjonile vastanud ei tdhtaegselt ega mittetdhtaegselt, kuid
Registreerija halduskontakt on 03. jaanuaril 2019.a kirjalikult teatanud, et nad ei vasta
vaidlustusele ning on ndus loobuma domeeni nimest.

3. KOMISJONI POHJENDUSED

Reglemendi p-i 1.3 kohaselt lahendab Komisjon vaidlusi Reglemendi alusel ning ldhtudes
Domeenireeglitest ja Eesti Oigusest. Reglemendi p 15.4 alusel rahuldab Komisjon otsusega
Vaidlustusavalduse, kui Vaidlustaja téendab, et Domeeninimi on identne voi eksitavalt sarnane
Vaidlustaja Varasema Oigusega ja:

(a) Domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud Gigust voi Gigustatud huvi
Domeeninimele voi

(b) Domeeninimi oli registreeritud voi on kasutusel pahauskselt.

Seega vaidlustuse rahuldamiseks peab Domeeninimi olema identne v&i eksitavalt sarnane
Vaidlustaja Varasema Oigusega ning lisaks peab eksisteerima Reglemendi p 15.4 alapunkt (a)
vOi (b) toodud alus.

Reglemendi p 12 satestab, et kui menetluse Pool ei vasta Komisjoni maaratud tahtajaks, voib
Komisjon seda lugeda ndustumiseks teise Poole faktivdidete ja Giguslike argumentidega voi
nouetega (omaksvott). Kdesoleval juhul loeb Komisjon Reglemendi p 12 alusel, et Registreerija
on noustunud Vaidlustaja faktivdidetega. Samuti toetavad Vaidlustaja faktivditeid esitatud
toéendid ja Komisjoni enda poolt kontrollitud asjaolud. Tadiendavalt on Registreerija
halduskontakt edastanud info, et Registreerija ei vasta vaidlustusele ja on ndus loobuma
domeeninimest.



3.1 Reglemendi p 15.4 sitestatud eelduste esinemine - Vaidlustaja on tdendanud, et
Domeeninimi on identne Vaidlustaja Varasema Oigusega

Reglemendi p 15.4 satestatud eeldusteks on domeeninime identsus voi eksitav sarnasus
Vaidlustaja varasema Oigusega. Reglemendi p 2.11. kohaselt on varasem digus mh Eestis
kehtivad registreeritud kaubamargid. Puudub vaidlus ning Komisjon on tuvastanud, et
Vaidlustaja on sdna ,BITTREX“ kaubamargi omanik. Puudub vaidlus, et Uhenduse kaubamirgi
Oiguskaitse kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil ning seega ka Eestis. Samuti ei saa olla
vaidlust, et vastavad kaubamargid on registreeritud varem, kui 26. detsembril 2017. a, so
bittrex.ee registreerimine.

Komisjoni hinnangul ei ole Domeeninimi bittrex.ee mitte tGksnes eksitavalt sarnane Vaidlustaja
Varasema Qigusega, vaid lausa identne ning iga mdistlik tarbija seostaks vastavat domeeninime
ilmselgelt ja eelkdige Vaidlustajaga, mitte ei sisestaks vastavat domeeniaadressi selleks, et
jouda www.binance.com lehekiiljele. Vaidlusaluse domeeni tdhis koosnebki Gksnes Vaidlustaja
kaubamargist nr 016727109. Komisjon margib, et riigikood-tippdomeen EE ei avalda mingit
moju domeeninime pdhiosa Uldmuljele ja seeparast pole riigikood-tippdomeenil tdhtsust
kiisimuses, kas domeeninimi on kaubamargiga eksitavalt sarnane. Komisjon margib, et WIPO
arbitraazikohus on mitmetes oma lahendites leidnud, et isegi kaubamargi kasutamine
kombinatsioonis mdne muu tahisega on piisav kaubamargi omaniku Oiguste rikkumiseks.
Naiteks registreeris Vasiliy Terkin Ukrainast enda nimele domeeniaadressi www.porsche-
autoparts.com. Oma lahendis nr D2003-0888 leidis WIPO arbitraazikohus, et lisatud tdiend
,autoparts” (,autoosad” ingl. k) ei kdrvalda sarnasust kaubamargiga , Porsche”. Samuti markis
WIPO arbitraazikohus, et Vasiliy Terkinil ei olnud mingit Gigustatud huvi mérgitud aadressi
enda nimele registreerimisele ning ta tegutses halvas usus. Nimetatud pdhjustel kanti
www.porsche-autoparts.com Ule kaubamargi omanikule Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE AG. Sisuliselt
samadel pohjendustel kanti Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE AG-le ile ka domeeniaadressid
www.porschepartsite.com (WIPO arbitraazikohtu lahend nr D2006-0164) ja www.porsche-
usa.com (WIPO arbitraazikohtu lahend nr D2001-0993). Lisaks osundab Komisjon ka WIPO
arbitraazikohtu otsusele nr. DIR2006-0002, kus Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE AG esitas kaebuse Dr.
Alireza Fahimipour peale, kes oli oma nimele registreerinud domeeniaadressi www.porsche.ir,
so maa tunnusega domeen. Ka margitud lahendis pdhjendas WIPO arbitraazikohus margitud
domeeniaadressi Ulekandmist hagejale selle sarnasusega ,PORSCHE” kaubamarkidega,
registreerinud isiku Gigustatud huvi puudumisega kdnealusele domeeninimele ja viimase
kditumisega halvas usus. Komisjoni meelest on ilmne, et Registreerija poolt domeeninime
bittrex.ee registreerimine on oluliselt tarbijat eksitav, kuivérd loob seose just nimelt
Vaidlustajaga.

Riigikohus on oma 30. martsi 2006. a. lahendis selles osas naiteks leidnud, et: ,Samuti on
kaubamdrgi kasutamise keelamist Oigustavaks pohjuseks loetud see, kui kaubamdirki
kasutatakse viisil, mis voib jdtta mulje, et edasimiilija ja kaubamdrgiomaniku vahel on
drisidemed, st edasimiiiija kuulub kaubamdrgiomaniku turundusvorku voi nende vahel on
eriline side, kuna selline reklaam ei ole kaupade miiiigiks vajalik ja rikub kaubamdrgiomaniku
Gigustatud huve (vt ka Euroopa Kohtu 23. veebruari 1999. a otsust kohtuasjas C-63/97;
Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV vs. Ronald Karel Deenik (EUT L



121, 1.5.1999, Ik 2))”. Jarelikult ndhtub nii rahvusvahelisest praktikast, kui domeeni kasutamise
eesmargist, et bittrex.ee domeeni nimes kasutatakse just nimelt kaubamarki ,BITTREX“ ning
tarbijal ei ole mitte kuidagi teisti vGimalik sellest aru saada. Seega on domeeninimi identne
Vaidlustaja varasema 6igusega, mistottu on tdidetud Reglemendi p 15.4 sitestatud eeldus.

3.2 Reglemendi p 15.4 (a) satestatud eelduste esinemine - Domeeninimi oli registreeritud
ilma, et Registreerijal oleks olnud digust voi digustatud huvi Domeeninimele

Eelpool Komisjon just markis, et vaidlus puudub asjaolu (le, mille kohaselt Registreerija ei ole
Uhegi kaubamargi ,,BIITREX” omanik, samuti tuvastas Komisjon, et just kdnealune kaubamark
moodustab bittrex.ee identifitseeriva osa. Domeeni registreerija digustatud huvi on vdimalik
hinnata ka labi tegevuse, milleks registreeritud domeeni kasutatakse. Kaubamargiseaduse
(edaspidi nimetatud ,KaMS“) § 14 Ig 3 on satestatud, et kaubamaérgi kasutamine Internetis
loetakse kaubamargi kasutamiseks Eestis siis, kui sellel on Eestis ariline tagajarg. KaMS § 14 Ig 3
on madrgitud, et arilise tagajarje kindlakstegemisel arvestatakse muu hulgas kaubamarki
Internetis kasutava isiku drilist tegevust Eestis, nagu tegelikud arisuhted voi ariliselt
motiveeritud suhted, klienditeeninduse olemasolu ning Interneti-vilise tegevuse olemasolu
Eestis (KaMS § 14 Ig 3 p 1); kaubamarki Internetis kasutava isiku kavatsust pakkuda Interneti
kaudu kaupu voi teenuseid isikutele Eestis, arvestades kaupade transporti, rahaiihikut, kaupade
vOi teenuste pakkujaga sidepidamise viisi puudutavat informatsiooni, keelt ja Interneti viiteid
(KaMS § 14 Ig 3 p 2) ja teise isiku kaubamargi omandatud maine vdi eristusvdime ebaausat
drakasutamist voi selle kahjustamist (KaMS § 14 Ig 3 p 3). Kdesoleval juhul ndhtub domeenile
bittrex.ee sisenedes, et tarbija suunatakse automaatselt imber lehekiljele www.binance.com.
Seega kasutab Registreerija vastavat lehekiilge reklaamimaks seda lehekilge, kuhu isik Gmber
suunatakse, so. on www.binance.com. Vaidlustaja kinnitusel puudub vastaval lehekiiljel
Vaidlustajaga seoses, millest tulenevalt on kadesoleval juhul ilmselgelt tegemist olukorraga, kus
kasutakse ebaausalt dra teise isiku, so Vaidlustaja kaubamargi omandatud mainet ja (KaMS §
14 Ig 3 p 3). Seega jareldub ka Registreerija tegevust vaadeldes, et selles ei ole mitte midagi
sellist, mis kinnitaks tema digustatud huvi Domeeninimele.

Riigikohtu tsiviilkolleegium on oma 30. martsi 2006. a tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06 tehtud lahendis
markinud, et ,domeeninimi ei ole kolleegiumi arvates (iksnes aadress, vaid see kannab lisaks
tehnilisele funktsioonile ka muid (ilesandeid. Viidates domeeninime omajale, mdjutab
domeeninimi nt Interneti kasutajaid kiilastama just seda veebilehekiilge. Seega sarnaneb
domeeninimi oma funktsioonidelt kaubamdrgiga, kuna see holbustab eristamist ja
meeldejétmist, annab teavet, nditab kuuluvust voi pdritolu ning tdidab reklaamifunktsiooni.
Selliselt on domeeninimel ka varaline véidrtus ning see véib olla péhimétteliselt intellektuaalse
omandi objektiks”.

Kuivord Riigikohus on tuvastanud funktsionaalse sarnasuse domeeninime ja kaubamargi vahel,
vOib asuda seisukohale, et Registreerija kasutab ebaausalt Vaidlustaja kaubamargi omandatud
mainet ja eristusvbimet oma ari (so reklaamiteenuse pakkumine kolmandatele isikutele)
edendamise eesmarkidel. Lisaks Riigikohtu poolt margitule selgitab Komisjon, et domeenime
kaitse intellektuaalse omandina ja selle vaarkasutamise keeld tuleneb muu hulgas ka asjaolust,
et sisuliselt on majanduslikul eesmargil kasutava domeeniaadressi naol tegemist kaubandusliku
tahisega. Samas on kaubanduslik tihis 14. juulil 1967. a. alla kirjutatud Ulemaailmse
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Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (edaspidi nimetatud ,, WIPQ”) asutamise konventsiooni
art 2 — VIIl kohaselt samuti seotud intellektuaalse omandi Sigustega. Eesti on “Ulemaailmse
Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni” (WIPQO) asutamise konventsiooni ratifitseerimise
seaduse vastu votnud 25. augustil 1993. a. Margitust tulenevalt on liheselt selge, et Vaidlustaja
kaubamargiga identse domeeninime registreerimisega kahjustab Registreerija oluliselt
Vaidlustaja, kui kaubamarkide, mis sisaldavad tahist ,BITTREX” omaniku huve olukorras, kui
Registreerijal endal puudus igasugune digustatud huvi Domeeninimele. Margitust tulenevalt
on selge, et Domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud odigust voi
oigustatud huvi Domeeninimele.

3.3 Vaidlustaja avaldus kuulub rahuldamisele

Kuivord kaesoleva otsuse p 3.1 joudis Komisjon jareldusele, et Domeeninimi on identne
Vaidlustaja Varasema Oigusega ning otsuse p 3.2 leidis Komisjon, et Domeeninimi oli
registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud digust voi Gigustatud huvi Domeeninimele, siis
jarelikult on taidetud Reglemendi p 15.4 alapunktis (a) toodud alused ning Komisjon rahuldab
sellest tulenevalt Vaidlustaja vaidlustusavalduse. Margitust tulenevalt puudub pdhjus ning
vajadus eraldi anallitsida, kas antud juhul vdib esineda ka alus vaidlustusavalduse
rahuldamiseks Reglemendi p 15.4 alapunkt (b) alusel, so kas Domeeninimi oli registreeritud voi
on kasutusel pahauskselt.

Ulaltoodust nihtuvalt esineb antud juhul nii Reglemendi p 15.4 ap (a) sitestatud eeldused,
millest tulenevalt otsustab Komisjon kooskolas Reglemendi p-dega 15.3 ja 15.8 rahuldada
BITTREX, INC. vaidlustuse ja anda domeeninimi bittrex.ee iile Vaidlustajale.

Komisjon juhib Registreerija tdhelepanu Reglemendi p 16.2, mis satestab, et kui Komisjon
otsustas Vaidlustusavalduse rahuldada, on Registreerijal aega 14 kalendripdeva otsuse
tegemise kuupdevast teavitamaks EIS-i kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu ja hagi
tagamise abindu kohaldamisest, millega keelatakse EIS-il Domeeninime kustutamine voi
Gleandmine Vaidlustajale. Sellise teabe ja kohtumaaruse saamisel EIS ei tdida Komisjoni otsust,
kuni jargnev kohtumenetlus on I6ppenud ning jéustunud otsus EIS-i jdudnud.

Allkirjastatud digitaalselt

Enno Heringson
Komisjoni liige



