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1.   MENETLUSE KÄIK 

 

Domeeninimi benpan-nordic.ee on registreeritud 25.11.2019. Vaidlustaja esitas 12.12.2023 

Domeenivaidluste Komisjonile (Komisjon) vaidlustusavalduse domeeninime benpan-

nordic.ee üleandmiseks. Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse 12.12.2023 ning 

edastas vaidlustusavalduse Registreerijale kohustusega esitada vastus hiljemalt 27.12.2023, 

mida pikendati Registreerija esindaja taotlusel ja poolte kokkuleppel kuni 19.01.2024. 

Registreerija esitas vaidlustusavaldusele vastuse tähtaegselt, s.o 19.01.2024. 
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09.02.2024 esitas Vaidlustaja täiendava tõendi, mille Komisjon otsustas diskretsiooniõiguse 

alusel jätta tähelepanuta (Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi (Reglement) p 11). 

 

2.  MUUD MENETLUSED 

 

Komisjon ei ole teadlik vaidlustatud domeeninime puudutavatest muudest alustatud ega 

lõpetatud menetlustest. Vastavasisulise kinnituse on esitanud nii Vaidlustaja kui ka 

Registreerija. 

 

3.  ASJAOLUD 

 

Vaidlustaja on ehitusektoris tegutsev USA ettevõte MFM-NY, Ltd.. Vaidlustaja kasutab oma 

toodete tähistamiseks BENPAN kaubamärki ning talle kuuluvad Eestis õiguskaitse 

omandanud Euroopa Liidu kaubamärgid (õiguskaitsega alates 12.05.2023), mis sisaldavad 

sõnalist tähist BENPAN. Vaidlustajale kuulub Venemaal  kaks kaubamärki, milles sisaldub 

slaavi tähtedes tähis „BENPAN“ (varaseim alatest 2011.a), sh ehituspaneelide osas. 

01.12.2017 sõlmis Vaidlustaja litsentsilepingu Venemaa ettevõttega OOO „Bushel“, millega 

Vaidlustaja andis õiguse ettevõttele OOO „Bushel“ lihtlitsentsina kasutada kaubamärki 

BENPAN ning anda edasi BENPAN kaubamärgi kasutamise õigused kolmandatele isikutele. 

26.04.2019 sõlmis OOO „Bushel“ omakorda all-litsentsilepingu Venemaa ettevõttega ООО 

БЭНСТРОЙ (BENSTROI), millega anti viimasele õigus kasutada BENPAN kaubamärki ja 

anda edasi BENPAN kaubamärgi kasutamise õigused kolmandatele isikutele. 

 

Registreerija on registreerinud vaidlustatud domeeninime benpan-nordic.ee 25.11.2019, s.o 

enne Vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärke. Domeeninime registreerijaks on Eesti äriühing 

Element Solution OÜ, keda on esindanud ja esindab juhatuse liige Janek Tobi. Vaidlustajaga 

seotud Venemaa ettevõte  BENSTROI ja Registreerija on olnud ärilistes suhetes alates 2019. 

aastast. BENSTROI ja Registreerija vahel on sõlmitud agendileping 05.11.2019 (leping), 

millega anti Registreerijale kui agendile ainuõigus müüa BENSTROI tooteid klientidele 

kindlaksmääratud territooriumil (Eesti, Rootsi, Soome) lepingus sätestatud tingimustel ja 

ainult kaubamärgi BENPAN all. Lepinguga on Registreerija kohustunud teavitama BENPAN 

kaubamärgi rikkumistest, mis on talle teatavaks saanud. BENSTROI kui käsundiandja on 

lepinguga kohustunud edastama Registreerijale sotsiaalvõrgustike lehtede kujunduse ja sisu 

nõuded, looma oma kodulehel teise taseme veebilehe Registreerija määratud keeles ning 

märkima Registreerija kontaktandmed oma veebilehel jaotises „Agendid“. Leping ei sisalda 

viidet, mis annaks Registreerijale õiguse registreerida enda nimele domeeninimi benpan-

nordic.ee või mistahes muu domeeninimi või millega on antud kaubamärgiõigused BENPAN 

üle Registreerijale. Registreerija registreeris domeeninime 20 päeva pärast lepingu sõlmimist. 

Lepingu kohaselt on Registreerija olnud vaid kaubamärgiga BENPAN tähistatud toodete 

edasimüüjaks (agendiks).  

 

Registreerija on teostanud betoonelementmajade tehnoloogial põhinevate toodete müüki 

kodulehe www.benpan-nordic.ee kaudu (vähemalt 12.12.2023 seisuga), kasutades kodulehel  

BENPAN NORDIC kaubamärki. Otsuse tegemise seisuga 12.02.2024 puudub kodulehel 

www.benpan-nordic.ee sisu. 

 

4.  POOLTE SEISUKOHAD 

 

4.1.  Vaidlustaja 

 

Vaidlustaja   leiab,   et   vaidlustatud domeeninimi   on   äravahetamiseni sarnane talle 

kuuluvate kaubamärkidega, domeeninimi benpan-nordic.ee on registreeritud selliselt, et 
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Registreerijal puudub õigus ja õigustatud huvi vaidlustatud domeeninimele, ning et 

domeeninimi benpan-nordic.ee oli registreeritud ja on kasutusel pahauskselt. 

 

Vaidlustaja on ehitusektoris tegutsev ettevõte, kes on uudsete ehituses kasutatavate 

seinaelementide looja, millele on Vaidlustaja taotlenud sh ka leiutise kaitset. Vaidlustaja on 

valinud ja kasutab oma toodete tähistamiseks BENPAN kaubamärki. 

 

Vaidlustajale kuuluvad muuhulgas järgnevad registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgid, mis 

kehtivad sh Eestis: 

 

- BENPAN, Euroopa Liidu kaubamärk nr 018874036 klassis 19 (taotluse kuup: 

12.05.2023, registreerimise kuup: 06.10.2023); 

- BENPAN PRECAST WALL SYSTEM + kuju, Euroopa Liidu kaubamärk nr 

018874022 klassis 19 (taotluse kuup: 12.05.2023, registreerimise kuup: 04.10.2023). 

 

Vaidlustaja leiab, et domeeninimi benpan-nordic.ee on äravahetamiseni sarnane talle 

kuuluvate eeltoodud kaubamärkidega ja seda kasutatakse identsete klassi 19 kuuluvate 

kaupade osas. Vaidlustaja märgib, et Registreerija kodulehel (https://benpan-nordic.ee/) 

pakutavad tooted sisaldavad Vaidlustaja kaubamärki BENPAN ja seega rikuvad Vaidlustaja 

kaubamärgiõigusi. Domeeninimes sisalduv tähis NORDIC (tähenduses „põhjamaine“) ei ole 

eristusvõimeline, kuna see kirjeldab toodete geograafilist päritolu. Sellest tulenevalt ainus 

eristusvõimeline element domeeninimes on tähis BENPAN, mis on Vaidlustaja 

kaubamärkidega identne. 

 

Registreerijal puudub õigus ning õigustatud huvi vaidlustatud domeeninimele Reglemendi p 

15.5 alusel. Vaidlustajale teadaolevalt puuduvad Registreerijal õigused ning õigustatud huvi 

vaidlustatud domeeninimele – avalikest registritest ei nähtu Registreerijale kuuluvaid mingeid 

õiguseid BENPAN tähisele. Registreerija on saanud domeeninimede omanikuks ilma 

igasuguse õiguse ja õigustatud huvita, kuna Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale 

nõusolekut domeeninimede registreerimiseks ega kasutamiseks, ning et Registreerijale ei 

kuulu Eestis ega Vaidlustajale teadaolevalt ka väljaspool Eestit õigusi kaubamärkidele 

BENPAN ega ka luba selliste domeeninimede või kaubamärgi registreerimiseks ja/või 

kasutamiseks. Vaidlustatud domeeninimi seostub otseselt BENPAN registreeritud 

kaubamärkidega, mis võib tekitada tarbijas segadust, kuna võidakse arvata, et Registreerija 

tooted on Vaidlustaja poolt toodetud tooted, eriti arvestades seda, et varasemalt müüs 

Registreerija just Vaidlustaja tooteid. 

 

Domeeninimi   on   registreeritud ja on kasutusel pahauskselt Reglemendi p-de 15.4(b) ja 

15.6(d) alusel. Registreerija pidi olema teadlik Vaidlustajast, kuna ta oli Vaidlustajaga seotud 

ettevõttega BENSTROI lepingulises suhtes. Registreerija oli teadlik, et BENPAN kaubamärk 

ei kuulu talle ja tema roll oli vaid olla nende toodete agent ehk edasimüüja. Vaidlustaja on 

asunud kopeerima Registreerija tooteid ning on juba lepingulise suhte algusest peale olnud 

pahatahtlik, kuna registreeris domeeninime, mis sisaldab Vaidlustaja kaubamärki BENPAN 

selleks luba omamata ning juba algusest peale arvatavasti omas soovi kopeerida Vaidlustaja 

tooteid ning võtta üle ka neid tähistav nimi BENPAN oma omandisse. Vaidlustaja toodete 

kopeerimine ja Vaidlustaja kaubamärkidega identse domeeni registreerimine on Vaidlustaja 

silmis Registreerija teadlik, planeeritud ning pahatahtlik käitumine. Seega võib Registreerija 

tegevust käsitleda pahauksena, mille eesmärgiks on olnud domeeninime kasutada ärilisel 

eesmärgil, pakkudes Vaidlustaja toodete koopiat ning teenides sellega tulu. Sellist 

Registreerija käitumist saab pidada tahtliku internetikasutajate ligimeelitamisena eesmärgiga 

saada kasu, tekitades segiajamise ohtu Vaidlustaja varasemate kaubamärkidega (Reglemendi 

p 15.6(d)). 



 

Sellest tulenevalt palub Vaidlustaja anda vaidlustatud domeeninimi benpan-nordic.ee üle 

Vaidlustajale. 

 

4.2.  Registreerija 

 

Registreerija vaidleb vaidlustusavaldusele vastu, leides, et vaidlustusvalduse rahuldamiseks ei 

ole täidetud Reglemendis sätestatud tingimused, ning et vaidlustusavalduses on esitatud tõele 

mittevastavaid väiteid, mida Registreerijal ei ole võimalik omaks võtta,  põhjendades oma 

seisukohti alljärgnevate asjaoludega. 

 

Registreerija seisukohalt vaidlustatud domeeninimi ei ole kaubamärgiga identne, 

Registreerijal oli õigustatud huvi domeeninime registreerimiseks ning domeeninimi ei ole 

registreeritud pahauskselt. 

 

Registreerija vastuväited Domeeninime identsusele või eksitavale sarnasusele 

 

Domeeninimi ei ole kaubamärgiga identne. Vaidlust ei ole selles, et domeeninimes sisaldub 

sõna BENPAN koos sõnaga NORDIC. Registreerija hinnangul on see eristamiseks piisav. 

Samuti tekkisid Vaidlustaja õigused kaubamärgile ligi neli aastat pärast domeeninime 

registreerimist. Domeeninimi registreeriti 25.11.2019, s.o oluliselt varem kui kaubamärk 

BENPAN (EU reg nr 018874036, reg kuupäev 06.10.2023, taotluse kuupäev 12.05.2023). 

Registreerija palub Komisjonil otsuse tegemisel nimetatud asjaolu arvestada. 

 

Registreerija õigus või õigustatud huvi 

 

Reglemendi p 15.5(a) sätestab, et Registreerija õigust või õigustatud huvi Domeeninimele 

punkti 15.4(a) mõistes võib tõendada asjaolu, kui enne vaidluse tekkimist Registreerija 

tegelikult kasutas Domeeninime või nime mis vastas Domeeninimele seoses kauba või 

teenuse pakkumisega, või tegi tõendatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks. 

 

Registreerija ei eita vaidlustusavalduses esitatud fakti, et ta sõlmis lepingu BENSTROI’ga. 

Registreerijal oli õigustatud huvi domeeninime registreerimiseks. Domeeninime 

registreerimise eesmärk oli BENPAN kaubamärki kandvate toodete tutvustamine Eestis ja 

mujal lepingus kokkulepitud territooriumil. Seega domeeninime registreerimine toimus 

lepingujärgse koostöö raames ja Vaidlustaja teadmisel. Leping ei keela domeeninime 

registreerimist. Domeeninime registreerimise hetkel ei olnud kaubamärk Eestis kaitstud. 

Käesolevaks hetkeks ei ole BENSTROI esitanud Registreerijale lepingu lõpetamise teadet. 

 

BENSTROI oli Registreerija domeeninimest ja kodulehest teadlik, kuna pooltevahelises 

suhtluses kasutas Registreerija pidevalt benpan-nordic.ee lõpuga meiliaadresse ja e-kirjade 

signatuuris kodulehe aadressi. Kogu selle perioodi vältel (2019-2023) ei esitanud BENSTROI 

(ega ka Vaidlustaja) Registreerijale ühtegi etteheidet domeeninime registreerimise või 

kasutamise kohta. Eeltoodust tulenevalt on vale Vaidlustaja väide nagu oleks ta domeeninime 

registreerimisel teadvalt rikkunud lepingut ja Domeenireeglite p 4.1.4.3 (domeeninime 

registreerimisega ja kasutamisega ei rikuta Registreerijale teadaolevalt kehtivaid õigusakte 

ning kolmanda isiku õigusi). 

 

Domeeninime registreerimine oli Registreerija äritegevuses lepingujärgsete kohustuste 

täitmiseks hädavajalik. Ehkki lepingu punktide 4.1.11 ja 4.1.12 kohaselt oli BENSTROI 

kohustuseks edastada Registreerijale sotsiaalvõrgustike lehtede kujunduse ja sisu nõuded, 

looma oma kodulehel teise taseme veebilehe Registreerija keeles ning märkima Registreerija 



kontaktandmed oma veebilehel jaotises „Agendid“, siis ei ole esitatud ühtegi tõendit, et neid 

kohustusi tegelikult oleks täidetud. Valed ja tõendamata on Vaidlustaja väited, et Registreerija 

kasutab kaubamärki BENPAN muul otstarbel kui BENPAN toodetega seoses. Registreerija ei 

ole seda teinud. 

 

Eeltoodust tulenevalt oli Registreerijal vajadus oma äritegevuses domeeninimi registreerida, 

et tutvustada BENPAN tooteid ning sellest pidi Vaidlustaja olema teadlik. Registreerijal oli 

õigustatud huvi domeeninime registreerimiseks Reglemendi p 15.5(a) alusel. 

 

Registreerija vastuväited Domeeninime pahausksele registreerimisele või kasutamisele 

 

Reglemendi p 15.6 loetletud asjaolud puuduvad. Registreerija tegutses domeeninime 

registreerimisel Vaidlustaja teadmisel, Vaidlustaja oli domeeninimest teadlik pika aja jooksul 

(2019-2023) ning ei esitanud Registreerijale ühtegi etteheidet domeeninime registreerimise ja 

kasutamise kohta. 

 

Vaidlustusavaldusest nähtub, et Vaidlustaja tugineb pahausksuse sisustamisel Reglemendi 

punktile 15.6(d) - domeeninime kasutati tahtlikult Internetikasutajate ligimeelitamiseks 

eesmärgiga saada kasu Registreerija veebilehekülgedel või teistes on-line kohtades, tekitades 

segiajamise ohu Varasema Õigusega. 

 

Registreerija on domeeninime registreerinud üksnes BENPAN kaubamärki kandvate toodete 

tutvustamise eesmärgil ja seda ka vastavalt kasutanud. Vaidlustusavalduses esitatud väited 

Registreerija pahausksuse kohta on valed ja tõendamata. 

 

Vaidlustaja ei ole Eesti turul tegutsemisest ise huvitatud, mida kinnitab mh asjaolu, et 

Vaidlustaja ei ole registreerinud benpan.ee domeeninime. Puuduvad tõendid Vaidlustaja 

tegevuse kohta või et Eesti tarbijad teaksid Vaidlustajat ja tema kaubamärki. Seetõttu ei ole 

tõsiseltvõetav Vaidlustaja väide nagu kasutaks Registreerija domeeninime internetikasutajate 

ligimeelitamiseks kasusaamise eesmärgil või esineks tarbijate seas segiajamise oht.  

 

Kõike ülaltoodut kokku võttes on ilmne, et antud juhul ei ole tegemist pahatahtliku 

domeeninime kaaperdamise juhtumiga, milliste lahendamine on Komisjoni põhieesmärk. 

 

5.  KOMISJONI PÕHJENDUSED 

 

Vastavalt Reglemendi p-le 1.3 lahendab Komisjon vaidlusi Reglemendi alusel ja lähtudes 

Domeenireeglitest ning Eesti õigusest. Reglemendi p 4 kohaselt on Komisjoni menetlus 

kirjalik. 

 

Vastavalt Reglemendi p-le 15.4 rahuldab Komisjon otsusega vaidlustusavalduse, kui 

Vaidlustaja tõendab, et domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane Vaidlustaja Varasema 

Õigusega ja: 

 

(a)  domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud 

huvi domeeninimele; või 

(b)  domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt. 

 

Juhindudes Reglemendi p-st 15.1 teeb Komisjon otsuse Poolte seisukohtade ning 

dokumentide alusel, mis on esitatud kooskõlas Reglemendiga. 

 



Vaidlustaja  on  vaidlustusavalduses  leidnud,  et  domeeninimi  benpan-nordic.ee on  

äravahetamiseni sarnane talle kuuluvate kaubamärkidega, domeeninimi benpan-nordic.ee on 

registreeritud selliselt, et Registreerijal puudub õigus ja õigustatud huvi vaidlustatud 

domeeninimele, kusjuures on domeeninimi Registreerija poolt registreeritud ja on kasutusel 

pahauskselt. 

 

5.1. Vaidlustaja Varasem Õigus 

 

Esmasena hindab Komisjon kas Vaidlustajale kuulub identne või eksitavalt sarnane Varasem 

Õigus Reglemendi p 15.4 tähenduses. 

 

Reglemendi p 2.11 sisustab Varasema Õiguse mõiste, mille kohaselt on Varasemaks Õiguseks 

Eestis kehtivad registreeritud kaubamärgid, füüsiliste isikute nimed; juriidiliste isikute Eestis 

registrisse kantud nimed; riigi, kohalike omavalitsuste ja nende asutuste nimed; 

rahvusvaheliste ja valitsusvaheliste organisatsioonide nimed. 

 

Vaidlustaja   esitatud   tõenditest   nähtub,   et   talle   kuuluvad   Eestis kehtivad ja 

registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgid sõnamärgile „BENPAN“ nr 018874036 ning 

kujutismärgile „BENPAN PRECAST WALL SYSTEM + kuju” nr 018874022, milles 

domineerivalt on esitatud sõna „BENPAN“. Mõlemad kaubamärgid omavad õiguskaitset 

alates taotluse esitamise kuupäevast 12.05.2023.  

 

Kuigi mõlema Vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse kuupäev 12.05.2023 on hilisem 

võrreldes domeeninime registreerimise kuupäevaga 25.11.2019, siis tulenevalt asjaolust, et 

Reglemendi p 2.11 ei kehtesta ajalist nõuet Vaidlustaja Varasemale Õigusele (Komisjoni 

15.10.2020 otsus nr 20-1a-336, tervisekassa.ee), saab nimetatud Euroopa Liidu kaubamärke 

antud hinnangutes arvesse võtta. Seega kuuluvad Vaidlustajale Varasemad Õigused 

Reglemendi p 2.11 tähenduses. 

 

Sellest tulenevalt ning järgnevalt hindab Komisjon kas vaidlustatud domeeninimi benpan-

nordic.ee on identne või eksitavalt sarnane Vaidlustaja Varasemate Õigustega.  

 

Vaidlustajale kuuluvad sõnamärk „BENPAN“ (mis on tegelikkuses piisav antud otsuse 

tegemisel) ning kujutismärk, milles on kujutatud domineerivalt sõna „BENPAN“.  

 

Komisjon on seisukohal, et vaidlusalune domeeninimi benpan-nordic.ee on eksitavalt sarnane 

Vaidlustaja Varasemate Õigustega Reglemendi p 15.4 tähenduses.  Komisjon nõustub 

Vaidlustajaga, et domeeninime eristavaks osaks on sõna “benpan”, kuna sõna „nordic“ on 

käsitletav kirjeldava elemendina (inglise keeles tähenduses „põhjamaine“, viidates 

geograafilisele päritolule). Vastavalt Domeenireeglite p-le 3.2.1 ei eristata domeeninimes 

suur- ja väiketähti, samuti ei võimalda domeeninimed nende esitamist disainitud kujul (nt 

Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) 26.05.2017 otsus asjas nr D2017-0675, 

hakoba.com jt; WIPO Jurisprudential Overview 3.0, p 1.10). Lisaks tuleb identsuse või 

eksitava sarnasuse hindamisel jätta domeeninimes sisalduv maatunnus .ee tähelepanuta, kuna 

tegemist on vaid tehnilisest ja kohustulikust nõudest tuleneva täiendiga. Vaidlustatud 

domeeninimes sisalduv element „benpan“ langeb kokku Vaidlustaja kaubamärkidega.  

 

Eeltoodust tulenevalt on Komisjon jõudnud järeldusele, et täidetud on Reglemendi p-s 15.4 

sätestatud eeltingimus selles, et vaidlustatud domeeninimi on eksitavalt sarnane Vaidlustaja 

Varasemate Õigustega. 

 

 



5.2.  Registreerija õigus või õigustatud huvi 

 

Järgnevalt hindab Komisjon kas domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks 

olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele Reglemendi p 15.4(a) mõistes.  

 

Reglemendi p 15.5 sätestab ammendamatu loetelu Registreerija õigust või õigustatud huvi 

tõendavatest asjaoludest Reglemendi p 15.4(a) mõistes, sh loeb Komisjon need asjaolud 

tõendatuks kõigi esitatud tõendite alusel, kui enne vaidluse tekkimist Registreerija tegelikult 

kasutas Domeeninime või nime mis vastas Domeeninimele seoses kauba või teenuse 

pakkumisega, või tegi tõendatavaid ettevalmistusi vastavaks tegevuseks; või, kui Registreerija 

on Domeeninime järgi üldtuntud, seda isegi juhul, kui tal ei ole vastavale nimetusele 

õiguskaitset; või, kui Registreerija kasutab Domeeninime seaduslikult ja mittetulunduslikul 

eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid või kahjustada või ära kasutada 

Vaidlustaja või tema Varasema Õiguse mainet. 

 

Vaidlustaja on esitatud tõenditega näidanud, et Vaidlustajaga seotud Venemaa ettevõte ja 

Registreerija sõlmisid agendilepingu 05.11.2019, millega anti Registreerijale kui agendile (s.o 

edasimüüjale) ainuõigus müüa BENSTROI tooteid klientidele kindlaksmääratud 

territooriumil lepingus sätestatud tingimustel ja ainult kaubamärgi BENPAN all. Antud 

asjaolusid on kinnitanud Registreerija. Vaidlustaja järgi on Registreerija saanud domeeninime 

omanikuks ilma igasuguse õiguse ja õigustatud huvita, kuna Vaidlustaja ei ole andnud 

Registreerijale nõusolekut domeeninimede registreerimiseks ega kasutamiseks, ning et  

Registreerijale ei kuulu Eestis ega Vaidlustajale teadaolevalt ka väljaspool Eestit õigusi 

kaubamärkidele BENPAN ega ka luba selliste domeeninimede või kaubamärgi 

registreerimiseks ja/või kasutamiseks. 

 

Registreerija järgi toimus domeeninime registreerimine lepingujärgse koostöö raames ja 

Vaidlustaja teadmisel, ning et leping ei keela domeeninime registreerimist. Registreerija väitel 

oli domeeninime registreerimine tema äritegevuses lepingujärgsete kohustuste täitmiseks 

hädavajalik. Sellest tulenevalt oli Registreerijal väidetavalt vajadus oma äritegevuses 

domeeninimi registreerida, et tutvustada BENPAN tooteid ning sellest pidi Vaidlustaja olema 

teadlik. Registreerija seisukohalt oli tal õigustatud huvi domeeninime registreerimiseks 

Reglemendi p 15.5(a) alusel. 

 

Seega võib Registreerija seisukohtadest järeldada, et ta põhistab oma õigust või õigustatud 

huvi olemasolu asjaoluga, et enne vaidluse tekkimist ta tegelikult kasutas vaidlustatud 

domeeninime seoses nende kaupade pakkumisega, kusjuures väidetavalt Vaidlustaja 

pikaajalisel teadmisel. Registreerija seisukohalt on ka valed ja tõendamata Vaidlustaja väited, 

millega Registreerija kasutab kaubamärki BENPAN muul otstarbel kui BENPAN toodetel. 

Seega tugineb Registreerija nn heausksele varasemale domeeninime registreerimisele ja 

kasutamisele ning seda väidetavalt Vaidlustaja pikaajalisel teadmisel. 

 

Seega on küsimuseks kas Registeerijale kuulus õigus või õigustatud huvi vaidlustatud 

domeeninime registreerimiseks. Esitatud dokumentidest ning eelkõige BENSTROI ja 

Registreerija vahel sõlmitud lepingust nähtub, et Registreerijale anti ainuõigus müüa 

kõnealuseid tooteid kaubamärgiga BENPAN – puuduvad mistahes viited dokumendis sellele, 

et lepinguga oleks Registreerijale ka üle antud intellektuaalomandiõigused, sh õigus 

vaidlustatud domeeninime registreerimiseks. Komisjonile pole esitatud ühtegi tõendit, et 

vastav õigus Registreerijale oleks üle läinud või üle antud.  

 

Poolte seisukohtade ja esitatud tõendite põhjal on selge, et Registreerija oli kaubamärgiga 

BENPAN toodete edasimüüjaks. Domeenivaidluslahendite  kohaselt on teatud juhtudel 



omistatud edasimüüjatele õigus või õigustatud huvi ning käsitletud teatud juhtudel 

edasimüüjaid heausksete domeeninime registreerijate ja kasutajatena. Antud lähenemist on 

põhjalikumalt käsitletud nt WIPO 06.11.2001 otsuses asjas nr D2001-0903, okidataparts.com, 

millega edasimüüjate heausksuse käsitlemisel peavad olema täidetud kõik neli kumulatiivset 

tingimust (nn „Oki Data test“). Nende nelja kumulatiivse tingimuse kohaselt peab edasimüüja 

kui domeeninime registreerija sel juhul (i) tegelikult pakkuma kõnealuseid kaupu või 

teenuseid, (ii) peab kasutama veebisaiti ainult kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste 

müümiseks, (iii) veebisait peab täpselt ja silmapaistvalt avalikustama registreerija suhte 

kaubamärgi omanikuga; ja (iv) registreerija ei tohi püüda "turgu nurka suruda" kaubamärki 

kajastavates domeeninimedes. 

 

Samas, Oki Data test ei kohaldu, kui osapoolte vaheline selgesõnaline või muu eelnev 

kokkulepe keelab (või lubab) selgesõnaliselt Vaidlustaja kaubamärki sisaldavate 

domeeninimede registreerimise või kasutamise (vt WIPO Jurisprudential Overview 3.0, p 

2.8.1). 

 

BENSTROI ja Registreerija vahel sõlmitud leping ei reguleeri domeeninime registreerimisega 

seonduvat, küll sisalduvad selles aga nõuded Registreerija kodulehe kujundusele ja sisule. 

Samas pole nimetatud lepinguga Registreerijale selgesõnaliselt omistatud õigust domeeninime 

registreerimiseks. Kui ka Registreerija väidab, et taoline registreerimine ja kasutamine toimus 

Vaidlustaja teadmisel, siis Komisjonil puuduvad sellekohased tõendid – lepingu üheks 

osapooleks on Vaidlustajaga seotud ettevõte BENSTROI, kuid see ei tõenda ega kinnita 

Vaidlustaja enda teadlikkust. Registreerija on väidetavat Vaidlustaja teadlikkust tõendanud 

väidetava e-kirjavahetusega BENSTROIga, sh lepingule alla kirjutanud peadirektoriga. 

Registreerija lisatud tõendites nähtuvad e-posti aadressid yandex.ru, gmail.com jne all, kuid 

ükski nendest aadressidest ja esitatud tõendites ei viita Vaidlustajale endale ega tõenda 

Registreerijale üle antud intellektuaalomandiõigusi ega kinnita, et Registreerijale oleks antud 

õigused vaidlustatud domeeninime registreerimiseks.  

 

Kui ka lähtuda ja kohaldada antud asjas Oki Data testi, siis Komisjoni hinnangul pole ka sel 

juhul kõik ülalmainitud tingimused edasimüüja heausksusest täidetud.  

 

Komisjon on vaadelnud Registreerija veebilehe www.benpan-nordic.ee sisu, kasutades nii 

Vaidlustaja poolt esitatud väljatrükki 12.12.2023 seisuga kui ka Interneti arhiiviteenuseid 

aadressil www.archive.org (18.12.2020 ja 29.11.2023 seisuga). Kuigi Interneti 

arhiiviteenused ei pruugi alati olla täielikud ja täpsed, siis kõnealuste tõendite põhjal on siiski 

võimalik täheldada, et Registreerija on presenteerinud kodulehel kaubamärki „BENPAN 

NORDIC“ ning jätnud mulje justkui omatoodangust. Nii näiteks on teema „Tehnoloogia“ all 

viidatud: „Pöörame suurt tähelepanu oma toodangu kvaliteedile ja materjalidele, et neist 

ehitatud hooned kestaksid võimalikult kaua“. Kodulehelt ei nähtu ega selgu, et tegemist oleks 

edasimüüjaga. 

 

Registreerija väiteid domeeninime registreerimise hädavajalikusest tema äritegevuses 

lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ei saa Komisjoni hinnangul samuti arvestada. Samas on 

Registreerija jätnud põhjendamata ja tõendamata milles seisnes see väidetav hädavajalikkus. 

Lepingus nõuet domeeninime registeerimiseks ning sõna „benpan“ sisaldava kodulehe kaudu 

tegutsemiseks ei sisaldu, seega ei saa siit Komisjon järeldada justkui domeeninime 

registreerimine oli tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks hädavajalik. Sellist 

hädavajalikkust ei näe Komisjon ette ka kaubamärgiga BENPAN toodete turustamiseks  

Registreerija poolt – sellist turundamist ja turustamist saab tänapäeva äritegevuses ja 

internetikeskkonnas teostada ka muul viisil, kui kaubamärki sisaldava domeeninime kaudu.  

http://www.benpan-nordic.ee/
http://www.archive.org/


Lisaks ei lange domeeninimi kokku Registreerija ärinimega Element Solution OÜ, mis oleks 

võinud justkui olla aluseks ja põhjuseks väidetavaks hädavajalikkuseks. 

 

Seega puuduvad Komisjoni hinnangu käesolevas asjas tõendid, mis kinnitaksid Reglemendi 

p-s 15.5 esitatud  asjaolusid, näidates Registreerija õigust või õigustatud huvi olemasolu 

vaidlustatud domeeninimele. Samuti puuduvad mistahes muud tõendid, mis kinnitaksid antud 

asjaolusid. Vaidlustusavalduses välja toodud asjaolude kohaselt puudub info selle kohta, et 

Registreerijal oleks õigusi (sh kaubamärgiõigusi) või õigustatud huvi vaidlustatud 

domeeninimele Eestis või väljaspool Eestit. Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale 

nõusolekut vaidlustatud domeeninime registreerimiseks ega kasutamiseks. 

 

Lisaks ei ole sõna „BENPAN“ puhul tegemist kirjeldava või tavapärase tähisega, mis võiks 

anda alust eeldada Registreerija õiguse või õigustatud huvi olemasolu domeeninimele. Seega 

tuleb esitatud ja vaadeldud tõendite alusel järeldada, et antud juhul Reglemendi p 15.5(a) 

tingimused ei kohaldu, lisaks võib järeldada, et Registreerija ei kasuta domeeninime 

seaduslikult ega ausalt, kavatsuseta eksitada tarbijaid, millega võib Registreerija lisaks 

kahjustada või ära kasutada Vaidlustaja või tema Varasema Õiguse mainet (Reglemendi p 

15.5(d)). 

 

Sellest tulenevalt ning Komisjonile teadaolevate asjaolude ja tõendite alusel, teeb Komisjon 

järelduse, et Registreerijal puudub õigus või õigustatud huvi domeeninimele ning on täidetud 

Reglemendi p-s 15.4(a) sätestatud tingimus. 

 

Kuna Vaidlustusavaldus tuleb rahuldada, ei analüüsi Komisjon täiendavalt kas Reglemendi p-

s 15.4(b) sätestatud alternatiivne tingimus on täidetud. 

 

6.  KOMISJONI OTSUS 

 

Ülaltoodud põhjustel tegi Komisjon kooskõlas Reglemendi p-dega 15.3 ja 15.8 otsuse: 

 

anda domeeninimi benpan-nordic.ee üle Vaidlustajale MFM-NY, Ltd. 

 

Komisjoni otsus jõustub selle tegemise päeval. Eesti Interneti Sihtasutus (EIS) täidab otsuse 

viivitamatult pärast 14 kalendripäeva möödumist otsuse jõustumisest arvates, välja arvatud 

juhul, kui Registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest Vaidlustaja vastu 

ning esitab EIS-ile vastava hagi tagamise kohtumääruse.  

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Riina Pärn 

Domeenivaidluste komisjoni liige 
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