MAJANDUS - JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1077-0

Tallinnas,21. juulil 2008. a.

Todstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisusildalmet (eesistuja), Kirli Ausmees
ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses [Elfany and Company, 727 Fifth

Avenue, 10022 New York, USA (esindaja volikirja sl patendivolinik Riina Parn)

vaidlustusavalduse kaubamargi 'tiffany + kuju' {tamo M200600406, esitatud 03.04.2006,
avaldatud 01.03.2007) registreerimise vastu EURALOM, Tolstoi 9, 40231 Sillamae,

nimele klassis 20 (moobel).

Asjaolud ja menetluse kaik

02.05.2007 esitas Tiffany and Company (edaspididlvaiaja) Todstusomandi
Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidtusavalduse kaubamargi tiffany +
kuju“ registreerimise vastu EURALUM OU (edaspiditi@ja) nimele, mille kohta oli
avaldatud teade 01.03.2007.a. Patendiameti ameti&llaandes Eesti Kaubamargileht nr
3/2007 (vaidlustusavalduse lisa 1). Vaidlusaluagbkanargi reproduktsioon on jargmine:

tif Framy

Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigildivu 2500.R0tasumist tdendav dokument, volikiri
ja péhjendus tbenditega.

Vaidlustusavalduses margitakse, et vaidlustaja pubn tegemist USA paéritolu
aritthinguga, mille ajalugu ulatub 19. sajandissenélt asutasid Charles Lewis Tiffany ja
John B. Young 18. septembril 1837. aastal arithihiffany & Young kirjutustarbeid ning
moekaupu midva kaubamajana. 1853. aastal vottisdiksjatest, Charles Lewis Tiffany,
kontrolli firma Ule, millega seoses muudeti ka Anigu nimi nimeks 'Tiffany & Co.".
Tanasel paeval teatakse nimetatud aritihingut eggkidiksuskaupade tootja ja turustajana
(eksklusiivsed ehted, kellad, kodusisustustarbedl (vt www.tiffany.com). Tanapaeval on
vaidlustaja oma toodanguga ning seeldbi kaubameghkidl IFFANY', 'TIFFANY & CO.',
TIFFANY + kuju' (edaspidi 'TIFFANY' kaubamaérgidgsindatud erinevates maailma
paikades. Nii leidub aridhingule kuuluvaid kaubamddhja- ja Lduna-Ameerikas,
Euroopas, Austraalias, Aasias. Esimene kaubamajaopas avati 1986. aastal Londonis
ning tanaseks on kaubamaju Euroopas avatud pealdr8annia linnade ka Saksamaa,
Prantsusmaa, ltaalia, Sveitsi, Austria erinevatasaties. Lisas 2 on esitatud véljavotteid
vaidlustaja interneti kodulehelt illustreerimaksdhastaja tegevust, tema tegevusulatust.

Vaidlustajale kuuluvad muu hulgas jargnevad vaitdiiava kaubamargiga vorreldes
varasema prioriteedikuupdevaga Eesti suhtes regigtrd ning seelabi Eestis diguskaitse
omandanud kaubamargid:

- TIFFANY & CO. + kuju, Uhenduse kaubamark (edaspitkKM) nr 003574936,
prioriteediga 01.05.2004, klassides 16, 18, 20rprs; frames, especially for photographs
and calendars), 28 ja 35; reproduktsioon (lisa 3):
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- TIFFANY, UKM nr 000151936, prioriteediga 01.05@®0 klassides 3, 36 ja 37 (lisa 4);

- TIFFANY & CO., UKM nr 000151811, prioriteediga @5.2004, klassides 16, 18, 21, 25
ja 34 (lisa 5);

- TIFFANY & CO., UKM nr 000152025, prioriteediga @b5.2004, klassides 8, 14 ja 37
(lisa 6);

- TIFFANY & CO., UKM nr 002819001, prioriteediga @b.2004, klassis 35 (lisa 7);

- TIFFANY & CO., UKM nr 004307096, prioriteediga 22.2005, klassis 9 (lisa 8);

- TIFFANY & CO. + kuju, UKM nr 000151985, prioritééga 01.05.2004, klassides 14 ja
21 (lisa 9);

- THE TIFFANY MARK, UKM nr 002935799, prioriteedig@l1.05.2004, klassis 14 (lisa
10);

- TIFFANY GRAND, UKM nr 004238457, prioriteediga 13.2005, klassis 14 (lisa 11);

- PURE TIFFANY, UKM nr 002775039, prioriteediga 0%.2004, klassides 3 ja 4 (lisa
12).

Lisaks viidatud registreeritud Uhenduse kaubamétkid on vaidlustajale kuuluvad
sbnalise elemendiga 'TIFFANY' kaubamaérgid tunnigtapaljudes riikides Uldtuntuks.
Kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) 8 | Ig-st | j& & | p-st | tulenevalt laieneb
Oiguskaitse ka uldtuntud kaubamarkidele, mille sshvastavates todstusomandialastes
riiklikes registrites registreeringuid pole teostht ning mis on uldtuntud Eestis
toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklis tdéhenduses.

Vaidlustaja leiab, et kaubamargi 'tiffany + kujégistreerimine on vastuolus mitmete
KaMS § 10 satetega, kuna vaidlustajale kuuluvadsemad Oigused identsele/sarnasele
tahisele. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamtfiginy + kuju' registreerimisega klassis
20 (‘'moobel’) ariithingu EURALUM OU nimele vdidakkahjustada temale kuuluvaid
varasemaid digusi, kuna vaidlustatava kaubamargsseisus esineb sdna 'tiffany’, mis on
identne vaidlustajale kuuluvate erinevate varaseffdEFANY' kaubamarkidega, eelkdige
aga varasema Uhenduse kaubamargiga 'TIFFANY & @IM nr 003574936). Viimase
suhtes laieneb diguskaitse muu hulgas sarnastepablale klassis 20.

Kaubamaérgiseaduse 8§ 10 Ig 2 kohaselt diguskaitééistavat asjaolu vaidlustatava
kaubamargi suhtes ei arvestata, kui on olemas erara&aubamargi omaniku kirjalik luba,
vastavat luba aga antud juhul valjastatud pole,tdtiis on ilmne seadusest tulenev
vOimalik rikkumine.

Vaidlustaja leiab, et kaubamargi 'tiffany + kujegrstreerimine on vastuolus KaMS § 10 Ig
| p-ga 2, mille kohaselt ei saa diguskaitset kaudririmis on identne voi eksitavalt sarnane
varasema kaubamargiga, mis on saanud Oiguska#rtsete voi samaliigiliste kaupade voi
teenuste tahistamiseks, kui on tdendoline kaubddeirkravahetamine tarbija poolt,

sealhulgas kaubamargi assotsieerumine varasemarkauogiga.’ Antud satte kohaldamine
eeldab varasemaid teisele isikule kuuluvaid kaubgidigusi ning kaupade ja/v0i teenuste
identsust / samaliigilisust.

KaMS § 12 Ig | p 2 kohaselt on kaubamaérgi diguskaiilatuse aluseks registrisse kantud
kaubamargi reproduktsioon. Vaidlustatav kaubaménmk eproduktsioonil esitatud



kombineeritud méargina 'tiffany + kuju', milles damerivaks elemendiks on sdnaline tahis
tiffany’. Sonaline element ‘tiffany’ on esitatudillk disainitud kujul kindlas

varvikombinatsioonis, kuid tuleb tddeda, et antitdekujundus on minimaalne ning vastav
varvilahendus ei anna antud kaubamargile juurdegemtherilisi lisatunnuseid. Seega voib
pidada vaidlustatava kaubamargi kdige eristusvagaeiaks elemendiks just sona 'tiffany'.

Vaidlustajale kuuluvad eespool viidatud registreeri kaubamérgid omavad kdik oma
koosseisus sonalist tahist 'TIFFANY", kaitstunauktfIFFANY & CO. + kuju', 'TIFFANY

& CO., THE TIFFANY MARK", 'TIFFANY GRAND' 'PURETIFFANY'. KaJ&igi
nimetatud kaubamérkide kdige eristusvdimelisemaksnendiks on just vaidlustatava
kaubamargiga identne tahis 'TIFFANY', kuna nimedatnarkide koosseisus esinevaid
ulejaanud elemente vdib lugeda kirjeldavateks siltest tulenevalt ei oma need ka kdrget
eristusvlimet (nt 'CO.", 'MARK"). Lisaks sellele ka komisjon kujutisega kaubamarkide
osas joudnud seisukohale oma otsuses nr 625-01.286@4, milles on valjendatud, et
'teksti sisaldavate kaubamarkide puhul vdib ollkspidada just sGnalist osa, sest uldjuhul
identifitseeritakse selline kaubamark selles sisadte domineerivate soOnaliste osade
kaudu'. Jarelikult, kuna kokkulangev sGnaline eleima vaidlustatava kaubamargi kui ka
vaidlustajale kuuluvate kaubamarkide puhul on sarkaigi monedel juhtudel on
vaidlustajale kuuluvad kaubamaérgid kaitstud teakwglinduses, siis ikkagi, nimetatud
komisjoni seisukohta arvesse vottes on vaidlusdalluvate kaubamarkide eristatavateks
ning domineerivaks elemendiks just nendes sisafdinaline tahis 'TIFFANY'. Viimane
aga, nagu 6eldud, on identne vaidlustatava kaultamé@mineerivaima osaga 'tiffany’.

Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanudnida sarnasemad on kaubamargid,
seda suurem peab olema erinevus kaupade/teentmkeniag vastupidi. Sama p&himdte
on valjendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39&ibn v MGM [1998] (p 17). Kuna
kaubamarkide vaadeldavad elemendid on identseds 8ilenevalt Patendiameti
lahenemisest, varasemast praktikast antud valtag Buroopa Kohtu seisukohast peaksid
vaadeldavate kaubamarkidega kaetud kaubad olenvérdhiierinevad, et ei toimuks
tdendolist kaubamarkide aravahetamist tarbijate Itposh nende kaubamarkide
assotsieerumist. Siiski on rida varasemaid vaidjakt kuuluvaid kaubamarke kaitstud
samaliigiliste kaupade osas, mis muudab kdnealkaadamargid veelgi lahedasemateks.
Eelkdige soovib vaidlustaja viidata varasemalestegeritud UKM-le 'TIFFANY & CO. +
kuju' (nr 003574936), mis muu hulgas on registtadrklassi 20 kuuluvate kaupade osas:
'peeglid, raamid, eelkdige fotodele ja kalendritele

Markide registreerimisel kasutatava kaupade jaustenrahvusvahelise klassifikatsiooni
(Nizza Kklassifikatsiooni) klasside loendis koos g#gelate markustega on viidatud
asjaolule, et klassi 20 kuuluvad peamiselt moobesglle detailid, ning et antud klassi
kuuluvad ka peeglid (ka tualett- ja modblipeegl{ia 13). Jarelikult kuuluvad antud
klassi ka peeglid, mis vBivad olla Uheks mooblikssént kapiuksed, tualettlauapeeglid
jne). Kuna kdnealune UKM on saavutanud Oiguskajtest peeglite (kas siis eraldi
detailina vdi moobli osana) ning raamide (nt pédimid) osas, ning kuna tulenevalt
asjaolust, et vaidlustatava kaubamargiga soovitéiggeskaitset omandada kaupadele nagu
'moobel, siis antud asjaoludele tuginedes on ajuifual tegemist samaliigiliste kaupadega.
Ka tdnapéeva kaubanduses turustatakse mooblit peeglite ning raamidega. Naidetena
vOib lisada véaljavotteid erinevate ettevotete Inégir kodulehtedelt, mis tegelevad modbli
midgiga (vt lisa 14 andmed lehtedelt www.aatriunnveew.ananke.ee, www.viigardi.ee).

Ka omab vaidlustaja veel teisi viidatud kaubamérkes on Oiguskaitse saavutanud
sarnaste kaupade osas. Nii v8ib naidetena tuua JKFFANY & CO.' (nr 000151811),
TIFFANY & CO. + kuju' (nr 000151985), mis on uhali teisel moel registreeritud muude



sisustuselementide osas klassis 21 (nt 'to6tlen@agaooltéddeldud klaas (v.a ehitusklaas);

kiitinlajalad ning muud antud klassi kuuluvad lautiddesutatavad dekoratiivesemed’).

Kuna erinevaid sisustuselemente muitakse tanapaal@kduses Uhes midgikohas koos
moobliga, siis tuleb ka nimetatud kaupu klassis vahdelda samaliigilistena selliste

kaupadega nagu seda on 'modbel'. Ka KaMS § 12 dgtdstab, et kaupade ja teenuste
ligitus Nizza klassifikaatori jargi ei oma tahersilkaupade ja teenuste samaliigilisuse
maaratlemisel. Antud l&henemist on kohaldanud karféllamet oma menetluspraktikas.

Seega antud juhul, kui vaidlustatava kaubaméardiefaokasutab voi kavatseb kasutada
oma kaubamaérki, mille koosseisus on varasemalt s&gjtse saanud identne sbna
‘TIFFANY', vOib aset leida t6endoline kaubamarkidevahetamine tarbija poolt, sh
assotsiatsioonide tekkimine tarbijal seoses varasekaubamarkidega. Vastavalt Euroopa
Kohtu lahenditele tdhendab tden&oline kaubaméarkideahetamine seda tdendosust, et
tarbija vdib uskuda, et vaadeldavad kaubad vdiused parinevad samalt ettevotjalt voi
vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud sarattvdtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-
169/03 Sergio Rossi v OHIM - SISSI ROSSI (SISSI B0Q$2005], art 77). Voib eeldada,
et tarbija, kes naiteks naeb sisustussalongis kibkemmutit ning modblipeeglit, kappi
ning sellel paiknevat pildiraami, voi siis laudangisellele paigutatud sisustuselemente,
mille suhtes kasutatakse kaubamarke 'TIFFANY & GCkuju', 'TIFFANY & CO.' jne
ning vaidlustatud kaubamarki ‘tiffany + kuju’, voiteha jarelduse, et vaadeldavad
kaubamarkidega tahistatud tooted parinevad sarttait@jalt ning nende toodete tootjate
vahel on mingi seos, kuid vastavat majanduslikkassaende vahel ei eksisteeri. Seetdttu
leiab vaidlustaja, et v8ib toimuda t6endoline kawéekide aravahetamine tarbija poolt,
sealhulgas kaubamargi assotsieerumine temale katelwarasemate kaubamarkidega ning
seelabi voidakse ka kahjustada temale kuuluvaidsesmaid kaubaméargidigusi.

Vaidlustaja tugineb ka rahvusvahelisele mainels, tmieneb tema kaubamarkide tuntusest
ja nende tunnustamisest erinevates riikides Ule ilmaa Vaidlustajale kuuluvad
TIFFANY' kaubamargid on tunnistatud paljudes digs dldtuntuks (lahiriikidest
Venemaal).

KaMS 8§ 10 Ig | p 2 hdlmab ka need varasemad kautmdhamis on omandanud
dldtuntuse varem (koostoimes KaMS § 11 Ig | p-gaKBMS § 7 sétestab tingimused, mis
kohalduvad kaubamaérgi Uldtuntuse tunnistamiseleM&& 7 Ig 3 kohaselt arvestatakse
dldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamargiutsentastet Eestis kaubamargiga
tahistatud kaupade vdi teenustega analoogilistpddri voi teenuste tegelike ja véimalike
tarbijate sektoris, nende kaupade vOi teenusteigadtgus tegutsevate isikute sektoris voi
nende kaupade v0i teenustega tegelevas arisektasstamise ja tutvustamise kestust ja
ulatust ning kaubamargi geograafilist levikut; stggerimist, kasutamist ja Uldtuntust
teistes riikides; hinnangulist vaartust. KaMS §#4Isatestab, et tldtuntuse tunnistamiseks
piisab, kui kaubamarki tunneb valdav enamus vahetidé kdesoleva paragrahvi 16ike 3
punktis | nimetatud sektorisse kuuluvatest isikut€aMS § 7 Ig-s 3 esitatud loetelu ei ole
ammendav, samuti ei ole ainulksi kaubamérgi tunaste valdava enamuse teatud
sektorisse kuuluvate Eesti isikute seas ainuke naegtt kaubamaérgi uldtuntuse
tunnistamisel. Vastupidi, kaubamaérgi uldtuntusentstamisel vOib arvesse vétta naiteks
ka selle kasutamise ja tutvustamise kestust jaistlageograafilist levikut, aga samuti ka
registreerimist, kasutamist ja tldtuntust teistisdes.

Kaubamargi Uldtuntuse kéasitlemisel on Ulemaailmmtellektuaalomandi Organisatsioon
(WIPO) valjastanud dokumendi 'Joint Recommendationcerning Provisions on the
Protection of Well-Known Marks' (Geneva, 2000), nue suunda andvaks juhiseks
kaubamarkide dldtuntuse tunnistamisel (lisa 15hiskiartikkel 2(2)(d) viitab asjaolule, et



likmesriik v8ib tunnistada kaubamargi Uldtuntuksegi siis, kui kaubamarki ei tunta
uheski vastavas liikkmesriigi sektoris. WIPO juh&sékli 2(3)(b) kohaselt vaib likmesriik

artikli  2(2)(d) kohaldamisel nduda, et kaubamarleatakse Uhes vdi enamas
jurisdiktsioonis peale liikmesriigi enda. Viimassjaolu tbendamiseks soovib vaidlustaja
esitada veel tdiendavaid dokumente. WIPO juhisgitaghd méarkused viitavad juhise
artikli 2 selgituseks asjaolule, et kuna territatsuse printsiibist tulenevalt jGustatakse
dldtuntud kaubamaérgid rahvuslikul tasandil, siisngms konkreetses riigis kaubamargi
Uldtuntuse arvestamisel vbivad ka muud teguridi rolBngida, nagu naiteks margi
dldtuntuks tunnistamine naaberriikides (selgitugte 2.8). Vaidlustaja kaubamérk
TIFFANY' on dldtuntuks tunnistatud Venemaal. Twgdes vaidlustajale kuuluvate
kaubamarkide 'TIFFANY' rahvusvahelisele tuntuselgalub vaidlustaja arvestada
kaubamarkide hindamisel ka antud asjaolusid ningeda vaidlustajale kuuluvad
kaubamargid udldtuntuks KaMS 8 7 tahenduses, ninllessetulenevalt arvestada
registreeritud kaubamargidigustele lisaks ka vaidja kaubaméarkide Uldtuntusest
tulenevaid digusi KaMS § 10 satete kohaldamisel.

Vaidlustaja leiab, et kaubamargi 'tiffany + kujegistreerimine on vastuolus ka KaMS § 10
lg | p-ga 3, mille kohaselt ei saa diguskaitsetdaamnark 'mis on identne vdi sarnane
varasema registreeritud voi registreerimiseks tesltkaubamargi voi valdavale enamusele
Eesti elanikkonnast tuntud kaubamaérgiga, millel Gguskaitse teist liiki kaupade voi
teenuste tahistamiseks, kui hilisema kaubamérg@dakse ebaausalt &ra kasutada voi
kahjustada varasema kaubamargi mainet voi eristuet® Vaidlustatav kaubamark
tiffany + kuju' on identne/sarnane varasemate luaidjale kuuluvate kaubamaérkidega.
Seetbttu isegi, kui komisjon peaks leidma, et kéirsta kaubamarkidega kaetud kaubad ei
ole samaliigilised (kuigi vaidlustaja on seisukqledlvaadeldavate kaubamaérkidega kaetud
kaubad on samaliigilised ning antud juhul kohal&@dS § 10 Ig | p 2), siis on vaidlustaja
arvamusel, et kaubamargi 'tiffany + kuju' registirmene taotleja nimele on vastuolus ka
KaMS § 10 Ig | p-ga 3. Vaidlustaja kaubamargid oathkdrget mainet rahvusvahelisel
areenil ning tema tegevusajalugu ulatub 1837. ssstakusjuures esimene kaubamaja
Euroopas avati 1986. aastal ning téanaseks paevak3IEFANY AND COMPANY
kaubamajad avatud paljudes Euroopa linnades. \&ajhi omab sealhulgas paljusid
kaubamargiregistreeringuid sdnaga TIFFANY' erineu@upade/teenuste suhtes. Seetbttu
kaubamargi ‘tiffany + kuju' registreerimisega tal nimele vdidakse ebaausalt ara
kasutada vOi kahjustada varasema kaubaméargi mainetis selle eristusvdimet, eelkdige
pidades silmas asjaolu, et 'TIFFANY' kaubamarkileaamdab ja turustab vaidlustaja ka
peegleid, raame, sisustuselemente. Uue kaubantiffiegiy + kuju' registreerimisega aga
teise isiku nimele kahjustatakse seda eristusvdimieta TIFFANY AND COMPANY on
oma kaubamarkidega pikaajalise kasutamise kaigasi simandanud ning kindlasti pole
vaidlustaja huvides uuele identsele/sarnasele teafguskaitse andmine teise isiku
nimele, millega vBidakse ara kasutada voi kahjustatla omandatud mainet.

Samuti puudutab antud asjaolusid ka Esimene Nouktigaktiiv, 21.detsembrist 1988,
kaubamarke kasitlevate liikmesriikide 6Gigusaktidbtlistamise kohta (89/104/EMU)
(edaspidi 'harmoniseerimise direktiiv', lisa 16)arhhoniseerimise direktiivi artikkel 4
satestab kaubamargi registreerimisest keeldumise sdlle kehtetukstunnistamise
taiendavad pdhjused, mis on seotud varasematetéggusastuollu sattumisega, tapsemalt
satestab antud asjaolude suhtes artikkel 4(3)akkisellele ei registreerita kaubamarki ja
kui see on registreeritud, voib ta kehtetuks tuawis, kui see on identne vdi sarnane
varasema UKM-ga ja kui selle registreerimise taotin esitatud vGi see on registreeritud
kaupade vOi teenuste jaoks, mis ei ole sarnasederiaupade voi teenustega, mille jaoks



on registreeritud varasem UKM, juhul kui varaserudamark on omandanud thenduses
maine ning hilisema kaubamérgi pOhjuseta kasutarkim®&utaks ebadiglaselt &ara voi
kahjustaks varasema kaubamargi eristatavust vanehaDirektiivi sattest tulenevalt on
likmesriik kohustatud hoiduma kaubamaérgi registireesest teist liiki kaupade osas, mille
jaoks on registreeritud varasem UKM, juhul kui wma kaubamark on omandanud
Uhenduses maine jne.

Lisaks kdigele eeldeldule on vaidlustaja seisukolal kaubamargi ‘tiffany + kuju’
registreerimine on vastuolus KaMS § 9 Ig | p-garhile kohaselt ei saa diguskaitset téhis
'mille registreerimist taotlev isik on esitanud ttase pahauskselt v6i mida on hakatud
kasutama pahauskselt' ning KaMS § 10 Ig | p-ga ifle kohaselt ei saa diguskaitset
kaubamérk 'mis on identne voOi eksitavalt sarnanéb&mérgiga, mis on kasutusel teises
riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esit&rkuupaeval kui taotlus on esitatud
pahauskselt'. Vaidlustajale kuuluvad varasemad d&aégiregistreeringud, samuti
vaidlustaja kirjeldatud ajalooline taust juba isesest tdendavad varasemat pikaajalist
identsete/eksitavalt sarnaste kaubamarkide kaswaiditistaja poolt. Seevastu kaubamargi
tiffany + kuju' taotleja on &riregistri on-line émetel registreeritud 22.09.2004. Seetdttu
vOib vaita, et tegemist on noore aritihinguga, muleatuse liikmed ilmselgelt pidid olema
teadlikud vaidlustaja "TIFFANY' kaubamarkidest, kurvaidlustaja kaubamargid on
tunnistatud tldtuntuks ning neid teatakse ja kask$&® paljudes maailma riikides, muu
hulgas on kaubamark TIFFANY' tunnistatud Uldtustukesti naaberriigis Venemaal.
Osailhingu EURALUM asukohaks on Sillamée ning kdikatusse kuuluvad liikmed on
vene keelt kbnelevad isikud, mis annab tunnistgstute tihedamatest kontaktidest
Venemaaga. Samuti on nimetatud aritihingu tegevilsl$éaka todstuskaupade jae- ja
hulgimliuk, eksport-, importtehingud, vahendustegevlisa 17). Aritihing tegeleb
téostuskaupade ekspordi-impordiga, mis eeldabdasilteadmisi kaubandussituatsioonist
ning turul eksisteerivatest kaupadest/kauplejatesiega pidi arilthing kaubamargi
registreerimistaotluse 'tiffany + kuju' esitamisdéma teadlik varasematest vaidlustajale
kuuluvatest kaubamarkidest ning nendega kaasneaisest rahvusvahelisel turul. WIPO
juhise artikkel 4(5)(c) viitab samuti asjaolule, pgthausksuse maaratlemisel voib vastav
ametkond vaadelda konfliktse kaubamérgi taotlejafuku teadlikkust Gldtuntud
kaubamargist vOi seda pdhjust tldtuntud kaubamt@agimisest (ingl k 'reason to know')
kaubamargitaotluse esitamisel. Siinviidatud asjdeluon vaidlustaja seisukohal, et
kaubamargi 'tiffany + kuju' registreerimisega ebivastuolu ka KaMS § 9 Ig | p-ga 10 ja
KaMS 8101g 1 p-ga 7.

Arvestades esitatud asjaolusid palub vaidlustdjsstéida KaMS § 9 1g | p 10, 8 10 Ig | p 2,
8§10Ig1p3,810Iglp7jas4llg 2 alusetdraliameti otsus kaubamargi 'tiffany + kuju'
(taotlus nr M200600406) registreerimise kohta k&€ ('moobel’). Seoses asjaoluga, et
teatud vaidlustusavalduse asjaolusid kinnitavadéedde esitamine on seotud ajakulu ning
suure tbbmahuga, soovis vaidlustaja esitada vast@eslaumendid hiljem.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud:

1. Vaéljavbote Eesti Kaubamargilehest nr 3/2007 jatefdiameti elektroonilisest
andmebaasist kaubamargi 'tiffany + kuju' (taotM200600406) kohta.

2. Valjavotted TIFFANY AND COMPANY (e Tiffany & CO Interneti kodulehelt
vaidlustusavalduse esitaja tausta kohta.

3. Valjavéte Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubarthirf todstusdisainilahendused)
(OHIM) elektroonilisest andmebaasist kaubaméargFFANY & CO. + kuju' (reg nr
003574936) kohta.



4. Valjavbte OHIM elektroonilisest andmebaasist bamargi TIFFANY' (reg nr
000151936) kohta.

5. Vdljavote OHIM elektroonilisest andmebaasistbauargi 'TIFFANY & CO.' (reg nr
000151811) kohta.

6. Véljavote OHIM elektroonilisest andmebaasistbauérgi 'TIFFANY & CO.' (reg nr
000152025) kohta.

7. Véljavote OHIM elektroonilisest andmebaasistbauérgi 'TIFFANY & CO.' (reg nr
002819001) kohta.

8. Véljavote OHIM elektroonilisest andmebaasistbauérgi 'TIFFANY & CO.' (reg nr
004307096) kohta.

9. Véljavote OHIM elektroonilisest andmebaasistbdauérgi 'TIFFANY & CO. + kuju'
(reg nr 000151985) kohta.

10. Véljavote OHIM elektroonilisest andmebaasistbdamargi ' THE TIFFANY MARK'
(reg nr 002935799) kohta.

11. Vvéljavote OHIM elektroonilisest andmebaasistidamargi 'TIFFANY GRAND' (reg
nr 004238457) kohta.

12. Valjavéte OHIM elektroonilisest andmebaasistda@margi 'PURE TIFFANY' (reg nr
002775039) kohta.

13. Véljavote Nizza klassifikatsiooni klasside |dest koos selgitavate markustega.

14. véljavotted moodbli muugiga tegelevate ettevétjaterneti kodulehtedelt.

15. WIPO poolt valjastatud dokument 'Joint Recomsiaéion Concerning Provisions on
the Protection of Well-Known Marks' (Geneva, 200@inhg selle juurde kuuluvad
selgitused.

16. Valjavbte Esimesest NOukogu direktiivist, 2iséenbrist 1988, kaubamarke
kasitlevate likmesriikide digusaktide Uhtlustamista (89/104/EMU).

17. Ariregistri on-line andmebaasi viljavote osagfEURALUM kohta.

Vaidlustusavaldus voeti 09.05.2007 komisjoni mersste nr 1077 all. Eelmenetlejaks
komisjonis maarati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

Taotlejale edastati vaidlustusavaldus, andes tdlimalus sellele vastata, kuid taotleja ei
ole seda vbimalust kasutanud.

26.11.2007 komisjonile laekunud vaidlustusavaldtisenduses margitakse, et vastavalt
oma taotlusele esitab vaidlustaja vastavad tdemdalekumendid ning tdlked, samuti
taiendades varasemalt vaidlustusavalduses esttdtiel asjaolusid.

Vaidlustusavalduses on viidatud, et vaidlustajalellbvad TIFFANY' kaubamargid on
tunnistatud paljudes riikides uldtuntuks ning samassitatud antud asjaolud ning nende
pbhjendused. Seoses sellega lisab vaidlustajamalaaprillis 2007.a koostatud kirjaliku
vandetunnistuse (‘Affidavit“), mis on koostatud kaenetluse jaoks LOuna-Koreas.
Nimetatud kirjalik vandetunnistus selgitab laiemadidiustaja tausta, tema ajalugu ning
kujunenud Ulemaailmset reputatsiooni, talle kuutevikaubamérkide omandatud mainet
rahvusvahelisel tasandil, muuginaitajaid, reklaarigid, ning milles kinnitatakse, et
vaidlustajale kuuluv kaubamark 'Tiffany’ on tunatsid Uldtuntuks paljude padevate
organite poolt maailmas aastatel 1992 kuni 2006(vshtaienduse lisa I, |k 10, p 18)
Brasiilias, Hiinas, TSehhi Vabariigis, Soomes, Bsasmaal, Saksamaal, Jaapanis, Koreas,



Norras, Filipiinidel, Venemaal, Singapuris, RootsiBais, Suurbritannias, Ameerika
Uhendriikides ja Venezuelas. Lisas 2 esitataksepiaab Jaapani, Lduna-Korea, Norra,
Peruu, Filipiinide, Singapuri, Rootsi, Taivani, Soitannia, Ameerika Uhendriikide,
Uruguai, Venezuela ja Venemaa vastavate ametkonpadki tehtud lahenditest, milles
kinnitatakse vaidlustajale kuuluvate kaubamargiSigu dldtuntust. Kuna antud
vaidlustusavalduse juures on oluline antud faktnkamine vastavate ametkondade poolt,
siis esitab vaidlustaja antud dokumentidest oshlkiSked.

Samas kirjalikus vandetunnistuses (vt lisa |, Ik A29) on maérgitud, et vaidlustaja omab
ule 50 kaubamargiregistreeringu tahistele 'TIFFANYX''TIFFANY & CO." Ameerika
Uhendriikides ning sadu enam kaubamarke erinevdaba- ja teenusklassides ile 100
maailma erineva riigis. Antud asjaolude kinnitusedstatakse lisana 3 naitlik loetelu
vaidlustaja 'Tiffany’ kaubamarkide registreeringtiténaailma erinevates piirkondades.
Antud loetelu ei ole ammendav. Seetdttu esitablusidja naitliku loetelu suunitlusega
Euroopa turule, lisades registreeringuid Ulevaatefailma erinevatest paikkondadest ning
eelkdige kaupade suhtes klassides 20 ja 21.

Nimetatud kirjaliku vandetunnistuse punktides 19ik26 on kajastatud vaidlustaja
tlemaailmse reputatsiooni kujunemine, hdlmates teineustuskanalite Ulevaadet
rahvusvahelisel tasandil (silmas pidades eelkdigesiah turgu) ning tema kajastamist
filmides, milledest kdige enam seoseid vaidlustajagnab filmiklassikasse kuuluv film
‘Breakfast at Tiffany's' (esilinastunud 1961). Kiifu vandetunnistuse punktides 19 ja 20
on viidatud, et peale New Yorgis asuva esinduskaalg on vaidlustajal veel 63
jaemuugikaubamaja Ameerika Uhendriikides, samu6 f&hvusvahelist jaemiugikohta,
kaubanduslik kodulehekilg www.tiffany.com ning rakvaheline
hulgimudgikaubandusvork. Samuti midb vaidlustajeadoodangut sbltumatute tarnijate
ning tutarettevotete vahendusel erinevates maailkides.

Vaidlustusavalduse lisas 2 (lk 6) on &ara tooduddiuaiajale kuuluvate kaubamajade
asukohtade Ulevaade maailmas. Taienduses lisalaa® 4 vaidlustajale kuuluvate
kaubamajade tapsema ulevaate Euroopas, kus vaidlusmab kaubamaju Austria,
Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, ltaalia ja SVieitedes, mis peegeldab paremini
vaidlustaja turustusvorkude haardeulatust Euroogasllustaja tegevuse haardeulatus on
rahvusvahelisel tasandil vaga lai. Alustades tegie®837, on ta pikkade aastate jooksul
omandanud rahvusvahelise tuntuse ja kindla tuntutstenaine, mis on lugupidamist
palvinud muu hulgas kuninglike perekondade ninggkée riigiametnike poolt neilt
tellimuste saamisega (vt lisa |, p-d 3 ja 15), strpaljud kaubamargiregistreeringud
erinevates kaubaklassides Ulemaailmselt tdendawadlustaja tegevuse geograafilist
levikut, kaubamarkide kasutamise ja tutvustamissiust. Kaesolevale taiendusele lisas 2
esitatud erinevate riikide padevate ametkondadenidd aga on tdenduseks vaidlustajale
kuuluvate kaubamarkide Uldtuntusest ning sellesiidds tunnustatakse vaidlustajale
kuuluvaid kaubaméarke maailma erinevates piirkongdade

Taienduse lisana esitatud materjalidele ning vida¥VIPO juhise artiklitele 2(2)(d) ja
2(3)(b), samuti WIPO juhise selgitavate markustiklde 2 tuginedes palub vaidlustaja
arvestada varasemalt ning kaesolevaga esitatudlasifh ning téendusmaterjale ning
lugeda vaidlustajale kuuluvad kaubamaéargid TIFFANY"TIFFANY & CO.' Uldtuntuks
KaMS-e § 7 tahenduses. KaMS 8§ 10 Ig | p 2 kohaldangelduseks on kaubamaérgiga
kdetud kaupade identsus vOi samaliigilisus. Kunadlustaja omab lisaks tema
kaubamarkide uldtuntuks tunnistamisele erinevakedd padevate ametite poolt (NB! sh
naaberriigis Venemaal, lahiriigis Rootsis) ka psiflukaubamargiregistreeringuid, eelkdige
antud asjas olulist tdhtsust omavates klassides sada on klassid 20 ja 21, siis leiab



vaidlustaja, et KaMS-e § 10 Ig | p 2 kohaldamineamud juhul véimalik. Fakt on, et
vaidlustaja pakub ulemaailmselt oma kaubamarkidesatnaseid tooteid (nt peeglid,
raamid, sisustuselemendid jne) vérreldes vaidludt&ubamargiga 'tiffany + kuju’, ning
jarelikult ei tohiks ka KaMS-e 8§ 10 Ig | p 2 kohafdine kisitav olla. Samas kaitseb
vaidlustajat ka KaMS-e § 10 Ig | p 3, mis reguleeteist liiki kaupadega tahistatud
kaubamarkidega seonduvat Giguskaitset, kui hiliskandbamargiga vdidakse ebaausalt ara
kasutada vOi kahjustada varasema kaubamargi mandet eristusvbimet. Lisaks
samaliigiliste kaupadega seotud kaubamargiregistgagele, omab vaidlustaja
varasemaid kaubamargiregistreeringuid ka teist kidlupade suhtes vorreldes vaidlustatud
kaubamargiga kaetud kaupadega, mida peegeldablmédral tdienduse lisas 3 esitatud
loetelu. Samas annab taienduse lisas | esitatyalikivandetunnistus detailsema ulevaate
vaidlustajale kuuluvate kaubamarkidega kujunenuavuavahelisest mainest. Eelkdige
puudutavad antud asjaolusid kirjaliku vandetunmsistypunktid 7 kuni 11, milles muu
hulgas kinnitatakse, et vaidlustaja on kasutanud kaubamarke TIFFANY' ja TIFFANY
& CO.' rahvusvaheliselt lukstoodete suhtes aladssagt 1837 (vt punkt 8); punktis 10 aga
viidatakse, et algusaastatest alates on vaidlupt@joodeteks olnud kalliskividest ning
vaarismetallidest ehted; kaekellad ja kellad; ikikts tarbeks mdeldud vaarismetallidest
moekaubad; aksessuaarid isiklikuks tarbeks, shudipa parfuimid; kodukaubad; vaasid;
tee-ja kohviserviisid; vaarismetallist (peamiselihfast hébedast) kandikud, tassid ja
kinkimiseks vBi malestamiseks moeldud karikad; &algitarbed ja lauatarvikud,;
baariaksessuaarid; nahktooted; spordiartiklid; pé@na serviis ja kristall, ning et
kaesoleval aial vaidlustaja pakub tuhandeid eriitetateid jagunedes alamkategooriateks
jne. Vaidlustaja on jatkuvalt positsioonil, et Vaistatud kaubamargi ‘tiffany + kuju'
registreerimisega kaupade osas nagu seda on 'miéttitja nimele kahjustatakse seda
mainet, mida vaidlustaja pikkade tegevusaastati&sjdoon palvinud, ning samas voib
kaubamargi 'tiffany + kuju' taotleja kasu lGigataidiustaja kaubamarkidega seonduvast
reputatsioonist. Arvestades, et vaidlustaja jakgilollat litsentsimispoliitikat, millega ta on
hoidunud oma kaubamarkide litsentsimisest (v.aa#mekaupadega seoses - vt lisa |, p-d
6, 11, 33) peamise eesmargiga hoida oma toodegekkvaliteeti, sailitada kontrolli ning
hoida/kujundada kaubamarkide omandatud maineteside kindlasti vaidlustaja huvides
kaubamargi ‘tiffany + kuju' registreerimine kelldgplmanda isiku nimele. Kaubamargi
tiffany + kuju' kasutamine ja registreerimine tetel osas 'modbel' taotleja nimel
kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahabslist reputatsiooni, mida vaidlustaja
on omandanud seoses oma markidega.

Vaidlustusavalduses on vélja toodud vaidlustajalelkvad varasemad UKM-d, mis muu
hulgas on registreeritud ka teist liiki kaupadeég@nuste jaoks, samas taienduse lisana 2 on
esitatud lahendid sh Rootsi ja Suurbritannia osasles tunnistatakse ja viidatakse
vaidlustajale kuuluvate kaubamarkide uldtuntuseteg romandatud mainele. Lisa 4 on
kinnitavaks néiteks, et vaidlustaja ise tegutsdbi k@ma jaemulgikanalite ka teistes
Euroopa riikide (Austria, Prantsusmaa, Saksamaalidl) erinevates linnades, peegeldades
teatud maaral tarbijate teadlikkust ka mujal Eueodpidus. Seetbttu on vaidlustaja
seisukohal, et vaidlustatud kaubamargi 'tiffany djuk kasutamisega kasutaks taotleja
ebadiglaselt ara vaidlustaja kaubaméarkide omandatainet ning kahjustaks seda
kujunenud mainet. Antud asjaoludele tuginedes ondlustaja arvamusel, et ka
harmoniseerimise direktiivi vastavatele satetetgriedes ei ole kaubamargi 'tiffany + kuju’
registreerimine taotleja nimele seaduspéarane.

Vaidlustaja soovib ka viidata asjaolule, et vaitthitisd kaubaméark on esitatud
registreerimiseks 03.04.2006. Taiendusele lisatas I2 esitatud erinevate riikide padevate



ametite otsused vaidlustajale kuuluvate kaubamérildtuntuse osas on kdik tehtud enne
vaidlustatud kaubamargi taotluse kuupéeva, v.a Weae osas, kus otsus on tehtud
29.06.2006. Siiski on Venemaa osas vaidlustajaleluku kaubamark ‘TIFFANY'
tunnistatud uldtuntuks alates 01.01.1997! Esitatsidoludele tuginevalt leiab vaidlustaja,
et kaubamargi ‘tiffany + kuju' taotleja pidi olenteadlik vaidlustaja kaubamarkidega
seonduvast mainest ning seda eelkdige Venemaaldllstajale kuuluvaid &igusi
tunnistavad ka erinevad kaubamaérgiregistreeringughevhaal erinevates kaupade ja
teenuste klassides, samas on need registreeringuid iarasemast ajast, kui seda on
vaidlustatud kaubamargi registreerimise taotlus.

Eelbeldust tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, ketubamargi ‘tiffany + Kkuju’
registreerimine ja kasutamine taotleja poolt toed&noobel' voib tekitada avalikkuses
arusaama, et taotleja tooted parinevad vaidlustajalon seotud vaidlustajaga voi taotleja
on saanud litsentsi antud kaubamargi kasutamiseldiustajalt. Sellest tulenevalt on
tbenaoline vaidlustatud kaubamargi ja vaidlustajalkuuluvate kaubamarkide
aravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamérladsotsieerumine, ning tarbija
eksitamine toodete péritolu suhtes. Samuti vointakd@tleja poolt kaubamargi 'tiffany +
kuju' kasutamine ebaausalt &ra kasutada seda mamiela vaidlustaja on oma
kaubamarkidega pélvinud pikkade tegevusaastatesijbokahvusvahelisel areenil ning
samuti vBib taotleja oma tegevusega kahjustadadtaélkide omandatud mainet, millega
vOib kaasneda ka vaidlustaja kaubamarkide eristosv@ahjustamine. Kuna vaidlustatud
kaubamargi taotleja pidi olema teadlik vaidlustkgabamarkidest kaubamargi 'tiffany +
kuju' registreerimistaotluse esitamisel, siis leanet kaubamargitaotlus oli esitatud
pahauskselt, kasutades &ra vaidlustaja kaubamgeidgeonduvat reputatsiooni, ning
sellest tulenevalt ei ole vaidlustatud kaubamégdksteseritav muu hulgas KaMS §91g | p
10ja 8 101g | p 7 satete alusel.

Taiendusele on lisatud:
1. Vaidlustaja kirjalik vandetunnistus (‘Affidavjt*

2. Vaidlustaja kaubamarkide Uldtuntust puudutavadtawvate ametkondade poolt tehtud
lahendid Jaapanis, Louna-Koreas, Norras, Peruulpiiitdel, Singapuris, Rootsis,
Taivanis, Suurbritannias, Ameerika Uhendriikidesudiais (kdik koos inglise ja osalise
eestikeelse tdlkega), Venezuelas (osalise eestikedlkega) ja Venemaal (inglise, vene ja
osalise eestikeelse tblkega).

3. Vaidlustaja 'Tiffany' kaubamargiregistreeringuraitlik Ulevaade maailma erinevates
riikides.

4. Ulevaade vaidlustaja kaubamajade asukohtadestopas valjavottena tema Interneti
kddulehelt.

5. 02.05.2007 vaidlustusavalduse lisade nr 2 aX# {15 tdlked.

30.01.2008 esitas vaidlustaja teise taienduseustigtavaldusele. Selles méargitakse, et Uihe
22.11.2007 taienduses esitatud tdendina oli editiggas | vaidlustaja poolt aprillis 2007.a
koostatud kirjalik vandetunnistus (‘Affldavit*), sioli koostatud kohtumenetluse jaoks
Léuna-Koreas. Kuigi esitatud vandetunnistus sdigpasavalt Uksikasjalikult vaidlustaja
tausta, tema ajalugu ning kujunenud uUlemaailmseiutegsiooni, talle kuuluvate
kaubamarkide  omandatud mainet rahvusvahelisel ddsan mutginaitajaid,
reklaamikulusid, ning milles kinnitatakse, et vathajale kuuluv kaubamark ‘Tiffany' on
tunnistatud Uldtuntuks paljude padevate ametkongaddét maailmas aastatel 1992 kuni
2006, siis soovib vaidlustaja siiski veel esitadligridava vandetunnistuse, pidades silmas
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just Euroopa Liidu turgu. Vaidlustaja peab antudhdetunnistuse esitamist vajalikuks
lahtudes asjaolust, et ka Eesti Vabariik on Eurdajhu liige ning antud vandetunnistuses
sisalduvad asjaolud vdivad téahtsust omada ka ardgiglustusavalduses, naitamaks teatud
maaral ara vaidlustaja staatust ning positsioono&pa Liidus.

Antud Euroopa Liitu kasitlev vandetunnistus toobleegeelgi enam fakte ning asjaolusid
seoses Vvaidlustaja taustaga Euroopa Liidu turul, vatdlustaja reklaamikulusid,
midginaitajaid teatud Euroopa Liidu riikides, omahilise kddulehe www.tiffany.com
kilastatavuse arvu Euroopa Liidu riikidest, miskkkaudselt peegeldavad Euroopa Liidu
tarbijate teadlikkust vaidlustaja 'Tiffany' kaubawgiét ning samuti vaidlustaja 'Tiffany'
kaubaméargi omandatud mainet Euroopa Liidus. Siiskieb markida, et antud
vandetunnistus peegeldab vaidlustaja siseinfol n@daid andmeid, pidades peaasjalikult
silmas neid riike, kus vaidlustaja omab reaalséiakaekut, s.t riilke, kus vaidlustaja omab
isiklikke kaubamaju. Antud asjaolu aga ei peegeldalustaja taielikku positsiooni ning
staatust Euroopa Liidu turul, kuna vaidlustaja st&b oma kaubaartikleid ka iseseisvate
turustajate kaudu. Naiteks on vaidlustaja 'Tiffakgubamark tunnistatud dldtuntuks nii
Rootsis kui ka Norras (vt 22.11.2007 taiendus, B$akuid siiski ei saa antud asjaolu
jareldada kaesoleva vaidlustusavalduse taiendsaediesitatavas vandetunnistuses, mis
kinnitab ka fakti, et vaidlustaja tegevuse haaraeis seoses margiga 'Tiffany' on Euroopa
Liidus tegelikkuses veelgi suurem kui antud dokudieesitatud.

Lisatud on nimetatud vaidlustaja kirjalik vandetistns (AFFIDAVIT") koos tdlkega.

09.05.2008 saabusid komisjoni vaidlustaja I0plikeegisukohad, milles vaidlustaja jaab
taielikult vaidlustusavalduses esitatu juurde nipglub komisjonil vaidlustusavaldus
rahuldada.

Taotleja ei ole menetluses osalemise &8igust kasdtaifa ei ole esitanud vastust
vaidlustusavaldusele ega I6plikke seisukohti.

19.06.2008 alustas komisjon asjas nr 1077 |6pprhestet

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud argumente tf@endeid, otsustas
vaidlustusavalduse rahuldada.

1) Vaidlustatud kaubamark ,tiffany + kuju“ kujutadndast kahes varvitoonis disainitud
sbna ,tiffany” ilma taiendavate kujunduslike elermdata. Vaidlustajale kuulub varasem
kolmemddtmeline UKM ,TIFFANY & Co. + kuju* nr 0035836, mis on Kkaitstud
muuhulgas klassis 20. Kaubamargi reproduktsioonilkajutatud helesinist karpi, mille
kaanel kiri ,TIFFANY & Co.“. Kaubamargi elemendid&, Co.” ning karbi kuju on
tavapérased &ritegevuses ja seega iseseisvalisgiisnetud. Varasema kaubamaérgi kdige
eristusvBimelisemaks elemendiks on ka vaidlustatawbamargi koosseisus domineeriv
identne sonaline tahis 'TIFFANY'. Teksti sisaldavitiubamarkide puhul voib oluliseks
pidada just sOnalist osa, sest uldjuhul identiéitdekse selline kaubamark selles
sisalduvate domineerivate sGnaliste osade kaudoakokkulangev domineeriv sdnaline
element nii vaidlustatava kaubamargi kui ka varasdaubamargi puhul on sama, tuleb
lugeda vorreldavaid kaubamarke sarnaseks.

Vaidlustatud kaubamargile on diguskaitset taotlehdbli suhtes; varasem kaubamark on
kaitstud muuhulgas peeglite ja raamide suhtes.sKi28 kuuluvad peamiselt mddbel ja
selle detailid, samuti peeglid (ka tualett- ja migggeglid). Jarelikult kuuluvad antud klassi
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ka peeglid, mis vBivad olla theks mddbli osaks Kapiuksed, tualettlauapeeglid jne).

Kuna kdnealune UKM on saavutanud diguskaitse jasglite (kas siis eraldi detailina voi

moobli osana) ning raamide (nt pildiraamid) osagnkuna tulenevalt asjaolust, et
vaidlustatava kaubamaérgiga soovitakse diguskadseindada kaupadele nagu 'mdobel’,
siis antud asjaoludele tuginedes on antud juhuernest samaliigiliste kaupadega.

Kaubanduses turustatakse mooblit koos peeglite naiagnidega.

Kuna klassis 20 mooblit ja peegleid vbi raame ostanalt turupraktikale véimatu pidada
eriliigilisteks kaupadeks ja kaubaméarkide sarnaangtstades on samuti tdenaoline nende
tarbija poolne A&ravahetamine, sealhulgas assatsieer (nt peetakse vastandatud
kaubamarkidega tahistatud kaupu parinevaks santaltsidusettevottelt), tuleb pidada
vaidlustatud kaubamargi registreerimist vastuollesaks KaMS § 10 Ig | p 2 satestatuga,
mille kohaselt ei saa 0Oiguskaitset kaubaméark, mmsidentne vdi sarnane varasema
kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identéeteamaliigiliste kaupade voi teenuste
tahistamiseks, kui on tdenaoline kaubamaérkide &etzanine tarbija poolt, sealhulgas
kaubamargi assotsieerumine varasema kaubaméargadlustaja ei ole taotlejale andud
ndusolekut hilisema kaubamargi registreerimiseks.

2) Vaidlustajale kuuluvad veel mitmed varasemad UHMmis sisaldavad sonalist
komponenti 'Tiffany' ja milles puudub kujunduslikaovéi mille tdiendav sGnaline osa on
madala eristusvGimega vdi eristusvdimetu. LisaksMJKaubamarkidele on vaidlustaja
registreerinud Eestis kaubaméarke TIFFANY & COgistreeringu nr 19856, prioriteediga
09.08.1994 ja 'TIFFANY" registreeringu nr 19857ppteediga 09.08.1994.

Ka nende varasemate kaubamarkide domineeriv elenoentidentne vaidlustatud
kaubamargi domineeriva sdnalise elemendiga. Ukskiet varasem kaubamaérk ei ole
kaitstud klassis 20 ega otseselt mddbli osas. Wsidja on ometi veenvalt pdhjendanud, et
tema sdnalist elementi Tiffany' sisaldavad kaulrgidéon tulenevalt globaalsest tuntusest,
kdrgest vaartusest ja eksklusiivsusest, laiast rgadiisest levikust, kdrgest kaitstuse
tasemest ja pikast ajaloost omandanud nii kérg@enjai eristusvBime, et nendega sarnase
kaubamargi registreerimist teise isiku nimele isegste kaupade suhtes tuleb pidada
vastuolus olevaks KaMS § 10 Ig 1 p 3 satestatughe kohaselt ei saa Oiguskaitset
kaubamaéark, mis on identne vOi sarnane varasematmegiitud voi registreerimiseks
esitatud kaubamargi voi valdavale enamusele Eéamtikikonnast tuntud kaubamargiga,
millel on &iguskaitse teist liiki kaupade vOi teester tdhistamiseks, kui hilisema
kaubamargiga vbidakse ebaausalt dra kasutada hjistada varasema kaubamargi mainet
vOi eristusvdimet. Vaidlustatud kaubamargi regesimisega taotleja nimele ning selle
vOimaliku kasutamisega oleks tdendoline vaidlustegubamarkide rahvusvahelise ja
pikaajalise kasutamisega loodud vaartuse, kdrgekgklusiivse maine ning eristusvéime
selline ebaaus arakasutamine voi kahjustamineaieliustaja kaubamarkide kaubaklassi
piire Uletav kaitse on Gigustatud.

3) Kuigi vaidlustaja kaubamaérkide Tiffany' Gldtuks lugemine ei ole esitatud tdendite
alusel vbimatu, ei nde komisjon vajadust selle samastumiseks, kuna vaidlustusavalus
kuulub KaMS § 10 Ig 1 p-de 2 ja 3 alusel rahuldaeiguba registreerimise teel kaitstud
varasematele UKM-dele tuginedes.

Samuti ei loe komisjon vajalikuks seisukohta végistleja pahausksuse argumendi osas.

4) Taotleja, loobudes komisjoni menetluses osalkeshison vaikimisi kinnitanud
vaidlustaja vaidetega ndustumist. Tulenevalt t&Gimtandi diguskorralduse aluste seaduse
(edaspidi TOAS) § 51 Ig-st 4 ja § Bdg-st 5 ei takista menetlusosalise passiivsus ja
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loobumine seisukohtade esitamisest menetluse kaikamisjon voib teha otsuse vastavalt
KaMS-le (TOAS § 61 Ig 2).

Tulenevalt eeltoodust, vottes aluseks TOAS § 61 j 2, KaMS § 10 Iy 1 p 2 ja 3 ning §
41 Ig 2, komisjon

otsustas:

vaidlustusavaldus rahuldada, tuhistada Patendiameti otsus nr 7/M200600406
kaubamargi tiffany + kuju“ registreerimise kohta j a kohustada Patendiametit
jatkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses twdud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovildapelonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise tottu, voib esitkaebuse apellatsioonikomisjoni
otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksuwéllapioonikomisjoni otsuse

avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse laibamagnetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahajsdlatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jatkata vaidlust menetlusosaliste vahelagietluse korras, voib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamargi Oiguskaitset taéilis asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsiooniksjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatudstj@iu apellatsioonikomisjoni otsus kolme
kuu moéo6dumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taéhai

Allkirjad:
T. Kalmet

K. Ausmees

E. Sassian
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