DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON

OTSUS
Asja number: 12-1a-283
Otsuse kuupiev: 27. august 2012
Komisjoni koosseis: Risto Kébi
Vaidlustaja: The Scott Fetzer Company, a Delaware Corporation

28800 Clemens Road, Westlake
Ohio 44145-1197, USA

Vaidlustaja esindaja: patendivolinik Olga Treufeldt
Patendibiiroo TURVAJA OU
Liivalaia 22, 10118 TALLINN
e-post: turvaja@turvaja.ce

Registreerija: Ly Raudmann
Ropka 19-2, 50111 TARTU

e-post: grossi(@hot.ee

Registripidaja: Elkdata OU
Tondi 51, 11316 TALLINN
e-mail: abi@elkdata.ee

Vaidlustatud domeeninimi: KIRBYS.EE

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

Registreerija on registreerinud vaidlustatud domeeninime 15.03.2011. Domeeninimi on olnud ka enne
seda registreeritud, kuid mitte Registreerija poolt.

Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse vaidlustatud domeeninime iileandmiseks 18.06.2012. Eesti
Interneti SA (EIS) Domeenivaidluste Komisjon (Komisjon) edastas vaidlustusavalduse
Registreerijale 19.06.2012. Registreerija vastas vaidlustusavaldusele 10.07.2012, kuid esitatud vastus
oli puudustega. Domeenivaidluste Komisjoni Reglemendi (Reglement) p 7.4. alusel palus Komisjon
16.07.2012 Registreerijal puudused kdrvaldada, mida viimane ka tegi. Lisaks esitas Registreerija
31.07.2012 hilinenult lisatdendi, mille Komisjon Reglemendi p 11 alusel vastu vottis.

2. MUUD MENETLUSED

Komisjon ei ole teadlik vaidlustatud domeeninime puudutavatest muudest alustatud ega ldpetatud
menetlustest.
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3. POOLTE SEISUKOHAD

Vaidlustaja

Domeeninimi on eksitavalt sarnane Vaidlustaja kaubaméirkidega. Vaidlustajale kuuluvad Varasemate
Oigustena jargmised registreeritud kaubamérgid:

1. Eesti siseriiklik kaubamargiregistreering nr 44157 ,,KIRBY*, diguskaitse alates 01.06.2006;
2. Eestis alates 01.05.2004 kehtivad Euroopa Uhenduse kaubamirgiregistreeringud:

* nr 003336096 ,,NEW KIRBY Sold Only Through In-Home Demonstrations + kuju‘

* nr 000270983 ,,Kirby Factory Authorized Sales and Service + kuju*

* nr 000270900 ,,KIRBY Factory Authorized Service Center + kuju*

* nr 000197855 ,, KIRBY*

*nr 000197772 , KIRBY + kuju*.

Koik nimetatud kaubamirgid on diguskaitse omandanud enne vaidlusaluse domeeninime
registreerimist Registreerijale. Domeeninimi kirbys.ee on eksitavalt sarnane viidatud kaubamaérkidega.

Registreerijal puudus &igus vOi digustatud huvi domeeninime registreerimiseks. Vaidlustaja on
mitmete registreeringute alusel {ilemaailmselt tuntud kaubamérgi KIRBY omanik. KIRBY

kaubamaérgiga tahistatud kodupuhastussiisteeme miiiiakse 14abi volitatud miiiigiesindajate alates 1920-
ndatest aastatest enam kui 70 riigis.

Registreerija ei ole KIRBY ametlik miiligiesindaja, samuti pole Registreerijal sonale KIRBY
kaubamargist, drinimest voi muust tulenevat digust ja Vaidlustaja ei ole andnud Registreerijale digust
oma kaubamirgi kasutamiseks. Registreerija domeeninime kasutatakse 4rilisel eesmdrgil, s.o.
Vaidlustaja kaubamérgiga KIRBY tdhistatud toodete turustamisel ja teenuste pakkumisel. Kuigi
vaidlustatud domeenil pakub tooteid ja teenuseid driiihing Halyra OU, on driregistri andmetel
nimetatud ettevotte juhatuse liige Harles Raudmann, kelle perekonnanimi kattub Registreerija
perekonnanimega, mistdttu voib jéreldada, et nimetatud isikud on omavahel seotud. Lisaks,
Registreerija nimi kajastub ka vaidlustatud domeenil. Asjaolu, et Registreerija kasutab Domeeninime
Vaidlustaja toodete edasimiiligiks, ei anna talle &igust voi Oigustatud huvi Domeeninime
registreerimiseks.

Riigikohus on leidnud, et paralleelimportijal peab olema kiill digus miitidavat kaupa ka mdistlikult
reklaamida, samas tuleneb kaubamaérgiseadusest registreeritud kaubamérgi omanikule Giguskaitse
kaubamérgiga sarnase tdhise kasutamise vastu domeeninimes kaubamérgiseaduse (KaMS) § 14 Ig 1
jargi. Kuigi kaubamérgiomanik kaotab KaMS § 16 15ike 3 alusel Sigused keelata kauba edasist
drieesmargil kasutamist, saab kaubamaérgi kasutamise keelamist digustavaks pohjuseks Eesti seaduse
jargi olla ka see, kui kaubamirki kasutatakse viisil, mis vOib jitta ebadige mulje, et edasimiiiija ja
kaubamairgiomaniku vahel on &risidemed, st edasimiiiija kuulub kaubamérgiomaniku turundusvorku
vOi nende vahel on eriline side.

Kéesoleval juhul on Registreerija just sellise mulje loonud, kuivdrd domeenil kirbys.ee ei ole
kajastatud seda, et Registreerija pole Kirby ametlik edasimiiiija ning et Vaidlustaja ja Registreerija
vahel puuduvad igasugused drisidemed. Kiilastajad, sattudes Registreerija kodulehele, vdivad seetdttu
ekslikult arvata, et tegu on Kirby ametliku edasimiiiijaga. Ebadige mulje erilistest drisidemetest jaab
kdesoleval juhul ka tulenevalt asjaolust, et Registreerija on registreerinud kaubamargiga eksitavalt
sarnase Domeeninime. Seega on Vaidlustajal digus KaMS § 14 Ig 1 p-i 1 alusel keelata kaubamérgi
sellisel viisil kasutamist ning sellisest kasutamisest ei saa tuleneda Registreerijale digustatud huvi.

Registreerija kasutab domeeninime pahauskselt. Registreerija registreeris Vaidlustaja kaubamairgiga
KIRBY praktiliselt identse tdhise Domeeninimena, pakub nimetatud domeenil Vaidlustaja
kaubamairgiga tdhistatud tooteid ja teenuseid, kuid ei margi kusagil, et Registreerija ning Vaidlustaja
vahel puuduvad é&risidemed ning et Registreerija pole Vaidlustaja toodete ametlik edasimiiiija.



Nimetatud info puudumine ajab tarbijaid eksitusse ning vdimaldab neil uskuda, et Registreerija on
Vaidlustajaga seotud.

Registreerija

Vaidlusalune domeeninimi on seotud firmaga Halyra OU, tipsemalt seoses firma Kirbys OU tegevuse
15petamise ja iileminekuga firmaks Halyra OU. Kuna firma Kirbys OU tegevuse ldpetajaks ja
niiiidseks Halyra OU juhatajaks, iihtlasi domeeni kirbys.ee haldajaks on Harles Raudmann, on
viimane ka Registreerija esindajaks antud vaidluskiisimuses.

Vaidlusalune domeeninimi on registreeritud 04.07.2010, seoses Eesti Vabariigis 2010. aasta
domeenireformist tulenevatele uute nduetega. Registreerija oli tollel ajal ka Halyra OU juhatajaks.

Domeeni registreerimise kuupédev ei nidita domeeni loomise kuupédeva, kuna enne domeenireformi
seadus kohustuslikke registreeringuid ei ndutud. Domeen kirbys.ee on loodud 20.04.2004, koos firma
Kirbys OU registreerimisega. Firmale nime (Kirbys OU) valides saadi selleks kinnitus koigilt
ndutavatelt instantsidelt Eesti Vabariigis ja ametliku registreeringu ériregistrist 20.04.2004.

Domeen kirbys.ee on registreeritud enne 2010. aastat ja olnud internetis iileval. Internetiotsingute
tulemused niitavad nii Kirbys OU kui ka kirbys.ee olemasolu.

Vaidlustaja on kaitsnud 2006. aastal Eesti Vabariigis nimetuse ,,KIRBY*. Registreerija on kasutanud
2004. aastast sona ,,KIRBYS®“. Toele vastab Vaidlustaja viide, et s-l10pp tdhendab inglise keeles
mitmust, aga Eestis on ametlikuks riigikeeleks eesti keel. Tuginedes sellele faktile on Registreerija
kiisinud nou Eesti Filoloogide Seltsilt ja saanud kinnituse,et eesti keeles on ,.kirby* ja , kirbys* kaks
erinevat sona.

4. KOMISJONI POHJENDUSED

Reglemendi p 15.4 kohaselt rahuldab Komisjon otsusega vaidlustusavalduse, kui Vaidlustaja tdendab,
et:

(a) Domeeninimi on identne vi eksitavalt sarnane vaidlustaja Varasema Oigusega; ja

(b) Domeeninimi oli registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud digust voi Sigustatud huvi
Domeeninimele; voi

(c) Domeeninimi oli registreeritud voi on kasutusel pahauskselt.

Vaidlustaja Varasema Oiguse identsus v0i eksitav sarnasus

Vaidlustaja on tdendanud, et talle kuulub Euroopa Uhenduse registreeritud kaubamirk (sdnamérk)
HKIRBY* (nr 000197855), mis kehtib Eestis alates Euroopa Liiduga liitumisest 01.05.2004. Lisaks
ndhtub Vaidlustaja esitatud tdenditest, et Registreerija on vaidlusaluse domeeninime enda nimele
registreerinud 15.03.2011 (varasemalt ei olnud see registreeritud Registreerijale), st ajaliselt hiljem,
kui Vaidlustaja kaubamaérgi kehtima hakkamine Eestis.

Reglemendi p 2.11 kohaselt on Eestis registreeritud kaubamirgid Reglemendi kohaseks Varasemaks
Oiguseks. Kuna Vaidlustaja viitab cksitava sarnasuse osas kaitstud s6nale ,, KIRBY*, puudub vajadus
teiste kaubamérkide analiilisiks Varasema Oiguse kindlaks tegemiseks.

Komisjon leiab, et domeeninimi ,kirbys.ee* on eksitavalt sarnane Varasema Oigusega (registreeritud
kaubamirk , KIRBY*). Hindamisel jatab Komisjon tdhelepanuta kohustusliku maatunnuse .ee ja
seeliibi eristab domeeninime Varasemast Oigusest vaid iiks tiht, 1dpus olev ,,s*. Nii eesti kui inglise
keeles (Vaidlustaja on USA érilihing) on mdlemad sonad (kirby ja kirbys) nii kirjapildis kui hadlduses
sarnased ja tihemdirgiline erinevus on ebapiisav nende selgeks eristamiseks. Domeeninime lopus
paiknevat (ja seda ainsa mirgina Varasemast Oigusest eristavat) ,s“-tihte vdidakse inglise keeles
kasitleda just tahisele ,,kirby* osundavana (nt kuuluvusele viitav ,, kirby's ).



Komisjon ei ndustu Registreerija kisitlusega, mille kohaselt tuleb eksitava sarnasuse hindamisel sonu
»kirby™ ja ,kirbys* késitleda vaid eestikeelsete sonadena. Kummagi néol ei ole tegemist eesti keeles
tdhendust omava sOnaga ja Registreerija ei ole oma teistsugust seisukohta millegagi tdendanud. Viited
Eesti Filoloogide Seltsi arvamusele (kui selline itihendus eksisteerib) on paljasdnalised. Poolte
esitatud tdenditest ndhtub, et domeeninime kirbys.ee on kasutatud ja kasutatakse just Vaidlustaja
kaubamidrki kandvate kaupade ning nendega seotud teenuste pakkumiseks. Seetdttu viitab
vaidlusalune domeeninimi nendel asjaoludel igasuguse kahtluseta just kaubamargile ,,KIRBY*, mitte
monele eestikeelsele sdnale. Domeeninime sarnasus Varasema Oigusega on ilmselgelt taotluslik.

Eelnevaga seoses on tdidetud Reglemendi p-s 15.4 (a) toodud tingimus.

Varasema Oiguse v0i digustatud huvi olemasolu domeeninime registreerimisel

Registreerija vastusest ndhtuvalt samastab ta ekslikult iseenda kui fiiiisilise isiku, osaiithingu Kirbys
(mis on Registreerija esitatud tdendi kohaselt 28.09.2011 driregistrist kustutatud) ja OU Halyra.
Oiguslikult on domeeninimi vaidlustusavalduse esitamise ajal registreeritud iiksnes Registreerija
nimele ja Registreerija seotus nimetatud &ritthingutega (sh juhatuse litkmelisus) ei anna domeeninime
registreeringust tulenevaid digusi nimetatud &riiihingutele.

Registreerija poolt antud vastuses ei pohjendata diguse voi Gigustatud huvi olemasolu Registreerijal,
millega seoses on tditmata Reglemendi p-s 7.2.4 toodud ndue. Registreerija kirjeldab oma vastuses,
kuidas domeeninime kasutas #ritegevuses osaiihing Kirbys ja kasutab OU Halyra, kuid need
pohjendused on asjassepuutumatud, kuna diguslikult on tegemist Registreerijast erinevate isikutega.

Vaidlustaja poolt tdendina esitatud véljatriikkid veebilehelt kirbys.ee néitavad, et vaidlusalust
domeeninime kasutades pakub kaupu ja teenuseid OU Halyra, mitte Registreerija. Komisjonil puudub
info domeeninime kasutamise kohta Registreerija poolt mistahes vormis. Komisjon peab jareldama, et
Registreerija ainus voimalik huvi domeeninime registreerimiseks on selle kasutada andmine
kolmandale isikule (OU Halyra). Sellise kasutuse korral ei ole tiidetud Reglemendi p-s 15.5 (a)
toodud tingimus, kuna Registreerija ise kaupu voi teenuseid ei paku. Isegi kui domeeninime
registreerijaks olnuks OU Halyra, ei oleks tiidetud edasimiiiijatele esitatavad tingimused, millele on
Komisjon viidanud oma 28.12.2011 lahendis asjas 11-1a-275 (veebilehel ei kajastu seos
Vaidlustajaga).

Eelnevaga seoses on tdidetud Reglemendi p-s 15.4 (b) toodud tingimus. Kuna Reglemendi p-des 15.4
(a) ja (b) toodud tingimused on molemad tdidetud, tuleb vaidlustusavaldus rahuldada.

Komisjon juhib 16puks Registreerija tdhelepanu Reglemendi p-le 7.3.1, mis kohustab
vaidlustusavaldusele vastamisel lisama tdendid. Komisjon teeb Reglemendi p 15.1 kohaselt otsuse
just esitatud dokumentide alusel. Toendite esitamist ei asenda iildsdnaline viide nende elektroonilise
edastamise voimatuse kohta (Reglemendi p 3.3 vdimaldab erandlikel asjaoludel ka mitteelektroonilist
esitamist) ega Komisjonile antud ebamédirane juhis tdendeid interneti otsingumootori abil ise koguda.

5. KOMISJONI OTSUS

Ulaltoodud pdhjustel tegi Komisjon kooskdlas Reglemendi p-dega 15.3 ja 15.8 otsuse:
anda domeeninimi iile Vaidlustajale The Scott Fetzer Company, a Delaware Corporation.

Komisjoni otsus joustub selle tegemise pédeval. Register tdidab otsuse parast 14 kalendripdeva
moodumist, vélja arvatud juhul, kui Registreerija teavitab EIS-i edasise kohtumenetluse algatamisest
Vaidlustaja vastu ning esitab EISile vastava hagi tagamise kohtumééruse.

/allkirjastatud digitaalselt/
Risto Kébi



