MAJANDUS - JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1047-o
Tallinnas, 22. detsembril 2008

Toostusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi k¢onis koosseisus Rein Laaneots
(eesistuja), Evelyn Hallika ja Kirli Ausmees, vaatabi valismaise isiku Dr. Med. Mattias
Rath, aadress: 34 Bree Street" Boor, Cape Town 8001, Lduna-Aafrika Vabariik, fioo
esitatud kaebuse, mille objektiks on Patendiam@&tlill2006. a otsus nr 7/R200401122
rahvusvahelise kaubamargi nr 7566Y8acor Plus Dr. Med. Matthias Rath nimele
registreerimisest keeldumise kohta klassis 5.

Kaebuse esitas Dr. Med. Matthias Rath-i esindavermhvolinik Urmas Kauler,
Patendibiiroo TURVAJA OU.

Kaebus esitati 15.01.2007. a ja registreeriti mt718ll. Komisjoni esimehe resolutsiooniga
29.01.2007. a maarati eelmenetlejaks komisjore IRgin Laaneots.

Kaebuse esitaja nbue

Tuhistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaulgaédacor Plus (reg nr 756679)
Dr. Med. Matthias Rath’i nimele registreerimisesteldumise kohta klassis 5 ning teha
Patendiametile  ettepanek jatkata rahvusvahelise bdmérgi Vitacor Plus
registreerimismenetlust komisjoni otsuses toodjabiissid arvestades.

Kaebuse asjaolud ja menetluse kaik

Dr. Med. Matthias Rath (edaspidi kaebaja) taotlttes 18.12.2003. a Eesti Vabariigis
oiguskaitset rahvusvahelisele kaubamargitacor Plus (reg nr 756679) klassi 5 kaupade:
toidulisandid ja dieetlisandid (sellesse klassilkuad), vitamiinid, mineraalid (ingl. k. -
Food supplements (included in this class), dietetic supplements (included in this class),
vitamins, minerals) téhistamiseks (lisa 1).

Esialgses Giguskaitse vBimaldamisest keeldumidese&IPO Rahvusvahelisele Biroole
26.01.2005 a, keeldus Eesti Patendianegt officio, juhindudes kaubamargiseaduse
(edaspidi KaMS) 8§ 10 Ig 1 p 2 sétestatust, rahvusigele kaubamargile nr 756679 Eesti
Vabariigis Oiguskaitse vdimaldamisest (lisa 2). eldtamet leidis, et rahvusvaheline
kaubaméark nr 756679 ei saa Eesti Vabariigis Oigtstia kuna on assotsieeruv varasemate
AstraZeneca AB nimele samaliigilistele kaupadelegisteeeritud rahvusvaheliste
kaubamarkideg®&IPACOR (reg nr 741825) j&/IDACOR (reg nr 741826).
Rahvusvahelisele kaubamarghNétacor Plus Eestis diguskaitse saavutamise eelduseks
seadis Patendiamet kaubamarkidd®ACOR ja VIDACOR omaniku poolse ndusoleku
esitamise KaMS 8§ 10 Ig 2 satestatust.

25.05.2005. a esitas kaebaja Patendiametile esi&gsldumisteate uuesti labivaatamise
avalduse, teatades muuhulgas, et vastandatud rethelste kaubaméarkide suhtes on
kaebaja asunud tuhistama vastandatud rahvusvaheégistreeringute aluseks olevaid
Rootsi registreeringuid (lisa 3). Rootsi Patendiarkestutaski 28.08.2002. a otsusega
vastandatud rahvusvahelise kaubaméargi nr 74182Seldu oleva pohiregistreeringu
nr 345238 kaubamargiMIPACOR Rootsi kaubamarkide registrist. Ka Eesti Patendiam
tunnistas vastandatud varasema rahvusvahelise rkeuba registreeringu nr 741825
tuhistamist ning teatas 02.06.2005. a kaebajaleadtisimine rahvusvahelise kaubamargi
registreeringu nr 741825 omanikult ei ole enamlikaja
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Ka Patendiameti esialgses 0Oiguskaitse voimaldamikesldumise teates vastandatud
rahvusvahelise registreeringu nr 741826 baastasiuar 00-04842 tulenev rahvuslik
registreering nr 345249IDACOR on kaebaja vaidlustusavalduse alusel Rootsi Patend
ja Registriameti 22.04.2005. a otsusega regidustutatud.
Markide rahvusvahelise registreerimise Madridi kakjppe protokolli art 16 Ig 3 kohaselt
ei ole rahvusvahelisest registreerimisest tulenekaitsel enam 0Oiguslikku joudu, kui
pohitaotlus vdi sellest tulenev registreering va@hpegistreering on koigi voi modne
rahvusvahelises registreeringus loetletud kaupaddegnuste suhtes enne viie aasta
moddumist tagasi voetud vOi kehtivuse kaotanudestbn loobutud vdi on otsustatud
I6plik tagasilikkamine, tihistamine, kustutaminé kéhtetuks tunnistamine.
Tulenevalt eeltoodust ning arvestades, et WIPO ahadasis ei olnud 18.07.2005. a
seisuga avaldatud infot kaubama&wiDACOR téieliku tihistamise kohta, palus kaebaja
peatada rahvusvahelise registreeringu nr 7568@if&cor Plus menetluse kuni WIPO
andmebaasis vastava info avaldamiseni vastandatwligsvahelise registreeringu kohta
(lisa 4).
Patendiamet peatas rahvusvahelise registreeringb6679 ekspertiisi KaMS § 70 Ig 2 ja
§ 43 Ig 2 alusel, kuni 16.08.2006. a (lisa 5).
04.04.2006. a rahvusvahelise registreeringu puadk@tvaldamise ja selgituste andmise
teates nr 7/R200401122 teatas Patendiamet kaebaghleseoses uute asjaolude
iimnemisega, on antud kaubamargi menetluse peatakatkestatud. POhjuseks toodi
asjaolu, et esialgses rahvusvahelisele kaubamargaeor Plus (reg nr 756679) Eestis
oiguskaitse voimaldamisest keeldumise teates wdatad rahvusvaheline kaubamargi
registreering nr 741826 on tihistatud, kuid sanmadistraZeneca AB esitanud taotluse
rahvusvahelise registreeringu muutmiseks sisekiikls taotluseks (lisa 6). Tulenevalt
nimetatust ning tuginedes KaMS 8§ 10 Ig 1 p 2 satek, asus Patendiamet 04.04.2006. a
teates seisukohale, et rahvusvahelisele kaubamafgécor Plus (reg nr 756679) Eesti
Vabariigis klassis 5 diguskaitse saavutamist takisius siseriiklik kaubamargitaotlus nr
M200500807VIDACOR, mille kohta tehti 09.08.2006. a registreerimisotsus42892,
ning 0Oiguskaitse saamise eelduseks on Kkirjaliku lasitamine nimetatud
kaubamargitaotluse omanikult AstraZeneca AB.
05.06.2006. a esitas kaebaja vastuse Patendiamedtatud teatele, milles ei ndustunud
Patendiameti 04.04.2006. a teates toodud seisukadraning Uhtlasi juhtis Patendiameti
tdhelepanu Madridi kokkuleppe protokollis satestanenetlusnormidele (lisa 7).
Patendiameti esialgses diguskaitse vdimaldamigedtiumisteate pohjusena ei ole toodud
Eesti siseriiklikku registreerimistaotlust nr M2@IB07 VIDACOR . Rahvusvahelise
registreeringu nr 756679 menetluse kdigus Paterediamuutis meelevaldselt diguskaitse
vOimaldamisest keeldumise pdhjust vorreldes esaldeeldumisteates tooduga ning ei
edastanud WIPO Rahvusvahelise Biroole nimetatuddleese pdhjuste muutmist
kajastavat parandusteadiofification of Ex Officio Provisional refusal (Correction)).
Tulenevalt eeltoodust leidis kaebaja, et Patendigkaetas digusesx officio keelduda
rahvusvahelisele registreeringule nr 756679 Eéggisskaitse voimaldamisest, kuivord:
1) esialgses keeldumisteates nimetatud rahvusvaheaksggstreeringud nr 741825 ja
nr 741826 on tahistatud,
2) esialgses keeldumisteates ei ole Eesti siseriidlikkaubamérgitaotlust nr
M200500807 pdhjusena esitatud ja
3) Patendiamet ei ole kindlaksméaaratud téhtaja (18) kaaksul teatanud WIPO
Rahvusvahelisele Biroole, et rahvusvahelise regigstigu nr 756679 diguskaitse
vBimaldamist takistab uus objekt — Eesti sisekiklkaubamargitaotlus nr
M200500807, mille kohta tehti 09.08.2006. a regstimisotsus nr 42892.



Vaatamata kaebaja poolt 05.06.2006. a, 17.08.20(%6.31.10.2006. a (lisad 7-9) esitatud
seisukohti selgitavatele argumentidele ja lisafightitele tegi Patendiamet 15.11.2006. a
kaubamargi registreerimisest keeldumise otsuse/R200401122. Nimetatud otsuses jai
Patendiamet endiselt seisukohale, et registrearkwnigsitatud rahvusvaheline kaubamark
ei saa vastavalt KaMS 8§10 Ig1 p 2 ja Ig2 Eesiguskaitset, kuna on sarnaseid
assotisatsioone tekitav AstraZeneca AB varasemdlusao nr M200500807 alusel
saavutatud registreeringuga nr 4284PACOR klassis 5 (lisa 10).

Tuginedes KaMS 8§ 10 1g 1 p 2 ja Ig 2, seadis Paaemet rahvusvahelisele kaubamargile
nr 756679 Eesti Vabariigis diguskaitse saavutang@séduseks varasema kaubamargi
nr 42892 omaniku kirjaliku ndusoleku esitamise.

Kaebaja jadb oma rahvusvahelise registreeringlb6679 dGiguskaitse vdimaldamise Ule
otsustamise menetluse jooksul esitatud seisukohjtadee ning leiab, et Patendiameti
otsus rahvusvahelise kaubamargi registreerimisestldkmise kohta on tulenevalt
protsessireeglite rikkumisest digusvastane ning sdlighrgnevatel pohjustel.

15.11.2006. a kaubamaérgi registreerimisest keelskimisuses on Patendiamet r6hutanud,
et kuna esialgses Oiguskaitse vdimaldamisest keed#u teates vastandatud
rahvusvaheline registreering nr 741826 muudeti axadt Madridi protokollis esitatud
tingimustele siseriiklikuks taotluseks nr M2005008@raeguseks registreering nr 42892),
kasitleb Patendiamet seda nii, nagu oleks taothitsitad rahvusvahelise registreerimise
kuupaeval 12.09.2000. a, prioriteediga 21.06.280&ellest tulenevalt leiab Patendiamet
vadaralt, et tegemist on varasema digusega kaubanmirgr56679 suhtes, millest
kaubamérgiomanikule teatati esialgses keeldumisstese 26.01.2005.a, s.0 enne
18 kuulise tahtaja mé6dumist.

KaMS 870 Ig2 kohaselt teeb Patendiamet eksperfjdis menetleb rahvusvahelisi
registreeringuid KaMS-s satestatu kohaselt, ardestaMadridi protokollist ja selle
juhendist tulenevaid erisusi.

Markide rahvusvahelise registreerimise Madridi kalkelppe protokolli artikkel 5 satestab:

(1) Kui rakendatava Oigusakti satted seda lubavad, \@8faomane amet, keda
Rahvusvaheline BlUroo on informeerinud rahvusvaeslis registreerimisest
tuleneva kaitse artikli'¥ 16ike 1 v6i2 kohasest laienemisest sellele
lepinguosalisele, teatada lepinguosalise kaitsem@ebt keeldumisest nimetatud
margile. Keelduda vdib vaid sellistel p&hjustel,llenitbttu todstusomandi kaitse
Pariisi konventsiooni kohaselt ei anta kaitset Kaeosellele ametile esitatud
margile. Ent kaitse andmisest ei tohi isegi oshlisselduda Uksnes pdhjendusega,
et rakendatav Oigusakt lubab registreerimist vaidagpd arvus klassides voi
piiratud hulgale kaupadele voi teenustele.

(2) (&) Nimetatud digust kasutada sooviv amet teataba orkeeldumisest
Rahvusvahelisele Biroole ja esitab kdik pohjendugadahemiku jooksul, mis on
satestatud selle ameti suhtes rakendatavas seadugksiljiemalt enne Uhe aasta
moddumist kuupaevast, mil Rahvusvaheline Burooaairaid sellele ametile teate
I6ikes 1 nimetatud laienemise kohta, arvestadektpes (b) ja (c) satestatut.

(b) Arvestamata punkti (a), vOib lepinguosaline ldederida, et kaesoleva

protokolli kohaste rahvusvaheliste registreeringui@éul on punktis (a) nimetatud

Uhe aasta pikkune ajavahemik asendatud 18 kuuga.
Markide rahvusvahelise registreerimise Madridi kakjppe ja selle kokkuleppe protokolli
Uhise juhendi reegel 17 Ig 1 (a) satestab, et gwakeeldumise teade vdib sisaldada
avaldust, milles teate saatnud amet pdhjendab, amksd lepinguosalises ei saa kaitset
anda ("ex officio esialgne keeldumine"). Sama juhiereegel 17 Ig 2 kohaselt peab
esialgse keeldumise teade sisaldama jargmist:

(1) teate saatnud ameti nimetus,



(ii) rahvusvahelise registreeringu number, soovitavalbskandmetega margi
sOnaliste elementide vGi pohitaotluse vdi pdhiregeringu numbri kohta,
mis voimaldavad rahvusvahelise registreeringu glesttkinnitada,

(i)  [kustutatud]

(iv)  koik esialgse keeldumise pdhjused koos viideteflaksdastele tahtsamatele
seadusesatetele,

(V) kui esialgse keeldumise pdhjused seostuvad margigaon olnud taotluse
vOi registreeringu objekt ning millega rahvusvaselregistreeringu objektiks
olev mark on vastuolus, siis esimesena mainitudgimggitamise kuupéev ja
number, prioriteedikuupéev (selle olemasolu kornadyistreerimise kuupaev
ja number (nende olemasolu korral), omaniku nimiagdress ning margi
reproduktsioon koos Kkoigi vdi vastava osa selle gndaotluses voi
registreeringus sisalduvate kaupade ja teenustelliga, mis vdib olla
nimetatud taotluse vdi registreeringu keeles.

Juhindudes KaMS § 70 Ig 4 peab Patendiamet teafggouakaitse andmisest keeldumise
kdikidest pohjendustest Biroole 18 kuu jooksul kaunbrgi rahvusvahelise registreerimise
teate kuupaevast arvates.

26.01.2005. a teatdsotification of Ex Officio Provisional Refusal on Eesti Patendiamet
esialgse keeldumise teate pdhjusena véalja toonublaZeneca AB rahvusvahelised
registreeringud nr 741825 ja nr 741826.

Molemad esialgse keeldumise teate pdhjusena vagadud rahvusvahelised
registreeringud on tuhistatud ning registrist ktegud. Eesti  siseriiklikku
registreerimistaotlust nr M20050080YIDACOR, mille kohta tehti 09.08.2006. a
registreerimisotsus nr 42892, Patendiameti esialgg€i#guskaitse vdimaldamisest
keeldumisteate pdhjusena ei toodud. Kaebaja letadmtud juhtumil puudub Patendiametil
ex officio 6igus vastandada rahvusvahelise registreeringi58679 menetluses Eesti
siseriiklikku kaubamaérgitaotlust nr M200500807 jelles alusel tehtud registreeringut
nr 42892 ning nduda nimetatud kaubamargitaotlusiseds tuues AstraZeneca AB
ndusolekut rahvusvahelisele kaubamargile nr 75&&&is diguskaitse vBimaldamiseks.
Osundades Ulaltoodud Madridi protokolli artikli 5unkti 2) (a) ning markide
rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppetgkolli Ghise juhendi reeglit 17 on
Patendiamet 15.11.2006. a otsuses asunud vaarsilkawale, et valjendidrounds’ all
moeldakse keeldumise seaduslikke aluseid, mitteamdatud markide andmeid. Esialgse
keeldumise teatele esitatud nduetes on eraldi merd vélja toodud alused, millel
keeldumine pdhineb ning vastandatud kaubamargi eddr8eega ei kuulu vastandatud
kaubamérgi number nende keeldumise aluste hulks,emiohi muutuda peale 18 kuud.
Antud juhul on vastandatud kaubamargi number aimus, ei sisaldunud Patendiameti
esialgses keeldumise teates, kuna see muutustpatdevaljastamist.

Kaebaja ei ndustu, viitega Madridi protokolli osatu artiklitele Patendiameti nimetatud
vaitega, s.o0 valjendi grounds’ all mbeldakse keeldumise seaduslikke aluseidtemit
vastandatud markide andmeid. Kui see oleks nipleks ka eelpool osundatud punktis
teist lauset, s.0 koos viidetega sellekohastelesaatmatele seadusesatetele. Juhul, Kkui
oiguslooja oleks the grounds” all mdelnud seaduslikke aluseid, ei oleks mingifadust
osundatud punkti sisse tuua taiendav klausel.

Seonduvalt kaubamargi registreerimisest keelduroisases osundatud Kaubamaérgilehe
nr 11/1998 Lisas 1 avaldatud Madridi kokkuleppeVjadridi protokolli kohase markide
rahvusvahelise registreerimise juhendiga, jadb d&aéb arusaamatuks Patendiameti
eelistus erinevatel aegadel avaldatud normide tdlgaihtes. Kaebaja osundas oma
18.08.2006. a teates Patendiameti kodulehel awmld@fladridi protokolli artikli 5
punkti 2) (a) ja (b), millise t6lke kohaselt (samataldatud Patendiameti kodulehel)



“...teatab digust kasutada sooviv amet keeldumiBasivusvahelisele Buroole ning esitab
kdik péhjendused...”.

Patendiamet on kaubamargi registreerimisest keet#unotsuses jaanud endisele
seisukohale, et Patendiamet on kohustatud 18 kuwksijd teatama WIPO-le kdik
keeldumise alused (mitte po&hjused). Osundades @elpmodud juhendile rdhutab
Patendiamet, et “Madridi protokollis nimetatud 18ukjooksul edastatavad keeldumise
alused @rounds) on lahtiseletatud Pariisi konventsiooni artikli§aquinquies B, kus on
nimetatud keeldumise suhtelised ja absoluutsededjusiitte kaubamérgi taotluses voi
registreeringus sisaldavad andmed."

Siinkohal juhib kaebaja komisjoni tdhelepanu Edsiubamargiseadusele, milles on
satestatud suhtelised (§ 10) ja absoluutsed ($g8sKaitset valistavad asjaolud, mitte aga
alused. Nimetatu kinnitab taiendavalt, koos Patameéti kodulehel avaldatud inglise
keelse Markide rahvusvahelise registreerimise Miadkokkuleppe protokolliga, et
Madridi kokkuleppe protokolli artikli 5 2) (a) jabY toodu kohaselt ldhtutakse,
Patendiameti teatamiskohustuse kontekstis, ingesiskst sdnasgfounds’, mis tdlgituna
eesti keelde tdhendab ‘pdhjus, motiiv’.

Samuti osundab kaebaja 26.01.2005.a esialgselevusahelisele kaubamargile
Oiguskaitse vdimaldamisest keeldumisteatele. Nirpaltteate punktis IV margitudtie
grounds for this provisional refusals are the following” ning vastavalt nimetatud
“grounds’ on konkreetsed rahvusvahelised kaubamérgi registrgud nr 741825 ja
nr 741826, mitte aga Eesti siseriiklik kaubamaegistreerimistaotlus nr M200500807.
Samas peab Patendiameti Rahvusvahelisele Buroatanta pohjused koos viidetega
sellekohastele tahtsamatele seadusesatetele. Kdustegu vaga Oigesti margib ka
Patendiamet, on “seaduse sate KaMS 8§10 Igl1 p B & ja pdhjuseks “vastuolu
varasema digusega’”.

Patendiamet soovib 15.11.2006. a otsuses kull adlaitet antud juhul ei tohiks takerduda
seaduste ja lepingute sdnastusse ja erinevatesgetegse, vaid tuleks l&htuda asja
sisulisest kuiljest, on kaebaja siiski seisukohalnie Eesti digusnormid, kui ka Eestis
kehtivad rahvusvahelised kokkulepped, kuuluvadmigiele, sh. Patendiameti poolt.
Kaesolevas kaebuses ja ka eelnevalt kaebaja jadtateecti vahelises kirjavahetuses on
korduvalt toonitatud 18 kuulist tdhtaega, millekeol Patendiamet peab Rahvusvahelisele
Buroole teatama kaubamargi diguskaitse voimaldasthlseldumise pdhjustest.

Kaebaja poolt rahvusvahelise registreeringu nr 796@gistreerimismenetluse jooksul ja
kaesolevas kaebuses esitatud argumentidele eiaténditamet maéaratud 18 kuu jooksul
Rahvusvahelisele Buroole teatanud, et rahvusvahelisegistreeringule nr 756679
oiguskaitse vdimaldamist takistab kaubamaérgi reggsimistaotlus nr M200500807
(nuudseks registreering nr 42892). Ka ei ole Pasenet WIPO Rahvusvahelisele Biroole
esitanud ka vastavat parandusteadet — “Correction”.

Kuivord Patendiameti poolt 18 kuu jooksul Rahvusleele Buroole teatatud
rahvusvahelised registreeringud nr 741825 ja nr828l1on tuhistatud ja registrist
kustutatud ehk ara langenud, siis Patendiametidipiuniidseks 6igus omatahtsi keelduda
rahvusvahelisele kaubamargil¥itacor Plus (reg nr 756679) Eestis &iguskaitset
vOimaldamast, sh. vastandada siseriiklikku taotimstM200500807, mille kohta tehti
09.08.2006. a registreerimisotsus nr 42892.

Juhindudes KaMS 8§ 70 Ig 2, markide rahvusvahebksggstreerimise Madridi kokkuleppe
ja selle kokkuleppe protokolli thise juhendi reellilg 1 ja 2 satestatud tingimustest ning
tulenevalt markide rahvusvahelise registreerimisaditli kokkuleppe protokolli art 5
maaratud téhtajast ei saa Patendiamet keeldumijagedaex officio lisada uusi taotlusi
ega registreeringuid, mis ei olnud esialgses keeisheates (voi esialgse keeldumiseteate
parandusteates) ara margitud.



Kuna Patendiamet ei arvestanud Madridi protokojasselle juhendist tulenevaid erisusi

rahvusvahelise registreeringu nr 756679 menetluses, Patendiamet rikkunud

protsessinorme, mistdttu on 15.11.2006. a otsus//R200401122 Gigusvastane ning

kuulub tihistamisele.

Lahtudes eeltoodust ja juhindudes markide rahviudisgh registreerimise Madridi

protokolli art 5 punktidest 1), 2) (a) ja (b), ai6 Ig 3, markide rahvusvahelise

registreerimise Madridi kokkuleppe ja selle koklpge protokolli tGihise juhendi reegli 17

lg1l jalg2, KaMS 8§89 ja 10, KaMS § 70 Ig 2 ningtB Ig 1 palub kaebaja tuhistada

Patendiameti otsus nr 7/R200401122 rahvusvahelissubdmargi nr 756679

registreerimisest keeldumise kohta ning teha P&eratile ettepanek jatkata menetlust

rahvusvahelise kaubamargi nr 756679 asjas komisjoisuses toodud asjaolusid

arvestades.

Lisad:

1. Valjatrikk Patendiameti elektroonilisest kaubamédekandmebaasist rahvusvahelise
registreeringu nr 756679 kohta;

2. Arakiri Patendiameti 26.01.2005. a teaté#ttification of Ex Officio Provisional
Refusal rahvusvahelise registreeringu nr 756679 kohta;

3. Arakiri kaebaja 25.05.2005.a avaldusest keeldwatst uuesti |abivaatamise ja
menetluse peatamise kohta,;

4. Arakiri kaebaja 18.07.2005. a esitatud vastusestrideametile;

5. Arakiri Patendiameti 06.03.2006. a rahvusvahekggstreeringu ekspertiisi peatamise

kohta nr 7/R200401122;

Arakiri Patendiameti 04.04.2006.a rahvusvahelisegistreeringu  puuduste

kérvaldamise ja selgituste andmise teatest nr WRRD122;

Avrakiri kaebaja 05.06.2006. a esitatud vastusestiig@ametile;

Arakiri kaebaja 17.08.2006. a esitatud vastusestridametile;

Arakiri kaebaja 31.10.2006. a esitatud vastusestridametile;

0 Arakiri Patendiameti 15.11.2006. a kaubamargi teggsimisest keeldumise otsusest

nr 7/R200401122;
11.Maksekorraldus nr 3590, 11.01.2007. a;
12.Volikiri.

o

Patendiameti seisukoht kaebuse kohta

Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, didmargiVitacor Plus registreerimisest
keeldumise otsus klassis 5 on seaduslik ja p6htedda

Vastavalt KaMS § 10 Ig 1 p 2 ei saa Oiguskaitseibleanark, mis on identne vdi sarnane
varasema kaubamargiga, mis on saanud Giguskaksesate vOi samaliigiliste kaupade
vOi teenuste tahistamiseks, kui on téenédoline kandtrkide aravahetamine tarbija poolt,
sealhulgas kaubamargi assotsieerumine varasemarkéuiga.

Patendiamet leiab, et registreerimiseks esitatusb&aark Vitacor Plus (taotluse nr
R20040112) on sarnaseid assotsiatsioone tekitaseara kaubamargiQdDACOR (reg

nr 42892), mis on saanud Oiguskaitse identseteaaakigiliste kaupade osas klassis 5
(farmaatsiatarbed; meditsiinilised dieetained,estud). Taotleja ja Patendiameti vahel
puudub selles osas vaidlus.

Kaebaja leiab, et Patendiameti otsus rahvusvahekgaabamérgi registreerimisest
keeldumise kohta on tulenevalt protsessireeglitkurnisest Oigusvastane. Kuivord
Patendiameti poolt 18 kuu jooksul Rahvusvahelig&leoole keeldumise alusena teatatud
rahvusvahelised registreeringud nr 741825 ja 741826@ihistatud ja registrist kustutatud
ehk &ra langenud, siis Patendiametil puudub nugdéegus keelduda rahvusvahelisele




kaubamargileVITACOR Eestis diguskaitset véimaldamast, sh. vastandesdaiiklikku
taotlust nr M200500807, mille kohta tehti 09.08.2@0registreerimisotsus nr 42892.
Patendiamet ei ndustu eeltooduga. Patendiametiukedis on, et rahvusvaheline
registreering nr 741826 tuhistati Madridi protokailttikli 6 16ike 4 kohaselt 25.04.2005. a,
kuid kaubamargiomanik esitas taotluse rahvusvahelisgistreeringu siseriiklikuks
taotluseks muutmiseks. Tuhistatud rahvusvahelingistreering nr 741892 muudeti
siseriiklikuks taotluseks nr M200500807, mis onggaseks registreeritud (reg nr 42892
VIDACOR). Siseriiklikuks muutmine toimus Madridi protokigllesitatud tingimustele
vastavalt ning seetdttu kasitleb Patendiamet seila nagu oleks taotlus esitatud
rahvusvahelise registreerimise kuupéeval 12.09.2800rioriteediga 21.06.2000. a. Seega
on tegemist varasema 0Oigusega kaubamargi nr 7566(@or Plus suhtes, millest
kaebajale teatati meie esialgse keeldumise te&t€4.2005. a, st enne 18 kuulise tahtaja
moodumist.

Eeltoodu on vastavuses KaMS 8§ 71 Ig 2 satestatogide kohaselt: kui kaubamargi
rahvusvaheline registreering on Madridi protokalitikli 6 16ike 4 kohaselt kustutatud,
vOib selle kaubamargi registreerida siseriikliku ukamérgina rahvusvahelises
registreeringus sisaldunud kaupade ja teenusteesulkui kaubamargiomanik esitab
taotluse Patendiametile kolme kuu jooksul rahvuslia@ registreeringu kustutamise
kuupaevast arvates. Sellise taotluse esitamise davas loetakse kaubamargi
rahvusvahelise registreerimise kuupaev.

See kaubamargiseaduse sate tuleneb Madridi prditekoklist 9 quinquies, mis sétestab
rahvusvahelise registreeringu muutmise siseriikigkudi regionaalseks taotluseks: juhul,
kui rahvusvaheline registreering on paritoluameibtiusel artikli 6 16ike 4 kohaselt
kustutatud kdigi vbi mdne selles registreeringuetliud kaupade ja teenuste suhtes ning
asjaomast rahvusvahelist registreeringut omanud asitab sama margi registreerimise
taotluse ukskoik millise lepinguosalise ametile aaterritooriumil, kus rahvusvaheline
registreering jous oli, kasitletakse seda taothistnagu oleks see esitatud rahvusvahelise
registreerimise kuupéeval artikli 3 10ike 4 kohasebi territoriaalse laiendamise
registreerimise kuupaeval artikli 3ter I0ike 2 kebl, ja kui rahvusvahelisel
registreeringul oli prioriteet, on eelmainitud tasel sama prioriteePatendiamet réhutab,
et nimetatud artikkel ei sisalda nduet, mille kaHbduleks teavitada sellisel puhul
Rahvusvahelist Birood 18 kuu jooksul nii-Oelda tueseldumise alusest siseriikliku
taotluse naol, vaid satestab Uheselt, et sedaisadthsitletakse nii, nagu oleks see esitatud
rahvusvahelise registreerimise kuupaeval.

Kaebaja on kaebuse aluseks votnud markide registiee Madridi kokkuleppe ja selle
kokkkuleppe protokolli thise juhendi reegli 17 Igpl2 ning markide rahvusvahelise
registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli artj® leiab, et seal kasutatud valjendi
“grounds” all mdeldakse vastandatud markide andmmidte keeldumise seaduslikke
aluseid. Seega oleks pidanud Patendiamet 18 kutdligaja jooksul teatama siseriikliku
margi nr 42892 olemasolust, mida Patendiamet atgreid.

Patendiamet on seisukohal, et vastandades hilisematgile eelnimetatud siseriiklikuks
muudetud margi nr 42892, ei ole rikutud Madriditptmllis esitatud tingimusi. Kaebaja ja
Patendiameti erinevad seisukohad p&hinevad suusas mglisekeelse sdngrounds
(alused, pohjused) tdlke erinevustel eesti keefilgittd Sigusaktides. Patendiamet on
seisukohal, et kuna Madridi protokolli n&ol on tewst inglisekeelse dokumendiga, tuleks
lahtuda oma pdhjendustes eelkdige inglisekeelsergginaaltekstidest, valtimaks tdlkest
tulenevat vaartélgendust. Pdhjalikumalt on eeltoddisitlemist leidnud Patendiameti
15.11.2006. a otsuses.



Patendiamet leiab jatkuvalt, et Madridi protokoléirtiklis Sguinquies satestatud
rahvusvahelise registreeringu siseriiklikuks tasgks muutmise mote on selles, et
baastaotluse v0i -registreeringu tuhistamisest ul&ht rahvusvahelise registreeringu
tuhistamise puhul on rahvusvahelise registreerorganikul voimalik séilitada diguskaitse
oma margile margitud lepinguosalistes riikides, kKusuduvad seaduslikud pdhjused
oiguskaitse I6ppemiseks. Nimetatud artikkel kaataim motte juhul, kui Patendiamet ei
kasitle siseriiklikuks muudetud méarke varem Oigutsieasaanud markidena.

Kaebaja vaide, mille kohaselt Patendiamet ei ol®®@/fahvusvahelisele Biroole esitanud
vastavasisulist parandusteadet - “Correction” ei asjakohane. Patendiamet selgitab, et
sellesisuline teade saadetakse Uksnes juhul, kalgsss teates on eksitud, tehtud viga.
Antud juhul toimus aga rahvusvahelise registreeringiutmine siseriiklikuks taotluseks,
mis on eraldi Gigusaktidega reguleeritud toimingtteneksimus ja sellisel juhul ei ole
Patendiametil diguslikku alust ega vajadust saatlPQV Rahvusvahelisele Buroole
parandusteadet.

Patendiamet leiab, et kaubamark nr 4284PDACOR on k&igi oma andmete poolest
(mérk, kuupdevad, kaupade loetelu, omanik) identaeem kehtinud rahvusvahelise
registreeringuga nr 741826, millele viitas Patenin oma esialgse keeldumise teates.
Seega ei ole muutunud ei esialgse keeldumise ajaska sisu, kuna ko&ik vajalikud
andmed said WIPOle ja kaubama¥iiacor Plus omanikule (kaebajale) teatavaks esialgse
keeldumise teatest 26.01.2005. a. Seetdttu ei ¥a@sta kaebaja vaide, et Patendiamet on
eiranud protseduurireegleid vastandades kaubareargil 756679 Vitacor Plus
registreeringu nr 42892IDACOR .

Eeltoodust lahtudes ja tulenevalt KaMS § 10 Ig2 palub Patendiamet komisjonil jatta
kaebus rahuldamata.

Kaebaja 16plikud seisukohad

Kaebaja jadb oma kaebuses nr 1047 toodud argureeritig seisukohtade juurde ja leiab,
et Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamafgacor Plus registreerimisest
keeldumise kohta on tulenevalt protsessireeglikkurnisest digusvastane ning kuulub
tuhistamisele.

Kaesoleval juhul on maaravaks kisimuseks, kas Biat@et oleks pidanud teatama WIPO
Rahvusvahelisele Blroole uutest registreerimisistakatest p&hjendustest, s.0 uuest
registreerimist takistavast siseriiklikust kaubagii@otlusest ning seda 18 kuu jooksul, voi
mitte. Kaebaja on seisukohal, et sedavdrd olulingusie piiramine nagu seda on
rahvusvahelisele kaubamargi@acor Plus 6iguskaitse voimaldamisest keeldumine, peab
toimuma kdikidest protseduurireeglitest kinni pidad ning jargides muuhulgas
rahvusvaheliste kaubamarkide registreerimisreegléigstatavat Madridi protokolli ning
selle juhendist tulenevaid erisusi.

15.11.2006. a kaubamargi registreerimisest keelskimisuses on Patendiamet réhutanud,
et kuna esialgses Oiguskaitse vOimaldamisest keedtu teates vastandatud
rahvusvaheline registreering nr 741826 muudeti axedt Madridi protokollis esitatud
tingimustele siseriiklikuks taotluseks nr M2005008@raeguseks registreering nr 42892),
kasitleb Patendiamet seda nii, nagu oleks taottitsitad rahvusvahelise registreerimise
kuupaeval 12.09.2000. a, prioriteediga 21.06.280&ellest tulenevalt leiab Patendiamet
vaaralt, et tegemist on varasema Oigusega kaubanmirg756679 suhtes, millest
kaubamargiomanikule teatati esialgses keeldumiséete26.01.2005. a, ehk enne 18
kuulise tahtaja mé6dumist.

26.01.2005. a teateotification of Ex Officio Provisional Refusal on Patendiamet esialgse
keeldumise teate pdhjusena vélja toonud AstraZeABceahvusvahelised registreeringud




nr 741825 ja nr 741826. Mdlemad rahvusvahelisedstregringud on tuhistatud ning
registrist kustutatud. Eesti siseriiklikku registnenistaotiust nr M20050080VIDACOR
Patendiameti esialgses Oiguskaitse vimaldamisestdimisteate pdhjusena ei toodud.
Sellest tulenevalt kaebaja leiab, et antud juhtymildub Patendiametix officio digus
vastandada rahvusvahelise registreeringu nr 7568i&hetluses Eesti siseriiklikku
kaubamargitaotlust nr M200500807 (registreering 42892) ning nduda nimetatud
kaubamargitaotlust aluseks tuues AstraZeneca AB salékut rahvusvahelisele
kaubamargile nr 756679 Eestis diguskaitse voimaiskeks.

Siinkohal soovib kaebaja veelkord Patendiameti ®2@07. a kaebuse suhtes esitatud
vastuses toodust ajendatuna osundada markide rathelse registreerimise Madridi
kokkuleppe ja selle kokkuleppe protokolli Ghisegali satestatule (vt kaebuse tekst).
Esitatud juhendi sénastusest ndhtub, et RahvussaleeBiroole tuleb esitada voimalikult
palju andmeid, muuhulgas varasema 0iguse kohtasemdgit margi registreerimiseks
esitamise ja registreerimise number. Kaesolevalljlratendiamet nimetatud andmeid
Rahvusvahelisele Buroole edastanud ei ole.

Patendiamet réhutab 02.05.2007. a kaebuse suhtiegueésvastuses, et on edastanud
WIPO-le kdik vajalikud andmed rahvusvahelisele kaubrgileVitacor Plus diguskaitse
vBimaldamisest keeldumise kohta.

Nimetatust jareldub, et Patendiamet ei peagi Jaj&i jargida etteantud rahvusvahelisi
kokkuleppeid ning nende kohta valja antud juhendeid

Samuti on Patendiamet, refereerides Madridi prdtio&dikli 5 punkti 2) (a) ning markide
rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppetgkolli thise juhendi reeglit 17,
15.11.2006. a otsuses asunud vaarale seisukohalgljendi “grounds” all mdeldakse
keeldumise seaduslikke aluseid, mitte vastandatéikiode andmeid. Esialgse keeldumise
teatele esitatud nduetes on eraldi punktidena M@gud alused, millel keeldumine
pohineb ning vastandatud kaubaméargi andmed. Sdekauke vastandatud kaubamaérgi
number nende keeldumise aluste hulka, mis ei tehitoda peale 18 kuud. Antud juhul on
vastandatud kaubamérgi number ainus, mis ei sisattluPatendiameti esialgses
keeldumise teates, kuna see muutus peale teatstadijist.

Kaebaja on seisukohal, et nii Eesti riiklikud 6igaemid, kui ka Eestis kehtivad
rahvusvahelised kokkulepped, kuuluvad taitmisele, Fatendiameti poolt. Nii kaebuses,
kui ka eelnevalt kaebaja ja Patendiameti vaheksgsvahetuses on korduvalt toonitatud
18 kuulist tdhtaega, mille jooksul Patendiamet pBabvusvahelisele Biroole teatama
kaubamargi 6iguskaitse voimaldamisest keeldumisgustest.

Kuivord Patendiameti poolt 18 kuu jooksul Rahvusleele Biroole teatatud
rahvusvahelised registreeringud nr 741825 ja nr8281on tuhistatud ja registrist
kustutatud ehk &ra langenud, siis Patendiametitlpiniidseks 6igus oma aranagemise
jargi keelduda rahvusvahelisele kaubamargiigacor Plus (reg nr 756679) Eestis
Oiguskaitset vBimaldamast, sh. vastandada sis&kiikltaotlust nr M200500807 (reg
nr 42892). Tulenevalt markide rahvusvahelise reggstimise Madridi kokkuleppe
protokolli art 5 maaratud téhtajast ei saa Pateneisomatahtsi lisada keeldumisel uusi
(siseriiklikke) taotlusi ega registreeringuid, kugid ei olnud esialgses keeldumisteates (vOi
hilisemas parandusteates, juhul kui see valjastedimargitud.

Kuivord Patendiameti 15.11.2006. a otsuses on mituetregistreering vastandatud, on
Patendiamet rikkunud protsessinorme, mistdttu oi1.3006. a otsus nr 7/R200401122
digusvastane ning kuulub tdhistamisele.

Lahtudes eeltoodust ja juhindudes markide rahvieisgh registreerimise Madridi
protokolli art 5 punktidest 1), 2) (a) ja (b), at6 Ig 3, markide rahvusvahelise
registreerimise Madridi kokkuleppe ja selle kokkgeorotokolli Ghise juhendi reegli 17 Ig
ljalg 2, KaMS § 9 ja 10, KaMS 8§ 70 Ig 2 ning 8§ W11 satestatust palub kaebaja



tuhistada Patendiameti otsus nr 7/R200401122 rahhedise kaubamargi nr 756679
registreerimisest keeldumise kohta ning teha P&eratile ettepanek jatkata menetlust
rahvusvahelise kaubamargi nr 756679 asjas komisjotsuses toodud asjaolusid
arvestades.

Patendiameti 16plik seisukoht

Patendiamet jadb oma varasemalt 02.05.2007. atuskiteisukoha juurde ja leiab, et
Patendiameti 15.11.2006. a registreerimisest ke@kki otsus nr 7/R200401122 on
seaduslik ning pohjendatud.

Patendiamet rohutab veelkord, et kaebaja pooltstegirimiseks esitatud tahist ei ole
vBimalik kaubamargina kaitsta jargnevatel péhjustel

1. KaubamarkVitacor Plus on sarnaseid assotsiatsioone tekitav varasemaaksirgiga
VIDACOR, mis on saanud 8iguskaitse identsete ja samatiggkaupade osas klassis 5.
Kaebaja ei ole esitanud diguskaitse saamisekdikijaluba varasema margi omanikult.
Kaebaja ja Patendiameti vahel puudub vaidlus mérkghrnasuse vOi kaupade
samaliigilisuse kiisimustes.

2. Varasem kaubama&MIDACOR registreeriti Madridi protokolli alusel 12.09.20G0
(konventsiooni prioriteedi kuupaevaga 21.06.2000nambriga 741826. Patendiameti
esialgse keeldumise teate véljastamise ajal (Z805. a) oli eelnimetatud rahvusvaheline
registreering kehtiv ning Patendiamet esitas omialgse keeldumise teates kaebajale
andmed varasema margi kohta, millel pdhineb Gigtskandmisest keeldumine. Seega on
kaebaja ning ka Rahvusvaheline Biroo digeaegseltl8s kuu jooksul kaubamargi
registreerimise teate kuupéevast arvates, infortndevarasema 6iguse objektist, mis on
takistuseks tema kaubamargile ©Oiguskaitse andmiseds viidetega vastavatele
seadusesatetele (Notificationexfofficio provisional refusal 26.01.2005. a).

3. Rahvusvaheline registreering nr 741826 tuhidwedridi protokolli artikli 6 |6ike 4
kohaselt ja muudeti siseriiklikuks taotluseks nr @200807, mis on praeguseks
registreeritud (reg nr 42892). Siseriiklikuks muutentoimus Madridi protokollis esitatud
tingimustele vastavalt ning seetbttu kasitleb Rditanet seda nii, nagu oleks taotlus
esitatud rahvusvahelise registreerimise  kuup&eva?.0912000. a, prioriteediga
21.06.2000. a. Seega on tegemist varasema Oighaebgamargi nr 756679itacor Plus
suhtes, millest kaebajale teatati esialgse keelskiteiates 26.01.2005. a, st enne 18 kuulise
téahtaja méodumist.

4. Patendiamet on seisukohal, et vastandades rhdilse margile eelnimetatud
siseriiklikuks muudetud margi nr 42892, ei ole tikdi Madridi protokollis esitatud
tingimusi. Patendiamet ei ndustu kaebaja vaitegh, Markide rahvusvahelise
registreerimise Madridi kokkuleppe ja selle koklpge protokolli Ghise juhendi reegliga
17 Ig 2 esialgse keeldumise teates ndutavate aedmetekirja mote on selles, et
Rahvusvahelisele Biroole tuleb esitada véimalikalju andmeid. Nende andmete méte
on eelkbige selles, et edastada kaebajale diggskaitdmist takistavad asjaolud, et ta
saaks need vOimaluse korral kdrvaldada. Antud jutadtati kaebajale digeaegselt
oiguskaitse andmisest keeldumise asjaolud, mis j@sédliselt muutumatuks, kuna
tuhistatud rahvusvaheline kaubaméark muudeti sidiguiiks.

5. Kaebaja vaide, et Madridi kokkuleppe protokaliiklis 5 on satestatud, et Patendiamet
peab 18 kuu jooksul edastama Rahvusvahelisele Biik@eldumise pdhjuste muutmist
kajastava parandusteate, ei vasta tbele. Nimetattikkel ei satesta parandusteadete
saatmist. Parandusteade on tavaliselt vdimalus ndada inimlikke eksitusi ja
Rahvusvaheline Bilroo on neid parandusi aktseptegrikuid nende saatmine ei ole
reguleeritud Madridi kokkuleppe protokollis.
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Seega Patendiamet leiab, et Patendiameti 15.11.20@gjistreerimisest keeldumise otsus
nr 7/R200401122 on seaduslik ning pdhjendatud.

Komisjon alustas antud asjal Idppmenetlust 05.1082a

Komisjoni otsus ja selle p6hjendus

Komisjon, tutvunud kaebuse materjalidega, leiabkasbust ei saa rahuldada. Vastavalt
KaMS 8 10 Ig 1 p 2 ei saa diguskaitset kaubamaik,an identne vOi sarnane varasema
kaubamérgiga, mis on saanud diguskaitse identéetgamaliigiliste kaupade voi teenuste
téahistamiseks, kui on tdenaoline kaubamarkide &etzanine tarbija poolt, sealhulgas
kaubamargi assotsieerumine varasema kaubamargiga.

Komisjon leiab, et registreerimiseks esitatud kanddk Vitacor Plus (taotluse
nr R20040112) tekitab sarnaseid assotsiatsiooreseara kaubamargigdDACOR (reg

nr 42892), mis on saanud Oiguskaitse identseteafaakigiliste kaupade osas klassis 5
(farmaatsiatarbed; meditsiinilised dieetained,estiud). Kaebaja ja Patendiameti vahel
puudub selles osas vaidlus.

Rahvusvaheline registreering nr 741826 tuhistatididi protokolli artikli 6 16ike 4
kohaselt 25.04.2005. a, kuid selle kaubamargi oknassitas taotluse rahvusvahelise
registreeringu siseriiklikuks taotluseks muutmisekgng tihistatud rahvusvaheline
registreering nr 741892 muudeti siseriiklikuks tast¢ks nr M200500807, mis on
praeguseks registreeritud (reg nr 428@0EDACOR). Siseriiklikuks muutmine toimus
Madridi protokollis esitatud tingimustele vastayalt nagu oleks taotlus esitatud
rahvusvahelise registreerimise kuupéeval 12.09.2800rioriteediga 21.06.2000. a. Seega
on tegemist varasema Oigusega kaubamargi nr 7566@or Plus suhtes, millest
kaebajale ka teatati (teade 26.01.2005.a). Nimetat vastavuses KaMS 8§71 Ig2
satestatuga, st kui kaubamargi rahvusvahelinetregiing on Madridi protokolli artikli 6
I6ike 4 kohaselt kustutatud, vBib selle kaubaméegistreerida siseriikliku kaubamargina
rahvusvahelises registreeringus sisaldunud kaupgde teenuste suhtes, Kkui
kaubamargiomanik esitab taotluse Patendiametilen&okuu jooksul rahvusvahelise
registreeringu kustutamise kuup&evast arvates.is&ethotluse esitamise kuup&devaks
loetakse kaubamargi rahvusvahelise registreerikiggdev. Eespoolnimetatud Madridi
protokolli artikkel ei sisalda nduet, mille kohasdlleks teavitada sellisel puhul
Rahvusvahelist Birood 18 kuu jooksul nii-6elda tiueseldumise alusest siseriikliku
taotluse naol, vaid satestab Uheselt, et sedaisadthisitletakse nii, nagu oleks see esitatud
rahvusvahelise registreerimise kuupdeval. Seeganéiamet pole protsessireegleid
rikkunud.

Komisjon leiab, et reaalselt on tegemist sama kandtogiga (samad on: taotleja, mark ja
kaubad), millest Patendiamet kaebajale teatas,ltagturahvusvahelise registreeringu
asemel on tegemist siseriikliku registreeringuga.

Komisjon on seisukohal, et vastandades hilisemasib&margile Vitacor Plus
siseriiklikuks muudetud kaubamarkiIDACOR, ei ole rikutud Madridi protokollis
esitatud tingimusi. Kaebaja ja Patendiameti eridesaisukohad p&hinevad siin ainult
inglisekeelse sdnayrounds (alused, pbhjused) tdlke erinevustel eesti kedfilgitud
Oigusaktides. Komisjon ndustub selles osas Pateradiga, et kuna Madridi protokolli
naol on tegemist inglisekeelse dokumendiga, siigebtuldhtuda inglisekeelsetest
originaaltekstidest, valtimaks télkest tulenevain@lgendust.
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Komisjon, lahtudes KaMS § 10 Ig1 p2, §10 Ig 2418lg1, §70 Ig2, § 71§ 7¥ ja
§ 78, kaubamarkide rahvusvahelise registreerimise Madrprotokollist ning
kaubamarkide rahvusvahelise registreerimise Madkmkkuleppe ja selle kokkuleppe
protokolli Uhise juhendi reeglist 17 Ig 2,

otsustas:
Dr. Med. Mattias Rath kaebust mitte rahuldada.
Kaebaja vdib esitada kaebuse apellatsioonikomisfause peale Harju Maakohtusse

kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuseldaaisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ei ole esitatud, joustub lapgbonikomisjoni otsus kolme kuu
moodumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele

Allkirjad:

R. Laaneots
E. Hallika

K. Ausmees
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