MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1232-0

Tallinnas 30. novembril 2011.a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja
Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses l&bi juriidilise isiku Recordati Ireland Limited
(Raheens East Ringasiddy Co, Cork, liri Vabariik, edaspidi vaidlustaja), keda esindab
patendivolinik Anneli Kang, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamargi LERCAMEF
(rahvusvahelise registreeringu nr 0966638) klassis 5 registreerimise otsuse tihistamiseks.

I Asjaolud ja menetluse kaik

1. Eesti Kaubamargilehest 11/2009 ja Patendiameti kaubamarkide elektroonilisest
andmebaasist nahtuvalt on Patendiamet votnud vastu otsuse registreerida MEPHA
GMBH (Dornacherstrasse 114 CH-4147 Aesch BL CH) nimele (edaspidi taotleja)
rahvusvahelise kaubamérgi LERCAMEF kaubamérgi (rahvusvahelise registreeringu
number 0966638).

2. Kaubamérk on registreeritud klassis 5 nimetatud kaupade suhtes:

klass 5: Pharmaceutical products and substances including sanitary preparations for medical
purposes; disinfectants for medical use.

3. 30. detsembril 2009 esitas vaidlustaja tostusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi
apellatsioonikomisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubaméargi LERCAMEF
registreerimise otsuse tiihistamiseks.

Vaidlustaja pdhiseisukohad

4. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamark LERCAMEF on
vastuolus KaMS § 10 Ig 1 punktiga 2.

5. Vaidlustajale kuuluvad kaubamargid LERCAPIN (reg nr 36141), LERCADIP (reg nr
003286317), LERCAPIL (reg nr 004073482), LERCAPREL (reg nr 004236402),
LERCAPRESS (reg nr 005771101), LERCAN (reg nr 005771134) ja LERCAPIN (reg nr
006111637). Kdigi nimetatud kaubamarkide taotluste esitamise kuupaevad on varasemad
vaidlustatud kaubamargi prioriteedikuupdevast.

6. Vaidlustajale kuuluvad kaubamérgid ja taotleja tahis LERCAMEF on registreeritud
klassis 5 identsete kaupade suhtes. Nii vaidlustaja kaubamarkide kui vaidlustatud
kaubamérgi kaupade loend kattub farmatseutiliste toodete osas. Vaidlustatud kaubamargi
kaupade loendis sisalduvate Ulejddnud kaupade ndol on tegemist varasemate
kaubamérkide Kklassi 5 kaupadega vorreldes samaliigiliste kaupadega, kuivord neil
kaupadel on sama olemus (apteegikaubad), mille turustuskanalid ja mudgikohad, tarbijad
(arstid ja farmatseudid) ning I8ppkasutaja (tavatarbija) on sama.

7. Vaidlustaja mérgib, et tema varasematel kaubamarkidel kui ka vaidlustatud t&hisel on
identne (nii taheliselt koosseisult kui ka haalduselt) domineeriv algusosa LERCA-. Tanu
identsetele algusosadele on vaatlusalused kaubamargid visuaalselt sarnased. Tavapraktika
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10.

kohaselt on kaubamarkide identsel algusosal sarnasuse hindamisel oluliselt suurem
osakaal vorreldes olukorraga, kui sarnasus oleks kaubamarkide Idpuosas. Vaidlustatud
kaubamaérgi sarnasust varasemate kaubamérkidega v@imendab asjaolu, et varasematel
kaubamérkidel jargneb identsele algusosale LERCA- kdikidel juhtudel erinev 18puosa,
mille téhelis-haalikulises koosseisus puudub kindel seaduspdra. Sama mudel kordub
vaidlustatud kaubamargis, mistottu on tegemist identse Ulesehitusega kaubamarkidega.
Tulenevalt identsest, domineerivast algusosast ja identsest Ulesehitusest on vaidlustatud
kaubamérk sarnane varasemate, vaidlustajale kuuluvate kaubamarkidega.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamarkide peamine tlesanne tagada tarbijale voi
I6ppkasutajale, et kaubamargiga tahistatud tootel voi teenusel on teatud paritolu, mis
vBimaldab neil ilma vdimaliku segiajamiseta eristada kaupu voi teenuseid sellistest,
millel on teine paritolu. Euroopa Kohtu otsuse kohaselt on kaubamarkide segiajamine
tdendoline, kui avalikkus vOib arvata, et kdnealused kaubad vdi teenused périnevad
samalt ettevotjalt voi omavahel majanduslikult seotud ettevdtjatelt. Antud juhul on
tulenevalt kaubamérkide sarnasusest, mida tingib nende domineerivate algusosade ja
ulesehituse identsus, olemas tdendosus, et tarbija seostab vaidlustatud kaubamarki
varasemate identse (lesehitusega kaubamérkidega, pidades neid sama ettevdtja
kaubamérkideks. Seega on téenéoline kaubamarkide kaudne segiajamine ning taidetud ei
ole eelpool viidatud kaubamérgi peamine llesanne. Kaubamarkide kaudse dravahetaise ja
assotsieerumise tdendosust suurendab kaupade osaline identsus. Lisaks vdimendab
kaubamaérkide kaudse &ravahetaise ja assotsieerumise tdendosust asjaolu, et algusosa
LERCA- ei ole tavaline ei kaubamérkides uldiselt, ega klassi 5 kuuluvates
kaubamarkides.

Kdiki eeltoodud asjaolusid arvesse vottes palub vaidlustaja tihistada Patendiameti
kaubaméargi LERCAMEF registreerimise otsus selle vastuolu téttu KaMS § 10 Ig 1
punktiga 2.

Vaidlustusavaldusele on lisatud jargmised dokumendid:

- véljavote Patendiameti kaubamérkide elektroonilisest andmebaasist kaubamargi
LERCAPIN (reg nr 36141) registreeringu kohta;

- véljavdote OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamérgi LERCADIP (reg nr
003286317);

- véljavdote OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamérgi LERCAPIL (reg nr
004073482);

- véljavdote OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamérgi LERCAPREL (reg nr
004236402);

- véljavdote OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamérgi LERCADIP (reg nr
003286317);

- véljavdte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamérgi LERCAPRESS (reg nr
005771101);

- véljavdote OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamdargi LERCAN (reg nr
005771134);

- véljavdote OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamérgi LERCAPIN (reg
006111637);

- véljavote Eesti Kaubamérgilehest nr 11/20009;

- maksekorraldus riigildivu tasumise kohta;

- vaidlustaja esindajale valja antud volikiri.
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Taotleja pdhiseisukohad

11. Taotleja ei ole apellatsioonikomisjonile oma seisukohti esitanud ja menetluses osalemise
soovist teatanud.

Vaidlustaja 16plikud seisukohad

12. Vaidlustaja esitas 10plikud seisukohad 1. augustil 2011 j&&des varasemalt esitatud
seisukohtade juurde. Vaidlustaja leiab, et vastandatud kaubamaérgid on visuaalselt,
foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased. Vaidlustatud kaubamarkidel konkreetne
tdhendus puudub. LERCA- on vaidlustaja kaubamarkides (ja tdendoliselt ka vaidlustatud
kaubamérgis) tuletatud ravimites kasutatavast meditsiinilisest toimeainest lerkanidipiin,
ent see on kdikide vaidlusaluste tahiste Uhiseks elemendiks. Kuivdrd ei taotletav
kaubamark, ega varasemad téhised ei oma eesti keeles konkreetset tdhendust, siis ei esine
tahiste vahel ka mingisugust piisavat mdistelist erinevust.

Kaubamargiomaniku I6plikud seisukohad
13. Taotleja I6plikke seisukohti esitanud ei ole.

Il Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

14. Apellatsioonikomisjon, analliisinud  vaidlustaja  seisukohti, hinnanud esitatud
dokumentaalseid tdendeid kogumis ja vastastikuses seoses, mérgib jargmist.

15. Vastavalt KaMS § 10 Ig 1 punktile 2 ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne voi
sarnane varasema kaubamargiga, mis on saanud diguskaitse identsete voi samaliigiliste
kaupade vOi teenuste tdhistamiseks, kui on tbendoline kaubamarkide &ravahetamine
tarbija poolt, sealhulgas kaubamérgi assotsieerumine varasema kaubamargiga.

16. Vaidlustaja on vastandanud kaubamérgi LERCAMEF kéaesoleva otsuse punktis 5
nimetatud kaubamérkidega: = LERCAPIN (reg nr 36141), LERCADIP (reg nr
003286317), LERCAPIL (reg nr 004073482), LERCAPREL (reg nr 004236402),
LERCAPRESS (reg nr 005771101), LERCAN (reg nr 005771134) ja LERCAPIN (reg nr
006111637). Vaidlustaja nimetatud kaubamérkide registreerimistaotlused on esitatud
enne kaubamargi LERCAMEF prioriteedikuupéeva (4. veebruarist 2008) ning vaidlustaja
tahised varasemad vaidlustatud kaubamérgist LERCAMEF KaMS 11lglp2,p6jag§ 1l
Ig 2 jargi.

17. KaMS § 12 Ig 1 p 2 kohaselt kaubamargi Giguskaitse ulatuse aluseks on registrisse voi
Buroo rahvusvahelisesse registrisse kantud kaubamérgi reproduktsioon. Vastandatud
kaubamargid on kdik sdnamargid, milledel kujunduslik osa puudub.

18. Viljakujunenud  kohtupraktika kohaselt dravahetamise tdendosust hinnatakse
globaalselt, arvesse vottes koiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega.
Globaalne hinnang kaubamaérkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse Ule
peab tuginema kaubamaérkide tGldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid
komponente.

19. Apellatsioonikomisjon néustub vaidlustaja Gldhinnanguga vastandatud kaubamarkide
visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest sarnasusest. Koikide asjaomaste kaubamaérkide
thiseks sarnaseks tunnuseks on téhiste alguosa LERCA-. Kaubamérgid on ihesonalised,
varieerudes sbnade pikkuses kuuest tadhest (LERCAN) kuni kimne taheni
(LERCAPRESS), sona LERCAMEF koosneb kaheksast tahest. Tahtede thend LERCA
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asub kdikide kaubamarkide alguses ja moodustab valdava osa kaubamargi kogupildist.
Oige on vaidlustaja seisukoht, et vastandatud tahiste puhul kéidab tarbija tdhelepanu séna
algus, mis jaab tarbijale enam meelde. Sellest tulenevalt vdib asuda seisukohale, et
kaubamérkide domineerivaks osaks on tahiste alguosa LERCA-. Kaubamarkide algusosa
on koikide tahiste puhul identne. Uhised eesliited on tavaliselt tahtsamad kui sGnade
I6puosa. Enamus vaadeldavaid kaubamarke on kolmesilbilised, millest kaks esimest silpi
héalduvad identselt (LER-CA). Téahiste foneetilist sarnasust mdjutab identne téishaalik
€ kaubamaérkide 1opus.

Eesti keeles sdnadel tahendus puudub, mistdttu vaadeldavaid sdnu tdéhenduslikult eristada
ei ole vGimalik.

Visuaalsest kiljest jaadb samuti esimesena silma kaubamarkide identne alguosa LERCA-.
Koik tahised on sbnamérgid ja mitmete kaubamarkide pikkus on sarnane (v.a. kaubamark
LERCAN, kus on ménevdrra vahem téahti). Kaubamarkide 5 esimest tédhte on identsed.
Kaubamaérkide 16pud on erinevad, kuid selle mdju véhendab fakt, et sdnad on valdavalt
keskmisest mdnevdrra pikemad (8 kuni 10 tdhte). Tarbija ei pruugi pdorata Glemadra
suurt tdhelepanu sbnade I6ppudest tulenevatele erinevustele ning monede tahtede
erinevused ei jaa visuaalses pildis domineerima.

Lahtudes eeltoodust leiab apellatsioonikomisjon, et vastandatud kaubamarkide
visuaalsed, foneetilised ja kontseptuaalsed sarnasused on suuremad, kui téhiste 18puosast
tulenevad erinevused.

Vaidlustatud kaubamark LERCAMEF on registreeritud klassis 5 nimetatud toodete
suhtes. Klassis 5 nimetatud kaupade osas on 0&iguskaitse antud ka vaidlustaja
kaubamarkidele. Mdlemal juhul on taotletud diguskaitset farmatseutilistele toodetele, mis
on identsed. Kaubamargiga LERCAMEF téhistatavad kaubad nagu meditsiinilised
hiigieenipreparaadid ja  meditsiinilised  desinfikatsioonivahendid on  samuti
farmatseutilised tooted ning selles osas on kaubad véhemalt samaliigilised.

Oige on vaidlustaja seisukoht, et kaubaméargi peamine ilesanne on tagada tarbijale vdi
I6ppkasutajale, et kaubamargiga téhistatud tootel voi teenusel on teatud paritolu, mis
vBimaldab neil ilma v@imaliku segiajamiseta eristada kaupu vOi teenuseid sellistest,
millel on teine paritolu. Kaubamérkide segiajamine on tbendoline, kui avalikkus voib
arvata et kdnealused kaubad voi teenused périnevad samalt ettevotjalt vdi omavahel
majanduslikult seotud ettevotjatelt.

Apellatsioonikomisjon tuvastas eelnevalt, et kaubamarkide domineeriv osa LERCA- on
koigil vaadeldud t&histel identne, kaubamérkide visuaalsed, foneetilised ja
kontseptuaalsed sarnasused on suuremad, kui tdhiste moningased erinevused,
kaubamarkidega kaitstavad kaubad on valdavalt identsed ning (lejdanud osas igal juhul
samaliigilised. Arvestades neid asjaolusid vOib asuda seisukohale, et esineb
markimisvaarne tbendosus vaidlustaja kaubamérkide ja tidhise LERCAMEF
aravahetamiseks tarbija poolt, sh esineb tdendosus, et tarbija seostab vaidlustatud
kaubamérki varasemate oluliselt sarnase Ulesehitusega kaubamarkidega, pidades neid
sama ettevdtja kaubamarkideks. SeetOttu eksisteerib oht, et asjasse puutuv
avalikkus/tarbija voib arvata, et kdnealused kaubamaérgid ning nendega tahistatud kaubad
parinevad samast ettevottest voi majanduslikult seotud ettevotetelt. Neil pohjendustel
kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele ning apellatsioonikomisjon tihistab Patendiameti
otsuse kaubamargi LERCAMEF (reg nr 0966638) registreerimise kohta KaMS § 10 Ig 1
punkti 2 alusel.



Lahtudes eeltoodust ja juhindudes téostusomandi Giguskorralduse aluste seaduse §-st 61 ning
KaMS § 10 Ig 1 punktist 2 ja § 41 Ig-st 3, apellatsioonikomisjon

otsustas:

Rahuldada vaidlustusavaldus.

Tuhistada Patendiameti otsus kaubamargile LERCAMEF (rahvusvahelise
registreeringu nr 0966638) Odiguskaitse andmise kohta klassis 5 ning kohustada
Patendiametit jatkamata menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud
asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust
menetlusosaliste vahel hagimenetluse Kkorras, v@ib esitada hagi teise menetlusosalise vastu
kaubamargi Giguskaitset valistava asjaolu v6i selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul
komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi
esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, joustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu moddumisel otsuse
avaldamisest ja kuulub taitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vdta hagi menetlusse, jatab hagi l&bi vaatamata vGi |Gpetab
menetluse otsust tegemata, joustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumééruse joustumise
hetkest, kui kohtumadrusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

H.-K. Lahek

K. Tillberg



