MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1249-o0
Tallinnas 26. jaanuaril 2011. a.

Tdostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Kirli Ausmees ja Kerli
Tults, vaatas kirjalikus menetluses labi vélismaise juriidilise isiku THE MENTHOLATUM
COMPANY, 707 Sterling Drive, Orchard Park 14127 New York, US vaidlustusavalduse, mille
objektiks on Patendiameti otsus registreerida klassis 5 kombineeritud kaubamérk OXY Life+kuju (rahv
reg nr 0974118) taotleja, LIFETIME S.R.O., MileSovska 2137/12 CZ-130 00 Praha 3, CZ nimele.

Vaidlustusavalduse esitas toostusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) valismaise
juriidilise isiku (edaspidi vaidlustaja) esindaja, Patendibiiroo Kéosaar & Co OU patendivolinik Kart
Laigu 29.03.2010 ja registreeriti nr-ga 1249 ning tulenevalt toostusomandi Oiguskorralduse aluste
seaduse (edaspidi TOAS) §48 Ig1 maidras komisjoni esimees 13.04.2010 vaidlustusavalduse
eelmenetlejaks komisjoni lilkme H.-K. Lahek’u.

Vaidlustaja ndue

Vaidlustaja nduab Patendiameti otsuse registreerida kaubamark OXY Life+kuju (edaspidi vaidlustatud
tahis voi OXY Life+kuju) klassis 5 taotleja LIFETIME S.R.O. (edaspidi taotleja) nimele, tlihistamist ja
Patendiameti kohustamist jatkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Asjaolud ja menetluse kaik

Vaidlustaja juhib komisjoni tdhelepanu asjaolule, et Patendiamet on vastu vtnud otsuse kombineeritud
kaubamargi OXYLife+kuju registreerimiseks. Taotluse registreeringu kuupdev on 13.03.2008.
Vaidlustatud tahise kaubamargina registreerimise otsuse teade avaldati 01.02.2010 Patendiameti
ametlikus valjaandes Eesti Kaubamargileht nr 2/2010.Vaidlusalune kaubamérk on esitatud
registreerimiseks klassis 5 margitud teenuste ja kaupade tahistamiseks: meditsiinilised dieetained,
lastetoit,  meditsiinilised  preparaadid, = meditsiinilised  dieettoidud, = meditsiinipreparaadid,
desinfektsioonivahendid, meditsiinilised toiduained, desoained tualettidele, Ghuvérskendusained,
desinfektsioonivahendid  hiigieeni  otstarbeks, keemilised preparaadid hallituse  tdrjeks,
veterinaarpreparaadid, diabeetikutele mdeldud meditsiinilised preparaadid, hapnikuvannid.

Vaidlustusavalduse esitaja varasemad digused

Kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 Ig 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamark Uhenduse
kaubamérgi maaruse alusel registreeritud Uhenduse kaubamark, kui taotluse esitamise kuupéev,
prioriteedikuupéev voi Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupéev on varasem.
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Vaidlustaja nimele on registreeritud Uhenduse kaubamark OXY (nr 001050640, edaspidi varasem
kaubamaérk voi OXY, vt lisa 2). Varasema kaubamérgi taotluse esitamise kuupédev on 22.01.1999 ning
kaubamérk on registreeritud jargmiste kaupade ja teenuste tahistamiseks:

- klassis 3 - mittemeditsiinilised preparaadid akne ennetamiseks ning raviks, kreemid, ihupiimad;
- klassis 5 - farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ning ained inimestele.

Vaidlustaja leiab, et Uhenduse kaubamarki OXY tuleb lugeda varasemaks, kuna see on registreeritud
ning taotluse esitamise kuupédev on varasem.

KaMS 8§ 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubamark, mis on identne v6i sarnane varasema
kaubamaérgiga, mis on saanud diguskaitse identse voi samaliigiliste kaupade voi teenuste tédhistamiseks,
kui on tdendoline kaubamaérkide dravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamargi assotsieerumine
varasema kaubamargiga.

KaMS satestab, et taotletavat kaubamarki ei registreerita varasema kaubamargi omaniku loata, kui
identsuse, sarnasuse VvOI assotsieerumise tOttu varasema kaubamadrgiga ning identsuse Vvoi
samaliigilisuse tottu varasema kaubamargiga kaitstud kaupade vdi teenustega on tbenédoline, et
tarbijaskond vdib need kaubamargid omavahel dra vahetada.

Vaidlustatud tahis on varasema kaubamargiga aravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste
kaupade/teenuste tahistamiseks ning see meenutab varasemat marki sedavord l&hedaselt, et tekib
tdendosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade/teenuste paritolu osas.

Kaupade ja teenuste vordlus

Vaidlustaja leiab, et kaubamargina registreerimiseks esitatud hilisema ja vaidlustatud téhise loetelus,
klassis 5 nimetatud kaubad on osaliselt identsed ning osaliselt samaliigilised kaupadega, mille
tahistamiseks varasem kaubamérk on klassides 3 ja 5 registreeritud. Ta on seisukohal, et nimetatud
asjaolu suurendab tunduvalt kaubamarkide dravahetamise ja assotsieerumise tGenéosust.

Kaubamérkide vdrdlus
Varasem kaubamark (nr 001050640) Vaidlustatud hilisem téhis (nr 0974118)

OXY OXYiife

Vaidlustaja on seisukohal, et vorreldavate kaubamérkide puhul on tegemist téhistega, mis on sarnased.
Seetbttu on tdendoline tahiste dravahetamine tarbijate poolt. Samuti esineb vdrreldavate kaubamarkide
puhul otsene oht nende assotsieerumiseks. Identse sdna - OXY olemasolu vdrreldavate téhiste
koosseisus voib tekitada tarbijais assotsiatsioone talle juba tuntud, teise omaniku poolt kasutatava
varasema kaubamargiga. Registreerimiseks esitatud hilisem vaidlustatud tahis sisaldab varasemat,
registreeritud kaubamarki OXY. S6na OXY on hilisema téhise koosseisus eriti hasti silmapaistev.
Nimetatud sdna asub tahise alguses ning selle kujundus on domineerivam vdrreldes tahise llejaanud
osaga Life. Euroopa Kohtus on korduvalt kinnitatud, et tarbijad pddravad tldjuhul rohkem tahelepanu
kaubamarkide algusele kui 16pule ning kaubamérkide s6naosade algustel on markimisvaarne moju
uldmuljele.

Vaidlustaja lisab, et komisjon on oma 25.02.2010 otsuses nr 1154-o0 leidnud jargmist:

,» Larbijapoolne vorreldavate kaubamadrkide sarnasuse analiilis ostuotsuse tegemisel voib pohineda
asjaolul, et tarbijal puudub tavasituatsioonis vdimalus vdrreldavaid kaubamarke detailselt koos
analliisida. Seepdrast saavad nad tavasituatsioonis teha ostuotsuse podrates enam tdhelepanu vaid
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kaubamérgi eristusvdimelistele ja domineerivatele elementidele. Neil jadb v6imalus usaldada ainult
oma malu- voi haélduspilti teistest kaubamérkidest*.

Seega, tarbija, néhes reaalses turusituatsioonis néiteks esmalt kaubamérki OXY ja hiljem t&hist
OXYLife+kuju, voib pidada neid Uhest seeriast périt toodeteks ning arvata, et need on padrit hest ja
samast voi omavahel majanduslikult seotud ettevottest.

Vaidlustaja arvates esineb suur téendosus, et Uldsus peab vaidlustatud hilisemat tahist varasema
kaubamaérgiga sarnaseks ja vaidlustatud hilisem t&his meenutab varasemat kaubamérki, isegi kui neid
segamini ei aeta (tbendoline assotsieerumine).

Samuti on vaidlustaja arvates kaubamérgina registreerimiseks esitatud hilisem vaidlustatud téhis
aravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamargiga OXY. Seet6ttu on hilisema
tahise registreerimine kaubamargina vastuolus KaMS § 10 Ig 1 p 2 sétestatuga.

Vaidlustaja leiab, et KaMS § 41 Ig 2 kohaselt vdib asjast huvitatud isik todstusomandi
apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja 6iguse kaubamérgile KaMS 8§ 9 I6ikes 1 vdi § 10 sétestatud
diguskaitset vélistava asjaolu olemasolul. Seejuures hilisemale tahisele diguskaitse andmine klassis 5
kahjustab varasema kaubamargi omaniku ainudigust keelata diguskaitse saanud kaubamargiga sarnase
kaubamargi kasutamist Eesti Vabariigis. Sellest tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KaMS §
41 Ig 2 tdhenduses.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS 8 41 Ig 2 , § 41 Ig 3 palub vaidlustaja tuhistada
Patendiameti otsus registreerida hilisem t&his (rahvusvaheline registreering nr 0974118) klassis 5
taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jatkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud
asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud véljavote Patendiameti kaubamarkide andmebaasist rahvusvahelise
registreeringu nr 0974118 koopia, véljavote vaidlustaja nimele registreeritud Uhenduse kaubamargist
OXY (nr 001050640), volikiri vaidlustaja esindajale, maksekorralduse nr 1654 koopia.

Komisjon informeeris 14.04.2010 Tdostusomandi apellatsioonikomisjoni pdhimaaruse § 12 Ig 3
kohaselt oma kirjaga nr 1249/k-1 Patendiametit, et vaidlustusavaldus nr 1249 on vdetud menetlusse
13.04.2010 ja palus sellest ka registreeringu omanikule teatada ning paluda tal leida endale Eesti
Vabariigis esindaja hiljemalt 15.07.2010.

Taotleja ei ole vaidlustusavalduse suhtes esitanud mingeid selgitusi ega seisukohti

Vaidlustaja esitas oma I0plikud seisukohad 17.11.2010 Kkirjaga, milles ta teatas, et j&éb
vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas asjas 1249 16ppmenetlust 22.11.2010.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud téendeid ja argumente
kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Kuna taotleja ei ole menetluse kestel komisjonile vaidlustusavalduse suhtes oma seisukohti esitanud
ega endale esindajat Eesti Vabariigis leidnud, siis komisjon eeldab, et taotleja on vaidlustusavalduse
sisuga soostunud ja/vdi loobunud vaidlustusavalduse menetlusprotsessis osalemast.
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Tulenevalt tédstusomandi diguskorralduse aluste seaduse (TOAS) § 51 Ig-st 4 ja § 541 lg-st 5 ei ole
taotlejapoolse esindaja ning oma seisukohtade esitamata jatmine vaidlustusavalduse labivaatamist ja
otsuse tegemist takistav asjaolu. Sellest tulenevalt teeb komisjon otsuse arvestades vaidlustaja
seisukohti ja KaMS-s sétestatut.

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamark Uhenduse kaubamérgi maaruse alusel
registreeritud Uhenduse kaubamark, kui taotluse esitamise kuupdev, prioriteedikuupdev voi Eesti
registreeringu alusel omandatud vanemusekuupdev on varasem.

Komisjon ndustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja vastandatud ja temale kuuluv Uhenduse
kaubaméark OXY (nr 001050640 reg kpv 22.01.1999) on varasem vaidlustatud tédhise OXY Life+kuju
(reg nr 0974118 reg kpv 13.03.2008) suhtes.

KaMS 8 10 Ig 1 p 2 kohaselt ei saa diguskaitset kaubaméark, mis on identne vdi sarnane varasema
kaubamaérgiga, mis on saanud Oiguskaitse identsete vOi samaliigiliste kaupade v&i teenuste
tahistamiseks, kui on tden&oline kaubamérkide &ravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamaérgi
assotsieerumine varasema kaubamargiga.

Vorreldavad kaubamargid ei ole identsed, kuid on sarnased identse domineeriva elemendi OXY
tahistes esinemise poolest, mis vdib péhjustada kaubamarkide aravahetamist tarbijate poolt KaMS § 10
lg 1 p 2 mottes.

Vaidlustatud on kombineeritud tahis, mis sisaldab vaidlustaja varasema kaubamargi sdnalist elementi
OXY ja kujunduselementi Y té&hel, millel on Y tahe lemine parempoolne haru kaarjalt kujundatud
ning iihendatud sodnalise elemendi ,,life* 1oputdhega e.

Komisjon ndustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja kaubamdark OXY esineb téielikult taotleja
kombineeritud kaubamargis OXYLife+kuju ja leiab lisaks, et taotleja kaubamargi osa OXY on
vaidlustaja kaubamargi ainsa sonalise elemendiga identne. Seda ka vaatamata tdhe Y kunstilisele
kujundusele.

Semantiliselt on vorreldavad kaubamirgid sarnased. Eesti keeles puudub sonaosal ,,oxy-“ tdhendus,
kuid selle eestikeelseid vasteid - ,,oksiid, oksii-“, kasutatakse keemiliste ainete ja iithendite nimetustes
ning téhendab: ,terav-, hapu-; hapniku-, (vd6rsonades) oksi-“ (vt J.Silvet, ,,INGLISE — EESTI
sOnaraamat-1I: ,,Valgus*“-1995, Tallinn, Ik 107).

Foneetiliselt on vorreldavad kaubamirgid erinevad: ’oksi’ vs ’oksilaif’, kuid komisjon ndustub
siinkohal vaidlustajaga viitega Euroopa Kohtu praktikale selles, et tarbijad pédravad tldjuhul rohkem
tdhelepanu kaubamarkide algusele kui I6pule ning kaubamarkide sonaosade algustel on
markimisvaarne moju dldmuljele.

Visuaalselt on varasem kaubamaérk ja vaidlustatud tahis osaliselt erinevad. Varasemas kaubamargis on
3 tahte ja vaidlustatud tahises 7 tahte. Vaidlustaud tahis on kombineeritud, kuid vastandatud varasem
kaubamark on sGnamérk. Vaidlustatud kombineeritud tahis sisaldab taielikult varasemat kaubamarki
OXY, mille olemasolu vorreldavate tahiste koosseisus vdib tekitada tarbijais assotsiatsioone talle juba
tuntud, teise omaniku poolt kasutatava varasema kaubamargiga.

Komisjon ndustub vaidlustajaga selles, et kaubamaérgina registreerimiseks esitatud vaidlustatud t&hise
klassis 5 nimetatud kaubad on osaliselt identsed ning osaliselt samaliigilised kaupadega, mille
tdhistamiseks varasem kaubamark klassides 3 ja 5 on registreeritud.

Komisjon ndustub vaidlustajaga ka selles, et tavasituatsioonis puudub tarbijal véimalus vorreldavaid
kaubamarke korvutiasetsevalt detailselt analtlsida. Seepérast saavad nad teha ostuotsuse podrates
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enam tahelepanu vaid kaubamadrgi eristusvdimelistele ja domineerivatele elementidele. Neil jaab
vOimalus usaldada ainult oma malu- vdi haalduspilti teistest kaubamarkidest. Selleks on varasema
kaubamargi ja vaidlustatud téhise visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt identne sdnaline osa OXY.

Seega tarbija, néhes reaalses turusituatsioonis, néiteks esmalt kaubamérki OXY ja hiljem téhist
OXY Lifetkuju, vdib pidada neid thest seeriast parit kaupadeks ning arvata, et need on périt Gihest ja
samast voi omavahel majanduslikult voi ariliselt seotud ettevotetest.

Arvestades eeltoodut leiab komisjon, et vaidlustatud t&his on varasema kaubamérgiga, mis on saanud
Oiguskaitse varasema kaubamargiga vorreldes identsete ja samaliigiliste kaupade téhistamiseks,
aravahetamiseni sarnane. Seepérast esineb suur tdendosus ja oht kaubamarkide aravahetamiseks tarbija
poolt, sealhulgas kaubamérgi assotsieerumine varasema kaubamargiga KaMS § 10 Ig 1 p 2 mdttes.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TOAS § 61 Ig-st 1, KaMS § 41 Ig 3 komisjon,
otsustas:

rahuldada vaidlustusavaldus, tihistada Patendiameti otsus kaubamargi OXYLife+kuju (rahv
reg nr 0974118) registreerimise kohta LIFETIME S.R.O. nimele klassis 5 ning kohustada
Patendiametit jatkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jatkata vaidlust
menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, vBib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamargi
Oiguskaitset valistava asjaolu voi selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni
otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei vOta hagi menetlusse, jatab hagi labi vaatamata voi IGpetab
menetluse otsust tegemata, joustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumadruse joustumise
hetkest, kui kohtuma&érusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:
H.-K. Lahek

Kirli Ausmees

Kerli Tults



