MAJANDUS—- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 732-0
Tallinnas, 29. novembril 2007. a.
Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisue\b@ulsenberg (eesistuja), Priit Lello
ning Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetlusbs $&ksamaa &rithingu Bayer AG (51368
Leverkusen, DE) vaidlustusavalduse kaubamargi ,BANXDX” (taotlus nr M200201630)
registreerimise vastu klassis 5.

Asjaolud ja menetluse kaik

01.12.2003 esitas Bayer AG (keda volikirja alussineab patendivolinik Heinu Koitel)
toostusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustadduse, milles vaidlustatakse kaubamargi
,BANACOX" (taotlus nr M200201630) registreeriminelaksis 5 (bioloogilised ja
keemilised preparaadid veterinaarseks kasutamisekdy- ja sdo6dalisandid veterinaarseks
kasutamiseR$ Sveitsi ariiihingu Novartis AG (4002 Basel, CH)nele. Vaidlustusavaldus
vOeti apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri ZB2

Bayer AG (edaspidi nimetatud ka ,vaidlustaja”) keiaet kaubamargi ,BANACOX”
registreerimine on vastuolus kaubamargiseaduse @aMiin ja edaspidi on viidatud kuni
30.04.2004 kehtinud kaubamargiseadusele, kui einwdegitud teisiti) § 8 Ig 1 p-ga 2.
Vaidlustaja leiab, et kaubaméark ,BANACOX” on &raeddimiseni sarnane ja assotsieeruv
vaidlustaja varasema samaliigiliste kaupade (k|\&terinaariapreparaadi) téahistamiseks
registreeritud kaubamargiga ,BAYCOX” (reg nr 1133R)sjuures vaidlustaja kirjalikku luba
kaubamargi registreerimiseks andnud ei ole. Mdlem@ailibamargid on tahenduseta
tehissonad, mistéttu puudub kaubamarkidel téhendusiinevus. Samuti on mélemad
kaubamargid sbnamaérgid, seega puudub kujundushie\ars. Kaubamarkide algus- (,BA”)
ja Idpuosad (,COX") on identsed. Kaubamaérkide kesleolevad kaks téahte (,NA” ja ,Y”)
on erinevad, mis aga ei ole méarkide tajumisel stultdhtsusega, kuna tervikuna jatavad
kaubamargid sarnase tldmulje. Osundades WIPO kasatale ,Introduction to Trademark
Law & Practice, The Basic Concepts” (Geneva 1998)gib vaidlustaja, et sarnasus markide
algusosas tahendab suuremat aravahetamise ohsarksisus markide I6puosas, antud juhul
on aga nii algus- kui I6puosa kaubamarkidel sarnaBamuti leiab vaidlustaja, et
kaubamarkide esimesed kaks tahte ,BA” viitavad s#ieBayer AG-le ning Bayer AG
nimele on Eestis registreeritud 53 kaubamarki, kiig&k algavad algusosaga ,BA”. Seega
vOib tarbija antud juhul alusetult seostada Nogaf&tG poolt kaubamaérgi ,BANACOX” all
pakutavaid kaupu vaidlustajaga ega pruugi teadde kmwole pddrduda naiteks ravimite
kasutamisest tekkinud kdrvalnéhtude puhul. Sedzbi ehtu sattuda tarbijate elu ja tervis.
Vaidlustaja palub apellatsioonikomisjonil tihistadRatendiameti otsus kaubamargi
~,BANACOX” registreerimise kohta Eestis.

Vaidlustusavaldusele on lisatud valjavotted Patemeti kaubamarkide andmebaasist ning
valjavote eespoolviidatud WIPO kasiraamatust.

13.09.2004 esitas Novartis AG (keda volikirja alussindab patendivolinik Villu Pavelts)
apellatsioonikomisjonile taotluse vaidlustusava@&us 732 menetluse peatamiseks seoses
asjaoluga, et Novartis AG on vaidlustusavaldusega %45 to6stusomandi
apellatsioonikomisjonis vaidlustanud kaubamaérgi YB2OX” kehtivuse. 27.09.2004 peatas
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apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse nr 732 etlese kuni kaubamérgi ,BAYCOX”
kehtivuse osas tehtava lahendi justumiseni.

Apellatsioonikomisjoni 29.07.2005 otsusega nr 74@eti Novartis AG vaidlustusavaldus
rahuldamata ning kaubamaérgi ,BAYCOX" registreerijijusse. Nimetatud otsus jai ka
I6plikuks otsuseks selles asjas.

27.12.2006 esitas Novartis AG (edaspidi nimetatadJastustaja”’) oma seisukohad seoses
vaidlustusavaldusega nr 732. Vastustaja leiabaeb&margid ,BAYCOX” ja ,BANACOX”

ei ole aravahetamiseni sarnased. Ainulksi Eesth&adrkide andmebaas annab 126 vastet
kaubamarkidest klassis 5, mis sisaldavad ,BA’-ggawhid taéhiseid. Need ei ole kbik
vaidlustaja kaubamargid, mistdttu ei ole dige Wadthja seisukoht, et eesliide ,BA” viitab
otseselt Bayer AG-le. Vaidlustaja esitatud matefgst nahtub, et vaidlustaja kaubamargid
algavad peamiselt eeslitega ,BAY”. Kaubamarkide puésa ,-COX” on
veterinaariapreparaatide osas suhteliselt tavaliies Iihendatud vorntoccidiosis (e.k
,koktsidioos’) nimelisele haigusele. Eesti kaubakide andmebaas annab arvukalt vasteid
~~COX” [6puga kaubamarkidest, millest paljusid ktetakse just nimetatud haiguse tekitajate
valtimiseks. Vorreldavate kaubamaérkides eesmised gBAY-" ja ,BANA-" on piisavalt
erinevad valtimaks kaubamarkide segiajamist. Sagise ohtu vahendab ka asjaolu, et tegu
on veterinaariapreparaatidega, mille kasutamist jflgivad spetsialistid ja mitte laiem
tarbijaskond.

Vastustaja palub jatta vaidlustusavalduse rahulteama
Vastustaja seisukohtadele on lisatud valjatrikiteR#iameti kaubamarkide andmebaasist,

artikkel veebileheltvww.veterinaaria.e&oktsidioos-haiguste kohta ning vastavate ,-COX”
[dpuga ravimite kohta.

06.08.2007 esitas vaidlustaja apellatsioonikomigooma 10plikud seisukohad. Vaidlustaja
jaab koigi oma varasemate seisukohtade juurde.|Ms&ja ei leia, et ainult 11 ,-COX”
I6puga kaubamargi esinemine oleks piisav alus \&k#in et tegemist on tavalise ehk
kirjeldava téhisega veterinaariapreparaatide o3asgev vastuargument sellele on ainult
sbnast ,COX” koosneva registreeritud kaubamargimalsolu veterinaariapreparaatide
tahistamiseks — kui tegu oleks tavapéarase jatiditava tdhisega, ei oleks Patendiamet seda
kaubamarki registreerinud. Samuti tapsustab vaigjas et tegelikult kuulub temale 48
algusosa ,BA” sisaldavat kaubamarki algselt osundi&3 kaubamargi asemel, leides siiski
samas, et tegemist on ikkagi suure arvu sarnasesadgga kaubamarkidega, mis kdik
kuuluvad samale ettevdtjale. Vaidlustaja leiab k#,vaatamata sellele, et tegemist on
veterinaariapreparaatidega, teeb I6ppkokkuvottdkuwakkagi 16pptarbija (loomaomanik).
Eksitusse sattumine vdib kujutada ohtu nii patsilete ehk (kodu)loomadele kui ka
inimestele, kes selliste loomade liha jm saadusvittvad. Vaidlustaja lisab veel, et
analoogne vaidlus Bayer AG ja Novartis AG samadeb&anérkide vahel lahendati Leedu
apellatsioonikomisjoni poolt Bayer AG kasuks. Vasthja jaab oma taotluse juurde tihistada
Patendiameti otsus kaubamargi ,BANACOX” registre@sie kohta klassis 5.

Vaidlustaja |0plikele seisukohtadele on lisatud jaxddtted Patendiameti kaubamarkide
andmebaasist ning Leedu Patendiameti apellatsioomgfoni 23.12.2004 otsus nr 2Ap-751.

17.09.2007 esitas vastustaja apellatsioonikomigomma |6plikud seisukohad, milles jaab
kdigi oma varasemalt esitatud seisukohtade juivdereldavate kaubamarkide algussilbid on
erinevad (,BAY” vs ,BA”) ning just ,BAY” ja mitte ,BA” viitab vaidlustaja &arinimele.



Sealjuures ,BA”-algusega kaubamarke on vaga p&amuti on kaubamarkide silpide arv
erinev (2 vs 3 silpi). Vastustaja ei leia, et 6ae samastada I6ppliidet ,-COX” eraldiseisva
sbnaga ,COX", kuna vastustajale teadaolevalt kaskse seda haigusele koktsidioos
viitavana Uksnes Ifpplitena ja mitte eraldiseidubendina. Arusaamatuks on vaidlustaja
seisukoht, et ainult 11 ,-COX” I6puosaga marki & piisav arv — jadb selgusetuks, kuhu nn
tavalise kasutuse piir siis tommata tuleks. Legokilatsioonikomisjoni otsus tuleb vastustaja
hinnangul tdhelepanuta jatta, kuna praktika jachsghon riigiti erinevad ning teise riigi otsus
ei saa olla aluseks samasuguse otsuse tegemissls. Eeedu teistsugused asjaolud véivad
tuleneda naiteks sellest, et markide sarnasuseamisél l&htutakse Leedu Patendiameti
juhtnéoridest, leedu keeles ei ole taht ,Y” vootidleedu keeles vdib sbnade haaldus olla
teistsugune, komisjonile ei esitatud tdendeid ,-CQ3ppsilbi erinevate ettevdtjate poolt
kasutamise kohta vms. Vastustaja taotleb jatkuzattlustusavalduse rahuldamata jatmist.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosalistésgleohtadega ning hinnanud esitatud
tdendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus @ipdihjendatud ja tuleb jatta rahuldamata.
Alates 01.05.2004 kehtiva kaubamargiseaduse 8§ & kghaselt kohaldatakse enne 2004.
aasta 1. maid tehtud Patendiameti otsuse vaidlisghia uue otsuse tegemisel Patendiameti
otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamargi registnesrst keeldumise aluseid ja lahtutakse
asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnarrkidesolevas asjas on vaidlustatud
kaubamark, mille registreerimise otsuse tegi Pasenet 26.08.2003. Seega kuuluvad antud
juhul kohaldamisele kuni 30.04.2004 kehtinud kaubagiseaduses sisalduvad kaubamargi
registreerimisest keeldumise alused.

Vastavalt KaMS § 8 Ig 1 p-le 2 ei registreerita lkaoargina kaubamérke, mis on identsed
vOi ravahetamiseni sarnased vo0i assotsieeruvsel igku nimele samaliigiliste kaupade voi
teenuste tahistamiseks registreeritud vOi registregeks esitatud varasema kaubamargiga,
kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalibé.

Kéesolevas asjas puudub vaidlus selles, et vaajustkaubamark ,BAYCOX”
(prioriteedikuupaevaga 08.03.1983) on varasem stgtu kaubamargist ,BANACOX”
(taotluse esitamise kuupaev 05.11.2002) ning etlussused kaubad on samaliigilised.
Samas ei jaga apellatsioonikomisjon vaidlustajauk@ihta, et kaubamargid ,BAYCOX” ja
-,BANACOX” on aravahetamiseni sarnased v0i assotsiged. Apellatsioonikomisjon leiab,
et tervikuna on vorreldavad kaubamargid piisavatieyad valistamaks markide segiajamise
ohtu nii visuaalsest, foneetilisest kui semantilissespektist.

Kaubamargid ,BAYCOX” ja ,BANACOX" erinevad silpidearvult, koosnedes vastavalt
kahest ja kolmest silbist, mis teeb kaubamargidemaks isedranis foneetiliselt. Kui tarbija
haaldab kaubamarke lahtuvalt inglise keele haadehggitest (mida antud kaubaméarkide puhul
vOib pidada tdendaoliseks), on foneetiline erineveslgi suurem, s.o haaldus oleks vastavalt
[beikoks] ja [banakoks]. On dige, et Uldjuhul tddeh sarnasus kaubamarkide algusosades
suuremat aravahetamise riski, kui sarnasus |6pessaflamas ei tohi Uhiste elementide
vordlemisel jatta tahelepanuta, kas ka teised @&y kasutavad samu elemente oma
kaubamarkides. Kui sarnaseid elemente kasutatakskakndrkides laialdaselt, ei pdodra
tarbija neile tahelepanu kui eristavatele elemeftidKaesolevas asjas esitatud materjalidest
nahtub, et algusosa ,BA-" kasutatakse klassi 5 kdaptéhistamiseks vaga palju ning
erinevate ettevotjate poolt. Seejuures valdav esavaidlustaja vastavatest kaubamarkidest
algavad sdnaosaga ,BAY-". Apellatsioonikomisjon sfilb vastustajaga, et mitte eesliide
,BA”, vaid just eesliide ,BAY” viitab vaidlustaja @nimele Bayer AG. Vaidlustatud
kaubamark sdnaosa ,BAY” ei sisalda ning apellatsikomisjoni hinnangul ei valmista
tarbijaile raskusi vorreldavate kaubamaérkide algasie ,BAY-" ja ,BANA-" eristamine.



Vorreldavate kaubamarkide thise I6puosa ,-COX” néioble samuti tegemist elemendiga,
mis identifitseeriks Uksnes vaidlustaja klassi G Esitatud tdenditest nahtub, et 16ppliidet
~COX” kasutatakse klassis 5 erinevate isikute poainuiksi Eesti Patendiametis
registreeritud kaubamarkide koosseisus kaheksall jseda lisaks kaesolevas asjas
vorreldavatele kaubamarkidele). Peale siseriiklk@bamarkide on vahemalt 15 sellise
I6ppliitega kaubamérki registreeritud voi registiggseks esitatud Uhenduse kaubamargina.
Asjaolu, et Eestis on registreeritud ka ainult sin&€0OX” koosnev sdnaline kaubamark, ei
muuda olematuks tdsiasja, et sdnaosa ,-COX” |6gpla on erinevatele isikutele kuuluvate
kaubamarkide koosseisus laialdaselt kasutusel,omakorda tdhendab, et tegemist ei ole
tugeva eristusvbimega elemendiga. Apellatsioonispmmi ndustub vastustajaga, et |dpuosa
,~COX” viitab eelkdigecoccidiosisnimelisele haigusele (,koktsidioosid’leomade ja osalt
ka inimese parasiithaigused, mida tekitavad kod#tigte seltsi eosloomadVddrsdnade
leksikon, Tallinn 2000). Arvestades seda ja ka liitep,-COX” kasutamist erinevate
(veterinaar)ravimite tootjate poolt, puudub aluddeda, et nimetatud sGnaosa seostuks
isearanis v0i esmajoones vaidlustaja kaubaméardgery COX".

Seoses vaidlustaja seisukohaga, et kaubamarkiddY(EDX" ja ,BANACOX” kui
tdhenduseta tehissbnadel puudub tdhenduslik esnewidrgib apellatsioonikomisjon, et
samamoodi saab Oelda ka, et neil sdnadel puudebdaklik sarnasus.

Apellatsioonikomisjon ei pea kaesolevas asjas ajieé kommenteerida Leedu Patendiameti
apellatsioonikomisjoni 23.12.2004 otsust nr 2Ap-7¥&una apellatsioonikomisjon ei ole
seotud teistes riikides tehtud lahenditega.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes to0stusom@igdskorralduse aluste seaduse 8-st 61 ja
kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamérgiseaduse 8 §lgtl2, apellatsioonikomisjon

otsustas:
jatta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes sooviblapielonikomisjoni otsuse peale edasi
kaevata menetlusnormide rikkumise tottu, voib esitkaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse
peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apetiatikomisjoni otsuse avaldamisest
arvates. Kohus vaatab kaebuse labi hagita menstluse

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahalgglatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel inagetluse korras, vdib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamargi Oiguskaitset tafiéis asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jdustub apmtionikomisjoni otsus kolme kuu
mooddumisel otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele
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