MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 739-0
Tallinnas, 22. martsil 2005. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Edith Sassian ja Evelyn
Hallika, vaatas kirjalikus menetluses 1dbi vélismaise juriidilise isiku Bionorica AG,
Kerschensteinerstrasse 11-15, Neumarkt D-92318, DE vaidlustusavalduse Patendiameti 29.
septembri 2003 otsuse nr 7/R200204218 rahvusvahelise kaubamérgi nr 791508 Carvecor klassis 5
registreerimise tiihistamiseks ja Patendiametile ettepaneku tegemiseks votta vastu uus otsus.

I Asjaolud ja menetluse kaik
Vaidlustusavaldus

31. detsembril 2003 esitas vélismaine juriidiline isik Bionorica AG Todstusomandi
apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) kaebuse (alates 01. maist 2005 késitletav
KaMS § 41 lg 2 alusel vaidlustusavaldusena) Patendiameti 29. septembri 2003 otsuse nr
7/R200204218 rahvusvahelise kaubamargi nr 791508 Carvecor registreerimise tiithistamiseks.

Vaidlustusavalduse esitas Bionorica AG nimel ja viimast esindab apellatsioonimenetluses
patendivolinik Villu Pavelts, OU Lasvet.

Vaidlustusavaldus on registreeritud numbri all 739. 14. mail 2004 maéiras apellatsioonikomisjoni
esimees vaidlustusavalduse eelmenetlejaks apellatsioonikomisjoni liikkme Priit Lello.

Patendiameti vaidlustatud otsus

29. septembril 2003 on Patendiamet Kaubamérgiseaduse § 12 Ig 6 (siin ja edaspidi kuni 30. aprillini
2004 kehtinud Kaubamaérgiseaduse redaktsioon, kui otsuses ei ole mérgitud teisiti) alusel votnud
vastu otsuse rahvusvahelise kaubamérgi Carvecor registreerimise kohta (otsus nr 7/R200204218)
klassis 5. Kaubamairk on registreeritud HEXAL AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen D-83607, DE,
nimele ja omab alates 24. septembrist 2002 rahvusvahelist registreeringut (nr 791508).
Vaidlustusavaldusele lisatud viljavotte kohaselt on kaubamérgi registreerimine avaldatud Eesti
Kabamirgilehes 11/2003. Vaidlustatud otsuse kohaselt on kaubamdrk Carvecor registreeritud
markide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni (Nizza
klassifikatsiooni) klassis nr 5:

Farmatseutilised, veterinaaria- ja hiigieenipreparaadid;, meditsiinilised dieetained;
meditsiinilised ja tervishoidlikud dieettoidud, vitamiinidel, mineraalidel ja mikroelementidel
(eraldi voi kombineeritult) pohinevad tervishoidlikud dieettoidud.
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Vastandatud kaubamérgid

Apellatsioonikomisjonile esitatud vaidlustusavalduses on Bionorica AG vastandanud talle kuuluva
kaubamirgi Cratecor kaubamérgiga Carvecor.

Vaidlustusavalduse esitaja noue

KaMS § 38 1g 9 alusel ja tuginedes § 8 Ig 1 p-le 2, palub Bionorica AG tiihistada Patendiameti 29.
septembri 2003 otsus rahvusvahelise kaubamargi nr 791508 Carvecor klassis nr 5 registreerimise
kohta ning teha Patendiametile ettepanek vastu votta uus otsus.

Bionorica AG pohiseisukohad

Bionorica AG leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamirk Carvecor klassis 5 iilalloetletud
kaupadele on vastuolus Kaubamérgiseaduse § 8 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei registreerita
kaubamarke, mis on identsed vOi dravahetamiseni sarnased vOi assotsieeruvad teise isiku nimele
samaliigiliste kaupade vOi teenuste tdhistamiseks registreeritud vOi registreerimiseks esitatud
varasema kaubamargiga kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlustusavalduse esitaja mérgib, et HEXAL AG nimele registreeritud kaubamaérgist varasemalt
on registreeritud Bionorica AG nimele rahvusvaheline kaubamirk nr 784294 Cratecor klassis 5
kaupadele:

Uksnes apteekides saadaolevad farmatseutilised preparaadid, nimelt viirpuud (crataegus)
sisaldavad siidameravimid.

Vaidlustusavalduse esitaja todeb, et varasem mirk Cratecor ja hilisem mirk Carvecor ei ole
identsed. Kiill peab ta tdhiseid omavahel &ravahetamiseni sarnasteks ja assotsieeruvateks.
Osundades mirkides seitsmele iihisele tihele (C, R, A, E, C, O, R) ja nende asetusele tihistes,
samuti mérkide alguse (“C”) ja 10pu (“ecor”) samasusele, peab vaidlustusavalduse esitaja mirke
visuaalsest kiiljest dravahetamiseni sarnasteks. Ainsad erinevused, et varasema maérgi teine ja
kolmas tdht “R” ja “A” on hilisemas méirgis kohad vahetanud ning tdhe “T” asemel on “V”, ei ole
vaidlustusavalduse esitaja hinnangul piisavad vélistamaks mirkide dravahetamiseni sarnasust ja/voi
omavahelist assotsieerumist, kuna iildmulje seisukohast on kergesti tajutav enamiku tdhtede
kokkulangevus ja sama asetus, mistottu erinevus tihes tdhes (“T” ja “V”) ja omavahel korvuti
asetsevate tidhtede asetus (“RA”, “AR”) jdib tahaplaanile.

Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et vorreldavad mérgid on sarnased ka foneetilisest
aspektist, kuna helilisest kiiljest on oluline roll enamiku tédhtede ja nende asetuse kokkulangevusel.
Lisaks sellele on vorreldavatel tdhistel molemal kolm iihesuguse pikkusega silpi. Sellest tulenevalt
ja vottes arvesse sdnades pikkust jareldab Bionorica AG, et iildmulje seisukohalt on raske tajuda
markides sisalduvaid iiksikuid erinevusi, mistdttu on mérgid foneetiliselt sarnased.

Vaidlustusavalduses leitakse, et semantilisest kiiljest on mdlema kaubamargi tihiseks jooneks, et
nad on tehissdnad ning seega tdhenduslik erinevus neil puudub.

Viidates KaMS § 8 1g 1 p-s 2 sétestatud kaupade samaliigilisuse tingimusele leiab Bionorica AG, et
vorreldavate kaubamérkide kaubad kuuluvad tervishoiu valdkonda. Mdlema kaubamérgi kaupade
loetelu sisaldab klassi 5 kuuluvaid tooteid ehk farmatseutilisi preparaate. Hilisema kaubamairgiga
Carvecor tihistatavate kaupade loetelu on kiill laiem, kuid hdlmab oma laiuse tottu ka varasema
kaubamairgi Cratecor kaubad. Arvestades, et Eestis ei ole lubatud ravimite miiiik tavalistes
poodides, siis puudub tdhendus sellel, et varasema kaubaméirgi kaupade loetelus on mirgitud
farmatseutilised preparaadid, mida miitiakse iiksnes apteekides.

Samuti mérgib Bionorica AG, et on tdidetud ka KaMS § 8 Ig 1 p-s 2 sétestatud kolmas tingimus,
see tdhendab, et puudub Bionorica AG kirjalik luba HEXAL AG-le kaubamirgi Carvecor
registreerimiseks Eestis.



HEXAL AG seisukoht

14. jaanuaril 2004 teavitas Patendiameti kaubamirgiosakond Ulemaailmse Intellektuaalomandi
Organisatsiooni kaudu HEXAL AG-d vaidlustusavaldusest ja vOimalusest osaleda asja
labivaatamisel Toostusomandi apellatsioonikomisjonis. KaMS § 9 lg 2 alusel selgitati, et
menetluses osalemisest tuleb teavitada hiljemalt 14. maiks 2004 Eesti Vabariigi patendivoliniku
kaudu.

Nimetatud tdhtajaks ega sellele jargnevalt ei ole HEXAL AG vaidlustusavaldusele vastu vaielnud
ega apellatsioonikomisjoni menetluses osalemise soovist teavitanud.

Loplikud seisukohad

Vastavalt TOAK § 55 Ig-le 1 kohustas apellatsioonikomisjon Bionorica AG-d esitama hiljemalt 08.
detsembriks 2004 kaubamérgi Carvecor registreerimise vaidlustamisasjas 10plikud seisukohad.

Vaidlustusavalduse esitaja esindaja patendibiiroo Lasvet esitas 10plikud seisukohad 29. novembril
2004 jaddes koigi vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. Lisaks varasemalt esitatule
informeeriti apellatsioonikomisjoni, et ka mujal, samu mérke puudutavas vaidluses samade poolte
vahel, on loetud kaubamirgid Cratecor ja Carvecor dravahetamiseni sarnasteks. Esindaja lisas
10plikule seisukohale koopia Leedu Vabariigi Patendiameti apellatsiooniosakonna 11. detsembri
2003 otsusest koos tolkega otsuse motiveerivast osast.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse ja menetlusosalise seisukohtadega, hinnates
esitatud toendeid kogumis ning vastastikuses seoses, leiab, et vaidlustusavaldus on pdhjendatud ja
kuulub rahuldamisele.

Alates 01. maist 2004 kehtiva KaMS § 72 Ig 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti
tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal
kehtinud kaubamaérgi registreerimisest keeldumise aluseid ja ldhtutakse asja uue menetlemise ajal
kehtivast menetlusnormist.

Vaidlustusavaldus esitaja leiab, et vastandatud kaubamirgid on &dravahetamiseni sarnased ja
assotsieeruvad KaMS § 8 Ig 1 p 2 mottes.

Vaidlust ei ole selles, et vastandatud kaubamairgid ei ole identsed.

Patendiameti vaidlustatud otsuse nr 7/R200204218 tegemise ajal (29. september 2003) kehtis
KaMS § 8 Ig 1 p 2 redaktsioonis (kuni 30. aprill 2004), mille kohaselt kaubamirgina ei registreerita
kaubaméirke, mis on identsed vOi dravahetamiseni sarnased vOi assotsieeruvad teise isiku nimele
samaliigiliste kaupade vdi teenuste tdhistamiseks registreeritud vOi registreerimiseks esitatud
varasema kaubamairgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Asja materjalidele lisatud kaubamaérkide andmebaasi 30. detsembri 2003 viljatriiki ja WIPO 15.
augusti 2002 registreerimissertifikaadi kohaselt omab mérk nr 784294 Cratecor rahvusvahelist
registreeringut 21. martsist 2002. Seega omab vaidlustusavalduse esitaja — Bionorica AG —
rahvusvaheline kaubamirk vaidlusalusest to0stusomandi esemest Carvecor varasemat
registreeringut.

Kaubamérkide sarnasuse hindamise pohimdttest ldhtuvalt vorreldakse kaubamirke tavaliselt
iildmulje jargi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje, sealjuures olulised ei ole mitte detailsel
vordlemisel tuvastatavad erinevused, vaid maérkide tihised elemendid, mis tekitavad omavahelisi
assotsiatsioone ning vdivad mojutada tarbija taju ja jarelikult ka valikut.



Kaubamirgid Cratecor ja Carvecor on tehissdnad, millel puudub konkreetne tdhendus.
Apellatsioonikomisjon leiab, et vaidlustusavalduse esitaja viidatud asjaolu, nagu voiks konkreetne
tdhenduse puudumine olla vastandatud kaubamirkide {ihiseks jooneks, ei oma mairkide
eristusvdime tuvastamisel miédravat tdhendust, kuivord see ei lisa tdhistele eristusvoimet ega muuda
neid semantilisest kiiljest omavahel dravahetamiseni sarnasteks ega assotsieeruvateks.

Kaubamirgid Cratecor ja Carvecor on oma laadilt sonamérgid KaMS § 6 lg 1 tdhenduses.
Visuaalsest kiiljest ndhtub, et tdhistel puuduvad eristavad kujutuslikud osad. Kaubamérkidel on
identne suur algustéht “C” ning kirjaliik (font), mérkide iilejadnud tdhed on véiketdhed. Maérkide
visuaalsest vordlusest ilmneb, et molemal sonal on seitse identset tdhte, milliste asetus sdnades on
sarnane (C, r, a, e, ¢, o, r). Kaubamérkide peamiseks eristavaks tunnuseks on kahe konsonandi “v”
ja “t” erinevus sonade keskel. Varasema kaubamérgiga vorreldes on hilisemas téhises samal kohal
paiknev kaashdilik “t” asendunud tdhega “v”. Teiseks erinevuseks on tihiste teise ja kolmanda tihe
“ar” ja “ra” erinev asetus.

Vastandatud tdhistel on mdlemal kaheksa tihte, mis tdhendab, et tegemist on keskmisest pikemate
sonadega. Vorreldes kaubamirkide reproduktsioone, asub apellatsioonikomisjon seisukohal, et kahe
erineva kaashdiliku paiknemine sonade keskosas ei vOimalda eristavatel tunnustel selgelt mdjule
padseda ja jitavad need tdhiste kogupildis vihedomineerivale kohale. Seejuures tuleb arvesse votta,
et tiksikutest elementidest tuleneda vdivat eristusvdimet vdhendab asjaolu, et iildjuhul vordleb
keskmine tarbija kahte kaubamérki samaaegsel esitamisel harva, toetudes pigem kahe mérgi
omaette tajumisele ja varasemalt tekkinud mélupildile. Neil kaalutlustel, aga samuti vottes arvesse
sonade pikkuse, kirjastiili, algustihtede ja sdnade 16pu kokkulangevuse pdhjal tekkivat iildmuljet,
vOib asuda seisukohale, et kaubamaérgid on tervikuna visuaalselt sarnased. Antud juhul kahetéheline
erinevus ei muuda vaadeldavaid kaubamérke tervikuna eristusvdimeliseks

Sonad Cratecor ja Carvecor on kolmesilbilised. Molemas tihises on vordne arv tiishdélikuid, mis
ithtlasi asetsevad sdnades sarnaselt — a, e, o. Téhiste algus (esimene tiht) ja jérelliited on heliliselt
identsed. Sonade identsus ulatub jérelliitest kaugemale — iihise osa moodustavad sdnaosad “ecor”.
Modlema mérgi puhul on prefiksi ja sufiksi alguses voortiht “c”. Uhesugune silpide arv ja sarnane
pikkus, vokaalide identsus ning enamuse tdhtede asetuse kokkulangevus muudavad sdnade
hddldusriitmi ja intonatsiooni sarnasteks. Apellatsioonikomisjon ndustub vaidlustusavalduse
esitajaga, et markide vordlemisel tekkiva {ildmulje pohjal on raske tajuda mérkides sisalduvaid
iiksikuid erinevusi, mistdttu on mérgid ka foneetiliselt sarnased.

Apellatsioonikomisjon ndustub vaidlustusavalduse esitajaga, et vorreldavate kaubamirkide klassi 5
kuuluvate kaupade loetelud sisaldavad sarnaseid ja samaliigilisi kaupu. Molemaid tdhiseid on
voimalik kasutada meditsiiniliste ravimite, sh farmatseutiliste preparaatide tdhistamiseks ja
molemad tdhised vdivad tdhistada apteegis miitidavaid kaupu. HEXAL AG vastuvditeid esitanud ei
ole.

KaMS § 8 1g 1 p 2 tdhenduses on dravahetamiseni sarnase vOi assotsieeruva tdhise registreerimine
vélistatud, kui registreerimiseks puudub teisi isiku kirjalik luba. Bionorica AG vaidlustusavalduse
kohaselt ei ole kaubamérgi omanik Carvecori registreerimiseks luba andnud. Seda viaidet HEXAL
AG kummutanud ei ole.

Neil asjaoludel leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamaérgile Carvecor registreerimine ja
diguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 8 Ig 1 punktiga 2.



Lihtudes eeltoodust ja juhindudes TOAS §-st 61, alates 01. maist 2004 kehtiva KaMS § 41 lg-st 3,
§ 72 Ig-st 5 ning kuni 30. aprillini 2004 kehtinud KaMS § 8 1g 1 p-st 2, apellatsioonikomisjon

otsustas:

1. Rahuldada vélismaise juriidilise isiku Bionorica AG, Kerschensteinerstrasse 11-15,
Neumarkt D-92318, DE vaidlustusavaldus.

2. Tiihistada Patendiameti 29. septembri 2003 otsus nr 7/R200204218 rahvusvahelise
kaubamirgi nr 791508 Carvecor registreerimise kohta klassis 5 HEXAL AG,
Industriestrasse 25, Holzkirchen D-83607, DE, nimele ja kohustada Patendiametit jatkama
menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata
menetlusnormide rikkumise tottu, vOib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale
halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sétestatud korras kolme kuu jooksul
apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamairgi
kaitstavuse kiisimuses ja kes soovib jétkata vaidlust hagimenetluse korras, voib esitada hagi kolme
kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus
joustunuks ja see kuulub tditmisele.

Allkirjad:

P. Lello

Edith Sassian

Evelyn Hallika



