MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 743-o0

Tallinnas, 30. novembril 2005. a.
Toostusomandi  apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn
Hallika ning Kerli Tults, vaatas kirjalikus menetluses libi Sveitsi #riiihingu F. Hoffmann—La

Roche AG vaidlustusavalduse kaubamérgi “Calcium vita C + kuju” (rahvusvaheline reg nr
782782) registreerimise vastu klassis 5.

Asjaolud ja menetluse kaik

05.01.2004 esitas Sveitsi driihing F. Hoffmann-La Roche AG (keda protesti esitamisel
esindas patendivolinik Anfia Morna ning keda edasise menetluse kdigus esindas
patendivolinik ~ Urmas Kauler, mdlemad  volikirja  alusel)  tddstusomandi
apellatsioonikomisjonile protesti, milles vaidlustatakse Patendiameti otsus anda Sloveenia
aritihingu Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Novo Mesto rahvusvahelisele kaubamargile “Calcium
vita C + kuju” (rahvusvaheline reg nr 782782) klassis 5 Eestis Oiguskaitse. Protest vdeti
apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 743 all. Vastavalt 01.05.2004 joustunud
kaubamirgiseadusele (KaMS) ja todstusomandi diguskorralduse aluste seadusele (TOAS)
késitletakse osundatud kuupdevast alates protesti vaidlustusavaldusena ning sellele
kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamérgi registreerimisest
keeldumise aluseid ja ldahtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist (KaMS
§ 72 1g 5; TOAS § 65 1g 2).

F. Hoffmann—La Roche AG (edaspidi “vaidlustaja”) leiab, et kaubamairgile “Calcium vita C +
kuju” Eestis diguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 8 1g 1 p-ga 2 (siin ja edaspidi on
viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamérgiseadusele, kui ei ole mérgitud teisiti).

Vaidlustaja mérgib, et tema nimele on Eestis registreeritud kaubamirk “CAL-C-VITA” (reg
nr 26229, taotlus esitatud 13.12.1996) ning samuti selle mérgi transliteratsioon “KAJIb-11E-
BUTA” (reg nr 26132, taotlus esitatud 20.12.1996). Mdlemad kaubamirgid on registreeritud
klassi 5 kaupade farmatseutilised preparaadid, mida kasutatakse toitetoonikutena ja
toidulisandina tihistamiseks.

Vaidlustaja leiab, et kuivord Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Novo Mesto (edaspidi
“vastustaja”) rahvusvahelise registreeringuga on holmatud klassi 5 kaubad farmatseutilised
tooted (pharmaceutical products), on KaMS § 8 Ig 1 p2 kohaldamiseks vajalik kaupade
samaliigilisuse ndue tdidetud. Samuti leiab vaidlustaja, et kaubamark “Calcium vita C + kuju”
on dravahetamiseni sarnane ning assotsieerub kaubamairgiga “CAL-C-VITA”. Vaidlustatava
kombineeritud kaubamérgi domineerivaks osaks on sdnaline osa, millel on &ravahetamiseni
sarnasuse médramisel suurem tdhtsus. Vaidlustaja hinnangul on vdrreldavad kaubaméirgid
dravahetamiseni sarnased nii visuaalselt, kolaliselt kui semantiliselt. Molema kaubamaérgi
sonalised osad algavad silbiga CAL ja mdlemad mérgid sisaldavad sdna VITA ning téhte C.
Kuigi C-tdht ja sona VITA paiknevad vorreldavates kaubamirkides erinevas jérjekorras, ei
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oma see sisulist tdhtsust, kuna kaubamaérkide sonalised osad on kiillaltki lithikesed selleks, et
nende osade iimberpaigutus muudaks oluliselt kaubamirkide tajumist. Samuti tekitab sona
Calcium kaubamaérgis “Calcium vita C + kuju” assotsiatsiooni kaubamargi “CAL-C-VITA”
silbiga CAL ja sellele jiargneva tdhega C. Vaidlustaja mairgib, et tdhenduslikult on
vaadeldavad kaubamairgid isegi identsed, kuivord koosnevad identsetest osadest C ja VITA
ning tihiselt mdistetavast liihendist CAL ja sonast CALCIUM. Vaidlustaja méargib ka seda, et
tavaliselt puudub tarbijal voimalus vahetult méirke omavahel vorrelda ning seetdttu iihe
kaubamérgi vaatlemisel toimub see vordlemine varasema mérgiga milu jargi. Tarbijale jadb
tavaliselt esmalt meelde sdnade algus, mis antud juhul on mdlemal kaubamérgil identne ja kui
votta arvesse identsete sonade VITA ja tdhe C olemasolu, on vorreldavad kaubamairgid
dravahetamiseni sarnased ning kaubamérk “Calcium vita C + kuju” tekitab tarbijaskonnas
assotsiatsiooni kaubamérgiga “CAL-C-VITA”.

Vaidlustaja palub tunnistada seadusevastaseks ja tiihistada Patendiameti otsus kaubamaérgi
“Calcium vita C + kuju” registreerimise kohta.

Vaidlustusavalduse juurde esitas vaidlustaja viljavotted Eesti Kaubamargilehest 11/2003 ja
Patendiameti andmebaasist kaubamérgi “Calcium vita C + kuju” kohta, samuti véljavotted
Patendiameti andmebaasist kaubaméirkide “CAL-C-VITA” ja “KAJIb-IIE-BUTA” kohta.

14.01.2004 teavitas Patendiamet Ulemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni kaudu
vastustajat vaidlustusavalduse esitamisest ja voimalusest osa votta menetlusest toostusomandi
apellatsioonikomisjonis. Vastustajale selgitati, et oma soovist menetluses osaleda tuleb Eesti
patendivoliniku vahendusel teatada hiljemalt 14. maiks 2004. a. Nimetatud tdhtajaks ega ka
hiljem ei ole vastustaja apellatsioonikomisjonile teatanud oma soovist menetluses osaleda ega
esitanud mistahes seisukohti.

01.06.2005 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajale ettepaneku esitada iihe kuu jooksul oma
16plikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 743 kohta.

Vaidlustaja esitas oma 10plikud seisukohad apellatsioonikomisjonile 30.06.2005. Vaidlustaja
kinnitab, et jdib oma varem esitatud seisukohtade ja pohjenduste juurde, refereerides
seejuures oma varasemalt esitatud seisukohti ja pdhjendusi. Samas tdpsustab vaidlustaja, et
kuna keskmisel tarbijal on ka keskmine ndgemismadlu, siis ilma vorreldavaid kaubamirke
detailsemaks analiilisiks korvutamata, voib tarbija kergesti oletada, et tegemist on iihele ja
samale firmale kuuluvate v4i lihe firmaga seotud kaubamirkidega. Kui tarbijat on eksitatud,
siis kaubamérgi eristav funktsioon — eristada iihe isiku kaupu ja teenuseid teise isiku
samaliigilistest kaupadest ja teenustest — ei toimi. Vaatamata moningatele erinevustele
kaubamaérkides, on antud juhul {ihiste tunnuste esinemine molemas kaubamérgis piisav, et
tarbija loob seose mdlema kaubamirgi kasutaja vahel. Uhtlasi kinnitab vaidlustaja, et ta ei ole
andnud vastustajale luba kaubamirgi “Calcium vita C + kuju” registreerimiseks. Vaidlustaja
leiab ka seda, et kuna vastustaja ei ole pidanud vajalikuks esitada vastuvditeid
vaidlustusavaldusele ning koosmdjus vaidlustatud kaubaméirgi kohta teistes riikides tehtud
keeldumisotsustega voOib eeldada, et vastustaja peab vaidlustusavaldust pdhjendatuks.
Vaidlustaja palub tunnistada Oigusvastaseks rahvusvahelisele kaubamérgile nr 782782
oiguskaitse andmine Eestis, tiihistada vastav Patendiameti otsus ning kohustada Patendiametit
jatkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.



Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tdendeid
kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus on pohjendatud ja kuulub rahuldamisele.

KaMS § 8 Ig 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamirgina kaubamérke, mis on identsed voi
dravahetamiseni sarnased vOi assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade voi
teenuste tdhistamiseks registreeritud voi registreerimiseks esitatud varasema kaubamérgiga,
kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Kéesolevas asjas on ilmne, et rahvusvahelise registreeringuga nr 782782 holmatud klassi 5
kaubad “pharmaceutical products” (ek “farmatseutilised tooted”) on samaliigilised
vaidlustaja varasemate registreeritud kaubamirkidega nr 26229 ja 26132 hdlmatud klassi 5
kaupadega “‘farmatseutilised preparaadid, mida kasutatakse toitetoonikutena ja
toidulisandina”.

Samuti leiab apellatsioonikomisjon, et vastustaja kaubamirk “Calcium vita C + kuju” on
dravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamirgiga “CAL-C-VITA”. Vdarreldavad
kaubamaérgid on dravahetamiseni sarnased nii visuaalselt, kdlaliselt kui semantiliselt. Mdlema
kaubamirgi algusosa on identne (silp “CAL”), samuti sisaldavad mdlemad maérgid sdna
“VITA” ning tdhte “C”. Kuigi tdht “C” ja sona “VITA” paiknevad vastustaja kaubamérgis
erinevas jdrjestuses vaidlustaja kaubamairgiga vorreldes, ei muuda nimetatud erinevus siiski
piisavalt kaubamirkide iildmuljet ega vihenda sellest tulenevalt ka mérkide dravahetamise
riski. Téhenduslikust aspektist vaadatuna saab vorreldavaid kaubamirke késitleda isegi
identsetena, kuivord kaubamirkide algusosad “CAL” ja “CALCIUM” seonduvad kaltsiumiga
ning osad “C” ja “VITA” C-vitamiiniga.

Hoolimata sellest, et vastustaja kaubamérk sisaldab lisaks sonalisele osale ka kujunduslikke
elemente (sOnade spetsiaalne kujundus ning vérvide varieerumine), on need kujunduslikud
elemendid siiski minimaalsed ning kaubamérgi domineerivaks ning meeldejddvaimaks
elemendiks jadb sonaline osa. Nagu ka vaidlustaja digesti médrgib, ei pruugi tarbijal tihti olla
kaupade tdhistuste vahetu vordlemise vdimalust ning iihe kaubamairgi vaatlemisel toimub
vordlemine varasema mirgiga mélu jargi. Ei saa pidada tdenéoliseks, et kaubamérk “Calcium
vita C + kuju” jédks tarbijale meelde pigem kaubamairgi kujundusliku ja mitte sonalise osa
kaudu.

Nagu vaidlustaja kinnitab, ei ole ta andnud vastustajale ndusolekut kaubamirgi “Calcium vita
C + kuju” registreerimiseks.

Kuivord apellatsioonikomisjon tuvastas, et vastustaja kaubamérk “Calcium vita C + kuju” on
dravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamérgiga “CAL-C-VITA” ning esinevad ka muud
KaMS § 8 lIg 1 p-s 2 sitestatud diguskaitset vilistavad asjaolud, siis ainuiiksi seetdttu tuleb
vaidlustusavaldus rahuldada. Sellest tulenevalt ei pea apellatsioonikomisjon kéesolevas asjas
vajalikuks analiitisida, kas kaubamirgi “Calcium vita C + kuju” diguskaitset vilistavad
asjaolud eksisteerivad ka vaidlustaja kaubamirgi “KAJIb-IIE-BUTA” puhul.



Arvestades eeltoodut ning juhindudes TOAS §-st 61, alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 41
lg-st 3, kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-st 2, apellatsioonikomisjon

otsustas:

rahuldada vaidlustusavaldus ja tiihistada Patendiameti otsus anda Sloveenia ériithingu
Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Novo Mesto kaubamiirgile “Calcium vita C + kuju”
(rahvusvaheline reg nr 782782) oiguskaitse klassis 5 ning kohustada Patendiametit
jitkama menetlust kiesolevas 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 kaubamérgi
kaitstavuse kiisimuses, v0ib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamaérgi diguskaitset
vilistava asjaolu vOi selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul
apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.
Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus
joustunuks ja see kuulub tiitmisele.
Allkirjad:

S. Sulsenberg

E. Hallika

K. Tults
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