MAJANDUS—- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 459-0
Tallinnas, 07. mail 2008. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisudyiBuvdallika (eesistuja), Edith Sassian
ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses laiiismaiste juriidiliste isikute NRJ GROUP;
22, rue Boileau, 75016 Paris, FR ja NRJ S.A.; 22, Boileau, 75016 Paris, FR kaebuse
kaubamargi ,NRJ FM” (taotluse nr M200000048) régisrimise kohta AS Taevameedia
nimele klassides 38 ja 41.

Asjaolud ja menetluse kéik

Toostusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidmigpon voi apellatsioonikomisjon)
esitati 02.03.2001. a kaebus (mis alates 01.05.200h kasitletav vaidlustusavaldusena)
valismaistelt juriidilistelt isikutelt NRJ GROUP22rue Boileau, 75016 Paris, FR ja NRJ
S.A., 22, rue Boileau, 75016 Paris, FR (edaspidilvatajad) kaubamargi kaubamark
.,NRJ FM” (taotluse nr M200000048) registreerimisehta AS Taevameedia (edaspidi
taotleja) nimele klassides 38 ja 41.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Urmas KguPatendibiroo TURVAJA AS,
Kaupmehe 8, 10114 Tallinn; tel 6403 105, faks 64@®. Vaidlustusavaldus voeti
menetlusse nr 459 all ja eelmenetlejaks maaratiyBudallika.

Vaidlustajad taotlevad Patendiameti otsuse tihistakaubamargi ,NRJ FM” (taotluse nr
M200000048) registreerimise kohta AS Taevameediela ja palub teha Patendiametile
ettepanek votta vastu uus otsus kaubamargi ,NRJ felgistreerimisest keeldumise kohta.

Vaidlustusavaldusele on lisatud vaidlustatav  kaudrdkm volikiri,  tdendid
vaidlustusavalduse p6hjendamiseks ja maksekorrad265 riigildivu tasumise kohta.

Vaidlustajad on Uheks Euroopa suurimatest meelalafitmadest. NRJ S.A. ja NRJ
GROUP pb6hiomanik on hr Jean-Paul Baudecroux. Vsidjatel on kokku ligi 300
raadiojaama Prantsusmaal, Sveitsis, Belgias, AsstBaksamaal, Taanis, Norras, Rootsis
ja Soomes. Koikides riikides opereeritakse tksaesnult nimede NRJ/ENERGY all ning
FM-ringhdalingumaalimas ultralihilainesageduselevaikus 87,5 — 108,0 MHz. NRJ ning
samanimelised raadiojaamad on Euroopas teada-tukuiwdrd sellenimelise raadiojaama
iganadalane kuulajaskond ulatub vahemalt 20 miljoimneseni. NRJ raadiojaamad ei ole
kuulatavad ainuiiksi tavaparaste FM-raadioaparaakdedu Prantsusmaal, Sveitsis,
Belgias, Austrias, Saksamaal, Taanis, Norras, oot Soomes, vaid ka
satelliitvastuvétjate ning interneti teel Ukskdiklrses maailma paigas, sh Eestis.

NRJ on rohkem kui 5000 Euroopas toimuva uritusenspoks ning umbes 300 pop — ja
rockkontsertide korraldamisel peamiseks partnerik&rvuti Grammy ja MTV

muusikaauhindadega, jagab mainekaid muusikaauhkiadMRJ. NRJ on olnud tihedalt
seotud filmide Snake Eye, Enimy og the State, Pakb@/ild Wild West, Notting Hill,

Star Wars: Episode | — The Phantom Menance rahhadise eduga. NRJ on toetanud
ragbi, korvpalli, lainelaua — ja krossijalgrattagpoKaubamark NRJ ning selle margiga
seotud raadio — ja meelelahutusteenuseid on |alidakajastatud ja reklaamitud
rahvusvahelises meedias. Selline laiaulatuslik tsimon on andnud kaubamargile NRJ
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kdrget lisavaartust ning muutnud mainekaks kaubgikéir muusikatoosturite ja
muusikattostuse tarbijate jaoks.

NRJ S.A. nimele on maailmas registreeritud kaubgiddNRJ", ,NRJ ENERGY”, ,NRJ
92 FM STEREO”, ,ENERGIE MAGAZINE”, ,ENERGIE NRJ’, ENERGIE 80
ENERGIE QUATRE VINGT”, ,NRJ CINE VIDEO”, ,NRJ EUROHOT", ,NRJ
EUROPE TOUR”, ,NRJ MUSICNEWS”, ,NRJ MUSIC TOUR”, ,RJ NEWS”, ,NRJ
PRODUITS DERIVES", ,NRJ REGIES”, ,NRJ STARNEWS”, £ MAG NRJ",
-,ENERGIA”, ENERGYMEDIA", ENERGY MEDIA”, ,NRIJMEDIA ", ,NRJ MEDIA”.

NRJ podhiomaniku Jean — Paul Baudecroux nimele iemid maailmas registreeritud
kaubamargid ,NRJ", ,ENERGY”, ,NRJ ENRGY", ,ENERGY NDEO”, ,NRJ COLA",
.NRJ COLLEGE LIVE", ,NRJ'WEAR”, ,NRJ EDITION”, ,NRJ ENERGIE”, ,NRJ
LAND”, ,NRJ LA PLUS BELLE RADIO”, ,NRJ LA RADIO STEREOTONIQUE",
.NRJ LE PLAISIR AVANT TOUT”, ,NRJ MUSIC AWARDS”, ,NRJ MUSIC DANCE",
.NRJ ON LINE”, ,NRJ PARK”, ,NRJ 92 FM STEREO”, ,LEHIT NRJ", ,RADIO
ENERGIE”, ,NRJ DANCE”", ,NRJ EURO HOT 30", ,NRJ RAR", NRJ ROCK”, ,NRJ
TREND".

NRJ nimel on muuhulgas Euroopa Uhenduse kaubaregigfireering nr 000136150
,NRJ” ning Prantsusmaa kaubamagi registreeringo®08198 ,NRJ".

20.12.1999 andis Eesti kultuuriminister vélja uirgh&alinguloa nr KU 0000084 OU-le
Clembia, kes vastavalt pidi hakkama edastama 2didun tantsu - ja
popmuusikaprogrammi nimetusega ,NRJ FM” kuni 220R4. OU Clembia on tihedalt
seotud firmaga Taevameedia AS. Teabeagentuur BNl amtervjuus Taevameedia AS
on kinnitanud, et nende sooviks oli kasutada raathtena ,NRJ FM”, kuid voeti siiski
nduks selle kasutamisest loobuda ettevottega mdted samanimeliste jaamade tegevuse
tottu Skandinaaviamaades ja Prantsusmaal.

Seega on Taevameedia AS olnud kahtlemata teadiikale NRJ ja Jean-Paul
Baudecroux’le kuuluva kaubamargi NRJ olemasolusticinghéélingumaailmas.

OU Clembia teostas 1999.a detsembrikuus otsingaseanate kaubamarkide ,KISS FM”
ja ,2NRJ FM” olemasolu kohta. 11.01.2000 esitatidPa@iametile taotlus kaubamargi ,NRJ
FM” registreerimiseks Taevameedia AS nimele raadipl raadiosaadete,
raadioprogrammide  valmistamise, produtseerimise;adicaneelelahutuse ja -
I6bustussaadete tahistamiseks. Patendiamet otsusi@sameedia AS taotluse nr
M200000048 rahuldada, andmata ainudigust taheuidvidiasutamiseks.

Vaidlustatud Patendiameti otsusega on Taevamee8iak&likult omandamas ainudigust
tahise NRJ kasutamiseks erinevate raadioga sestndste suhtes.

Toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artkhis kohaselt on Eesti kohustatud tagasi
lukkama vdi kehtetuks tunnistama ja keelama kaulbgintarvitamise, kui mark kujutab
endast teise margi taasesitust, jaljendit voi tliges vdib pdhjustada tema aravahetamist,
kui mark on selles riigis tldtuntud kui kdesolevankentsiooni eesdigusi kasutava isiku
mark ja seda tarvitatakse samasuguste vOi sartastiete jaoks. See sate laieneb ka
juhtudele, kus mérgi oluline osa kujutab endagtugjuse margi taasesitust voi jaljendit,
mis vOib pdhjustada aravahetamist teise margiga.

Taevameedia AS poolt taotletud kaubamargi ,NRJ FdMidline osa kujutab endast
dldtuntud margi ,NRJ” taasesitust ning lisaks ore s#uline osa ka firma NRJ enda
nimetus. Toostusomandi kaitse Pariisi konventsioaniikli 8 kohaselt peab aga
firmanimetust kaitsma kdigis liidu likmesriikidesh ka Eestis taotluse esitamiseta voi
firmanimetuse ariregistris registreerimiseta.

Eesti elanikkonna teadvuses pole NRJ Eesti patjigokvaliteediga seotud kaubamark.

2



Vaidlustajate soov on tarbijate arusaamu NRJ kadbgist sailitada, mitte pohjustada
olukorda, kus tarbijad arvavad firmadel NRJ ja Tameedia AS omavat Uhtset arilist
paritolu vdi et nende firmade poolt kasutatavatesté vahel on mingi seos. Kaubamargi
.NRJ FM” registreerimisel Taevameedia AS-i nimelatub NRJ reputatsioon

Taevameedia AS kéatesse. See vBimaldab Taevame8diasAada tulu NRJ reputatsiooni,
reklaami ja sponsorluse arvel. Need on aga NRJ séimju mida kaitsevad

kaubamargiseaduse (edaspidi KaMS) §8Iig 1 p 8ja 1

Lahtudes eeltoodust ning juhindudes td0stusomaaitbek Pariisi konventsiooni artiklitest
6 bis ja 8 ning KaMS § 8 1g 1 p 4 ja 10, 8§ 13 |I@ 35 palutakse tuhistada kaubamargi
,NRJ FM” registreerimise otsus ning teha Patendi#eettepanek registreerimistaotlus nr
M200000048 uuesti labi vaadata ja teha uus otsulsadaargi ,NRJ FM” registreerimisest
keeldumise kohta.

21.12.2001. esitas vaidlustaja tdiendavaid tdendeid

08.01.2003 esitas patendivolinik Jiri Kdosaar seatmilles informeeris komisjoni, et
kaubamargitaotlus on loovutatud Taevaraadio AS-ileatisele oli lisatud teade
Patendiametist, volikiri.

25.01.2005 esitas taotleja kirjalikud seisukohad.

Taevameedia AS esitas 11. jaanuaril 2000.a taotindd200000048 kaubamargi “NRJ
FM” registreerimiseks alljargnevatele teenustele:

Klass 38 raadiolevi, raadiosaated.

Klass 41 raadioprogrammide valmistamine, produiseee; raadiomeelelahutus-,
I6bustussaated; raadiomeelelahutus.

Patendiameti otsus kaubamargi “NRJ FM” registreesenkohta Taevameedia AS-i nimele
avaldati Eesti Kaubamargilehes nr 1/2001 (vaidssstalduse lisa 13).

Vaidlustajad esitasid apellatsioonikomisjonile Of&rtsil 2001.a vaidlustusavalduse nr 459
kaubamargi “NRJ FM” Taevameedia AS-i nimele registimisotsuse tihistamiseks, kuna
Patendiameti otsus on nende arvates vastuolus K&MSlg 1 p 4 ja 10 ning Pariisi
konventsiooni artiklitega 6 bis ja 8.

Vaidlustajate nimele ei ole Uheski riigis registites taotletava kaubamaérgiga “NRJ FM”
identset marki. Seda asjaolu kinnitab nii vaidlustusavalduse leleki2 toodud
kaubamarkide loetelu kui ka vaidlustusavaldusellisa6, 7, 8, 9 ja 10 ning vaidlustajate
21.12.2001 kirja lisad nr 1, 2, 3.

Vaidlustajad ei edasta Eesti raadiokuulajatele satuch raadioprogramme (Interneti,
satelliidivastuvdtja ega tavaparaste FM raadioagim@ kaudu kuuldavaid), samuti ei ole
nad siiani taotlenud Eestis ringhaalinguluba.

Samuti ei nahtu esitatud materjalidest, et vaidjast kasutaksid Uheski riigis taotletava
kaubamargiga “NRJ FM” identset kaubamarki.

Vaidlustaja ei ole esitanud komisjonile valjavOtetstavast registrist vdi muud padeva
riigiasutuse kinnitust, millest nahtuks NRJ GROWRjuslik vorm (taielik &rinimi) ning
NRJ GROUP ja NRJ S.A. tegevusvaldkonnad.

Vaidlustajad ei olnud enne vaidlustusavalduse mssa poordunud taotleja poole
pretensioonidega. Samuti ei olnud vaidlustajateg rtimotleja Taevameedia AS-i vahel
mingisuguseid teisi varasemaid kokkupuuteid enmglustusavalduse esitamist.

OU-le Clembia anti 20. detsembril 1999.a ringh&gilinba raadioprogrammi nimetusega
“NRJ FM” edastamiseks Tallinnas ja Rakveres (Lika 2
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BNS avaldas 4. augustil 2000.a uudise, mille kolhabestab septembris tdisprogrammiga
tegevust raadiojaam Energy, mille omanik on eralsikkuuluv OU Clembia. Algselt
soovis omanik (s.t. OU Clembia) kasutada uue nimdRad FM, kuid loobus sellest
ettevlttega mitte seotud jaamade tegevuse tdttndBk@aviamaades ja ka Prantsusmaal
(vaidlustusavaldajate 21.12.2001 kirja lisa 4). @Uclembia on 29. septembril 2004.a
valjastatud uus ringhaalinguluba raadioprogrammeatusega ENERGY FM edastamiseks
Tallinnas kuni 2009. aastani (Lisa 3). RaadiojaafERGY on olnud eetris alates 2000.a
ning vastavalt Tele- ja Raadioauditooriumi pdaevikingule Usna stabiilse
kuulajaskonnaga (Lisa 4).

Kéesolevaks ajaks on Taevameedia AS loovutanud aka@ilgi “NRJ FM” taotluse
kdikide teenuste osas AS-ile Taevaraadio.

Vastavalt todstusomandi diguskorralduse aluste ussadedaspidi TOAS) § 41 on
apellatsioonikomisjoni tookeel eesti keel. Dokumdnanis ei ole eesti keeles, esitatakse
apellatsioonikomisjonile td0stusomandi diguskomualkel aluste seaduse § 9 Ig 3 kohaselt
koos eestikeelse tblkega.

Vaidlustajad on apellatsioonikomisjonile esitatudsukalt materjale, mis on Uksnes
vOorkeeles. Vaidlustajad ei ole tblkeid esitanudrgpdiste lisade juurde —
vaidlustusavalduse lisad nr 1, 2, 3,4, 5,6ja 7.

Tolke esitamata jatmisel korral loetakse vastaV8IAS § 9 Ig 3 dokument mitteesitatuks
(vt ka TOAK 12. detsembri 2001. a. otsust nr 430fgltoodust tulenevalt on taotleja
kasitlenud lisades nr 1-7 toodud dokumente maardl, nad olid taotleja esindajale
arusaadavad.

Juhul kui vaidlustajad ei esita vO0rkeelsete dokutide tblkeid, palub taotleja lugeda
vaidlustusavalduse lisadena 1-7 toodud dokumendidesitatuks.

Vastavalt KaMS 8 8 Ig 1 p 4 ei registreerita tessadikule kuuluvaid, kaubamargi
registreerimise taotluse saabumise kuupéeval vidrifgedikuupaeval Eesti Vabariigis
téostusomandi Pariisi konventsiooni artikli 6 b#&hénduses uldtuntud kaubamarke ja
kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas meedegistreeritud voi mitte, kui
registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Toostusomandi Pariisi konventsiooni artikli 6 bshlaselt kohustuvad liidu liikmesriigid
ex officio, kui antud riigi seadused seda lubawdil,asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi
lukkama vOi kehtetuks tunnistama ja keelama kaubgimarvitamise kui mark kujutab
endast teise margi taasesitust, jaljendit voi tliges vdib pdhjustada tema aravahetamist,
kuivord registreerimis- vBi kasutusriigi padev angaunnistab, et mark on selles riigis
Uldtuntud kui kdesoleva konventsiooni eesfigusutas isiku mark ja seda tarvitatakse
samasuguste vOi sarnaste toodete jaoks. Kaesdleviaséneb ka juhtudele, kus maérgi
oluline osa kujutab endast niisuguse Uldtuntud méxgsesitust voi jaljendit, mis voib
pbhjustada aravahetamist teise margiga.

Eeltoodust tulenevalt peab kaubamargi “NRJ FM” segerimisest keeldumiseks olema
nimetatud kaubamark Eestis Uldtuntud kui vaidlaeajkaubamark enne 11. jaanuari
2000.a.

Vaidlustajad on esitanud ainult Uhe Eesti tarbiglenatud materjali (vaidlustusavalduse
lisa 5), kus on viidatud ansambli Caater osalerais#J Tour’il 2001.a.

Eeltoodust tulenevalt ei ole vaidlustajad esitatibtiegi tdendit, millest lahtuvalt oleks
vOimalik jareldada, et taotletav kaubamaérk oli Eeskdtuntud enne 11. jaanuari 2000.a.

KaMS 8 8 Ig 1 p 10 kohaselt ei saa Giguskaitseb&eiérk, mis on identne teises riigis
registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamaygigiaaotlus on esitatud pahauskselt.



Kaubamargi territoriaalsest iseloomust tulenevait kaubamargi diguskaitse uldjuhul
piiratud konkreetse riigiga ning riik kaitseb Uksnéema territooriumil Giguskaitset
omavate kaubamaéargi omanike 8igusi.

Erandi tegemine, mille kohaselt saab kaubamargistregrimist takistada kaubamargi
alusel, millel ei ole selles riigis diguskaitsetab olema aarmiselt pdhjendatud ja vajalik.

Seetdttu on ka KaMS 8 8 Ig 1 p 10 satestatud ideetedue. Vastasel korral oleks erandi
tegemine territoriaalsuse po6himdttest pbhjendanrahg piiraks ebaproportsionaalselt
siseriikliku taotluse esitanud isikute KaMS § 51lgulenevat digust saada kaubamargile
diguskaitset.

Kéesoleval juhul ei ole taidetud Ukski KaMS 8§ 8lg 10 satestatud tingimustest.

Vaidlustajate nimele ei ole registreeritud Uheslgig taotletava kaubamargiga “NRJ FM”
identset kaubamarki. See asjaolu néhtub nii vaidéavalduses toodud kaubamarkide
loetelust kui ka vaidlustusavalduse lisadest it, @, 9 ja 10 ning vaidlustajate 21.12.2001
kirja lisadest nr 1, 2, 3.

Samuti ei selgu esitatud materjalidest, et vaidjast oleksid kasutanud teistes riikides
taotletava kaubamargiga “NRJ FM” identset kaubamark

Vaidlustajad on pd&hjendanud taotleja pahausksusta tdeadlikkusega vaidlustajate

kaubamarkidest, tuginedes seejuures leheklly@vw.rhm.ee/uudised/uudised.html

avaldatud uudisele (vaidlustusavalduse lisa nr Nimetatud uudis tugines omakorda
BNSi uudisele. Vaidlustajad on 21.12.2001.a kiiga Inr 4 esitanud “OU BNS Eesti

16.03.2001 kirja kaubamarki NRJ puudutavast uutlisess vastava uudise tapse tekstiga,
mis parineb BNS-i arhiivist”. BNSi uudisest selgalga, et mitte taotleja vaid hoopis
eraisikule kuuluv OU Clembia soovis algselt kasatade raadiojaama nimena NRJ FM,
kuid loobus sellest ettevbttega mitte seotud sameliste jaamade tegevuse téttu
Skandinaaviamaades ja ka Prantsusmaal.

OU Clembia teadlikkus vdi mitteteadlikus ei saadagji tdendada AS Taevameedia kui
taotleja pahausksust taotluse esitamisel.

Pahausksus on tUks KaMS 8§ 8 Ig 1 p 10 kohaldamisginiustest, mis peab
vastuvaidlematult olema &ra téendatud teise isigusie vaidlustaja poolt. Nii kaua kuni
ei ole ara tdendatud pahausksust tuleb koiki kadlgitaotlejaid kasitleda heausksete
taotlejatena (vt analoogiline sate asjadigusseadgses Ig 3). Isegi kui kdesoleval juhul
oleks tegemist vdlisriigis registreeritud ja kasefuoleva kaubamargiga identse margiga,
ei tdhendaks see automaatselt, et kaubamargitaot@staja Eestis on toiminud
pahauskselt. Pahausksus on iseseisev tingimuspeais valjenduma muus kui selles, et
teise isiku nimele on valisriigis registreerituctidne kaubamark. KaMS § 8 Ig 1 p 10 ei
ole pahausksuse esinemine pandud soltuvusse idekdasbbamargi teises riigis
registreerimisest voi kasutamisest: “/.../ kui registimistaotlus on esitatud pahauskselt.”.
Asudes seisukohale, et ainutiksi teises riigis reggstud ja kasutusel oleva kaubamargiga
identse kaubamargi taotluse esitamine on piisandg@hausksusest, asutakse sisuliselt
seisukohale, et valisriigis registreeritud kaubagidér tuleks tagada siseriiklikult
registreeritud kaubamargiga samavaarne kaitse.

Vaatamata sellele, et pahausksuse tdendamise kisHastb vaidlustajatel, soovib taotleja

markida alljargnevat:

- taotlejal ei ole kéesoleval ajal ega ka kunagi ma@nud &rilisi v6i muid sidemeid
vaidlustajatega,

- vaidlustajate kaubamargid ei ole Eestis Uldtuntgd eeostu tarbijate teadvuses
vaidlustajate tegevusega valismaal voi (vimalikainega,




- vaidlustajatel ei ole Eesti tarbijatele suunatuddiaprogrammi, mis oleks kuuldav
Interneti, satelliidivastuvdtja vOi tavalise raagj@raadi abil. Samuti ei ole
vaidlustajad taotlenud ringh&alinguluba Eestis.

- ringh&alinguluba raadioprogrammi nimetusega “NRJ” Fastamiseks anti 1999.a
OU-le Clembia, mis kehtis kuni 22.12.2004. OU-leef@bia anti 29.09.2004.a uus
ringhaalinguluba raadioprogrammi nimetusega “ENEREM” edastamiseks alates
23.12.2004 kuni 16.11.2009.a

- lihend NRJ on sisuliselt sdnast ENERGY tuletatidetdemang, mistottu kasutatakse

lGhendit vihjena raadiojaamas mangitava muusikadseule (s.t energiline, tempokas

jne).

raadiojaam ENERGY on olnud eetris alates 2000.ag niastavalt Tele- ja

Raadioauditooriumi paevikuuuringule tUsna stabkiselajaskonnaga.

Eeltoodust tulenevalt ei ole KaMS § 8 Ig 1 p 10ddleval juhul kohaldatav.

Toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikBekohaselt kaitstakse firmanimetust
kdigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluseesitamiseta v&i firmanimetuse
registreerimiseta, olenemata sellest, kas see Buaubamérgi koosseisu voi mitte.

Kuigi vaidlustajad ei ole tdpsustanud, mismoodikseRariisi konventsiooni artikkel 8
rakenduma, seisneb nende mottekaik selles, etsemgtiks tingimusteta keelduda nii
teistes riikides registreeritud arinimedega idaetsé&ui ka sarnaste kaubamarkide
registreerimisest. Seejuures ei tule arvestadasnigls registreeritud arithingu
tegevusvaldkonda ega sedagi kas konkreetne ariagmirigestiga seotud.

Taotleja peab vajalikuks juhtida komisjoni téahelepaasjaolule, et nimetatud sattega
pannakse liidu likmesriikidele kohustus néaha siklku seadusandlusega ette v6imalused
arinime kaitseks.

Eesti Patendiamet on pddrdunud Pariisi konventsiadikli 8 kohaldatavuse kisimuse
osas WIPO poole. WIPO peadirektori asetaitja vasfusa 5) kohaselt ei saa WIPO anda
siduvaid t6lgendusi konventsioonide osas, midadaab. Samas on kirjas margitud, et
kuigi artiklis 8 néahakse ette firmanime kaitse ok tapsustatud, kuidas seda korraldada.
Liidu liikmesriigid vBivad reguleerida kaitset vdb&as spetsiaalse digusaktiga, kdlvatut
konkurentsi kasitleva Gigusaktiga vdi muul sobiviil.

Selline selgitus on kooskdlas Pariisi konventsicami6 Ig 1, mille kohaselt kaubaméarkide
taotlemise ja nende registreerimise tingimused atékse kindlaks liidu iga liikmesriigi
oma seadusandlusega.

Seega on Pariisi konventsiooni artikkel 8 ndol teige juhisega liikkmesriigile lahendada
kusimus siseriiklikult. Siseriiklikult oli arinimekaitse kaubamargi registreerimisel
reguleeritud KaMS § 8 Ig 1 p 5, mille kohaselt kaniéirgina ei registreerita méarke, mis on
identsed vdi aravahetamiseni sarnased teiseleleskuuluva arinimega, kui arinimi on
kantud &riregistrisse enne kaubamargi registresentaotluse saabumise kuupaeva voi
prioriteedikuupéeva, ja teise isiku tegevusalajaribhta ariregistrisse on tehtud kanne,
kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustegde maihistamiseks kaubamaérgi
registreerimist taotletakse, ja registreerimisekadub teise isiku kirjalik luhaArinime
moiste tuleneb ariseadustiku 8 7 Ig 1 ning kaitseiksnes &riregistrisse kantud arinimel
(vt ka Tallinna Halduskohtu 22.06.2004.a otsus tnsddjas nr 3-420/2004).

Vaidlustajate seisukohast lahtuvalt peaks Patertidkontrollima kaubamargitaotluste
puhul kdigis Pariisi konventsiooni liikmesriikidé€s.t. 164 riigis) tegutsevate ariihingute
nimesid ning keelduma kaubamargi registreerimikagtihul kui taotletava kaubamaérgiga
sarnane arinimi eksisteerib nt Zambias.



Seejuures WIPO kirja kohaselt “Kui riilk annab exiaekaitse riigisiseselt registreeritud ja
registreerimata firmanimedele, siis ei ole ta kdohwsl tagama vastavas riigis
registreerimata valismaistele firmanimedele rohkeitset kui registreerimata sisemaistele
firmanimedele.”

Eeltoodust tulenevalt ei ole Eesti Vabariik kohtisfatagama NRJ Group ja NRJ S.A.
arinimedele rohkem kaitset kui registreerimatamestele firmanimedele. Eelnevalt on
margitud, et kaubamargi registreerimisel on kaiikenes &riregistrisse kantud arinimel,
mistottu puudub alus kaubamargi registreerimisesidumiseks tulenevalt Prantsusmaal
registreeritud &rinimest.

Tuginedes eeltoodule taotleja palub jatta vaidkestaldus nr 459 rahuldamata ning
Patendiameti otsus kaubamargi “NRJ FM” (taotlus M200000048) AS Taevaraadio
nimele registreerimise kohta tiihistamata.

Lisatud:

1. AS Taevaraadio volikiri

2. 20. detsembri 1999.a ringh&alinguluba raadioprogramimetusega “NRJ FM”
edastamiseks Tallinnas ja Rakveres

3. 29. septembri 2004.a ringhdalinguluba raadioprogramimetusega ENERGY FM
edastamiseks Tallinnas

4. Tele- ja Raadioauditooriumi paeviku-uuring

5. WIPO 12.08.2002 kiri Pariisi konventsiooni artiBliosas (koos tdlkega)

15.06.2005 esitasid vaidlustajad taiendavad métkrjamilleks oli esialgse
vaidlustusavalduse lisade nr 1, 2, 5 ja 7 tOlkesli deelde.

25.08.2005 esitasid vaidlustajad tagiendavad méitbxaidlustajate firma valjavotete kohta
registritest koos eestikeelsete tdlgetega.

1.03.2007 esitas vaidlustaja 10plikud seisukohad)esn jai oma vaidlustusavalduses
valjendatud seisukohtade ning esitatud argumeptigele.

9.04.2007 esitas taotleja oma I6plikud seisukomadles jai oma vaidlustusavalduses
valjendatud seisukohtade ning esitatud argumeptiidele.

20.03.2008 alustas komisjon kaesolevas asjas |Opgitost.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtade@ minnanud esitatud tbendeid
kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jattauldamata.

Kéesolevas asjas tuleb kbigepealt valja selgitaddiuse liik ja kasutatav terminoloogia.
02. martsil 2001. a. esitatud dokument on nimet&iaebuseks. 01. mail 2004. a. joustus
uus kaubamargiseaduse redaktsioon (edaspidi “ulSKa mille 8 72 Ig 5 kohaselt enne
2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsusdustadhisel ja uue otsuse tegemisel
kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajainkehkaubamaérgi registreerimisest
keeldumise aluseid ja lahtutakse asja uue menetiemijal kehtivast menetlusnormist.



01. mail 2004. a. joustus todstusomandi diguskduse aluste seadus. Uue KaMS § 41 Ig
2 ja TOAS §-de 43 — 45 ja 8 50 Ig 2 méttes on kaemiol tegemist vaidlustusavaldusega.

Teiseks, margib komisjon, et vaidlustajad on esitakomisjonile esitatud vodrkeelsete
materjalide tdlked ka eesti keelde vastavalt TOAR. 8§

Kolmandaks margib komisjon, et talle esitati 252085 valjavotted vastavast registrist,
millest nahtuks NRJ GROUP’i 6iguslik vorm (taielkinimi) ning NRJ GROUP ja NRJ
S.A. tegevusvaldkonnad.

Neljandaks margib komisjon, et kuigi vaidlustajaiitasid oma I6plikes seisukohtades
uuele asjaolule, millele vaidlustusavalduses egasenates kirjades ei olnud tuginetud,
sai sellele omapoolse hinnangu anda ka taotlejamigjon hinnanud talle esitatud

seisukohti ja dokumente, leidis, et vaidlustajaiede, et OU Clembia ja AS Taevaraadio
seaduslikuks esindajaks on Uks ja sama isik, mistBNS uudisest tulenevalt oli OU

Clembia teadlik vaidlustajatest ning uldtuntud kamidrgist "NRJ", mistdttu omakorda

pidi olema teadlik ka taotleja, kuna tegemist omaasindusdigust kandva isikuga, ei ole
antud juhul relevantne. Kaubamargitaotlus esitati01.2000.a, OU Clembia tollane

osanikering ega ka juhatuse liikmed ei olnud kuidseptud taotlejaga. Seda kinnitab
taotleja ariregistri teabeststeemi valjavotte, esilindhtub, et taotleja juhatuse liige Harald
Tehver sai OU Clembia juhatuse liikmeks alles 280ja seega ligi aasta parast
kaubamargitaotluse esitamist. Eeltoodust tulenegalole OU Clembia teadlikkus voi

mitteteadlikus kuidagi omistatav kaubamargitaolieja

Viiendaks leiab komisjon, et vana KaMS § 8 Ig 1 pjat Pariisi konventsiooni art Bis
kohaselt kaubamargi mitteregistreerimise aluseddagas asjas puuduvad.

Vaidlustatud on kaubamark NRJ FM:

Registreerimistaotluse number M200000048;

Taotluse esitamise kuupdev 11.01.2000;

Avaldamise kuupéaev 02.01.2001;

Taotleja Taevaraadio AS;

Klass 38 - raadiolevi, raadiosaated.

Klass 41 - raadioprogrammide valmistamine, produisgne; raadiomeelelahutus-,
I6bustussaated; raadiomeelelahutus.

Vastavalt vana KaMS 8§ 8 Ig 1 p 4 ei registreerggsele isikule kuuluvaid, kaubamargi
registreerimise taotluse saabumise kuupéeval viripeedikuupdeval Eesti Vabariigis
toostusomandi Pariisi konventsiooni artikli 6 b@héenduses uUldtuntud kaubamérke ja
kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas rmedegistreeritud voi mitte, kui
registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Eeltoodust tulenevalt peab kaubamargi “NRJ FM” segerimisest keeldumiseks olema
nimetatud kaubaméark Eestis Uldtuntud kui vaidlageajkaubamark enne 11. jaanuari
2000.a.

Vaidlustajad on esitanud ainult Uhe Eesti tarbiglenatud materjali (vaidlustusavalduse
lisa 5), kus on viidatud ansambli Caater osalermaigdRJ Tour’il 2001.a. Nimetatud
dokumendist ei nédhtu, kas dritus leidis aset, Kesefle kontserdi kuulajaskond, kas seda
kanti Ule ka naiteks raadiost, kas selle ansamblildgaskonna jaoks oli NRJ Tour
seostatav kaubamargiga NRJ FM jne. Kuna nimetatldident puudutab 2001.aasta
tuuri, siis vBib Uksnes eeldada, et Uritus ja gellseonduv reklaam toimus peale taotleja
poolt kaubamargitaotluse esitamist.

Seega ei tdenda Uksik dokument vaidlustaja kaulgirikttuntust Eestis.

Loplikes seisukohtades on vaidlustajad esitanudewnhikaubaméargi NRJ ulatusliku
kasutamise kohta teistes riikides, viitamata seegiuajale (kas see toimus enne
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kaubamargitaotluse esitamist) ja missuguste toegainad kaubamargi mujal kasutamist
tbendavad. Samuti ei ole vaidlustajad tdendanudiistei asjaolude alusel peaks nende
kaubamargid olema Eestis Uldtuntuks muutunud, kldtuiitus ei ole saavutatud

kaubamargi kasutamise tagajarjel. Naiteks voib kendrgi tuntust Eestis, mis ei tulene
kasutamisest, tbendada muuhulgas ka turu-uuringuteg

Eeltoodust tulenevalt ei ole vaidlustusavaldus¢agsl esitanud Uhtegi tdendit, millest
l[&htuvalt oleks vbimalik jareldada, et vaidlustdaubamark oli Eestis uldtuntud enne
11.01 2000.a.

Kuuendaks leiab komisjon, et vana KaMS § 8 Ig 10pkdubamargi mitteregistreerimise
alused kaesolevas asjas puuduvad.

Vana KaMS 8 8 Ig 1 p 10 kohaselt ei saa diguskakaabamark, mis on identne teises
riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kanf#giga, kui taotlus on esitatud
pahauskselt.

Tulenevalt vanast kaubamargiseadusest ei saa ka@wb&guskaitset juhul, kui iheaegselt
esineb kaks asjaolu: teises riigis registreerimdegal kasutusel olev identse kaubamargi
olemasolu ning Eestis taotluse esitamise pahausksus

Vaidlustajate nimele ei ole registreeritud Uheslgig taotletava kaubamargiga “NRJ FM”
identset kaubamarki.

Vaidlustajad on pdhjendanud kaubamargitaotleja psiteust tema teadlikkusega NRJ
GROUP, NRJ S.A. ja Jean-Paul Baudecroux kaubangskidtuginedes seejuures
lehekiljel www.rhm.ee/uudised/uudised.htravaldatud uudisele, mis tugines omakorda
4.08.2000 edastatud BNSi uudisele. BNSi uudisdgtibeet mitte kaubamargitaotleja vaid
hoopis eraisikule kuuluv OU Clembia soovis algdelsutada uue raadiojaama nimena
NRJ FM, kuid loobus sellest ettevfttega mitte sesmmanimeliste jaamade tegevuse t6ttu
Skandinaavia maades ja ka Prantsusmaal. Nagu onisjkomeespool tuvastanud,
kaubamargitaotlus esitati Patendiametile 11.01.2800U Clembia tollane osanikering
ega ka juhatuse liikmed ei olnud kuidagi seotudi¢gaga. OU-d Clembia ja taotlejat vdib
omavahel siduda Harald Tehver, kuid taotleja jubatliige Harald Tehver sai OU
Clembia juhatuse liikmeks alles 2001.a ja seega dmsta peale kaubamargitaotluse
esitamist.

OU Clembia teadlikkus vdi mitteteadlikus ei saadagji tdendada AS Taevameedia kui
kaubamargitaotluse esitaja pahausksust taotluseresel.

Komisjon leiab, et puuduvad téendid, mis viitavaellede, et Taevaraadio AS on
tegutsenud pahauskselt.

Komisjon ndustub taotleja vaidetega, et pahaussusinnus, mis peab teise isiku Giguste
vaidlustaja poolt olema tdendatud ning nii kauajilei ole tdendatud pahausksust, tuleb
kaubamargitaotlejat  kasitleda heauskse taotlejana ka analoogiline sate
asjadigusseaduses - § 35 Igz8ldus on heauskne, kuni ei ole tdendatud vastsipidi

Vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud matekjali kinnita kdeolevas asjas asjaolu, et
Taevaraadio AS oli kaubamargi registreerimistaetlasitamise ajal vaidlustajate nimele
registreeritud kaubamarkidest teadlik. Samuti @nka need tdendid Taevaraadio AS-i
vaidetavat pahausksust.

Eeltoodust tulenevalt ei ole kaubaméargiseadus&g8lg 10 kaesoleval juhul kohaldatav.

Toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikBekohaselt kaitstakse firmanimetust
kdigis liidu liikkmesriikides kohustusliku taotlusesitamiseta voOi firmanimetuse
registreerimiseta, olenemata sellest, kas see kukdwbamargi koosseisu voi mitte.



Seitsmendaks leiab komisjon, et Pariisi konventsioartikli 8 kohaldamise osas on
nimetatud sattega pandud liidu likmesriikidele kstus naha siseriikliku seadusandlusega
ette vBimalused arinime kaitseks ning liidu liikmggd vbivad reguleerida kaitset vabalt
kas spetsiaalse digusaktiga, kdlvatut konkurerdsitlkeva digusaktiga vdi muul sobival
viisil.

Siseriiklikult oli &rinime kaitse kaubamargi regetrimisel reguleeritud vana KaMS § 8 Ig
1 p 5 ning arinime maiste on satestatud ariseddudi7 Ig 1, mille kohaselt on kaitse
Uksnes ariregistrisse kantud arinimel. Taotluséamsse kuup&eval ei olnud vaidlustaja
nimi &rinimena Eesti ariregistrisse kantud.

Eeltoodust tulenevalt puudub alus Pariisi konvextsi artikli 8 kohaldamiseks.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TOAS § 61 Ig 1, 82 ja 3 apellatsioonikomisjon,
otsustas:

jatta vaidlustusavaldus nr 459 rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib &jomi otsuse peale edasi kaevata
menetlusnormide rikkumise téttu, vdib esitada kaebkomisjoni otsuse peale Harju
Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjotsuse avaldamisest arvates.
Kohus vaatab kaebuse Iabi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahajslatsioonikomisjoni otsus ja kes
soovib jatkata vaidlust menetlusosaliste vahelmagetluse korras, vdib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamargi Giguskaitset taglfis asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jdustub kmmisotsus kolme kuu moéddumisel
otsuse avaldamisest ja kuulub taitmisele.

Allkirjad:
E. Hallika
E. Sassian

P. Lello
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