MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 619-o
Tallinnas, 29. jaanuaril 2009. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisusellKalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ning
Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses lalsieVaraadio AS (reg 10028146), First Media
OU (10679910), First Media Holding AS (10458622) jalembia OU (10506255)
vaidlustusavalduse kaubamargi 'ENERGY" (taotluMB60101251; taotlus esitatud 19.07.2001)
registreerimise vastu klassides 35, 38 ja 41 Puantaa aritihingu NRJ GROUP nimele.

Asjaolud ja menetluse kaik

1) 01.10.2002 esitasid Taevaraadio AS, First Mediag Bitst Media Holding AS ja Clembia OU
(edaspidi vaidlustajad vdi kollektiivselt vaidlugtp patendivolinik Jiri K&osaare vahendusel
Toostusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidimksjon) kaebuse kaubamargi 'ENERGY"
registreerimisele NRJ Group’i (edaspidi taotlejanele klassides 3%reklaam; &rijuhtimine;
kontoriteenused; naidiste levitamine; ajalehtedéinése organiseerimine (teenus); ariinfo voi
arialased kusitlused; arvepidamine; dokumentidgyralamine; t66hdivekontorid; andmetdotlus
arvuti abil; kaubandus- ja reklaamnaituste korraideme; reklaamialane juhtiming)38 (side;
raadio- ja telelevi, elektrooniline andme-, kuva-dokumentide edastus arvutite ja kdigi teiste
edastussusteemide nagu raadiolainete, kaabliteellsttle, Interneti abil; andmeedastus;
andme- ja kBneside, nimelt raadioside; elektronpfagtsimine; uudiste- ja infoagentuurid; side
arvutite ja muude sidevahendite abija 41 (raadiomeelelahutus; raamatute, ajakirjade,
ajalehtede kirjastamine; laenuraamatukogud; loomaldesseerimine; vaateméangude ja filmide
produtseerimine; teatriagentuurid; filmide, heligaktiste, filmiprojektorite ja kinosaaliseadmete
Gdrimine) mida puudutava Patendiameti 03.07.2002 otsusta kaih01.08.2002 avaldatud teade
Eesti Kaubamargilehes nr 8/2002 (lisa 1).

Tulenevalt 01.05.2004 joustunud kaubamargisead@KedS voi uus KaMS) ja tédstusomandi
diguskorralduse aluste seadusest (TOAS) kasitletiebust vaidlustusavaldusena ning sellele
kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajalinkehtkaubamaéargi registreerimisest
keeldumise aluseid ja lahtutakse asja uue menetteajal kehtivast menetlusnormist (KaMS §
7219 5).

Vaidlustaja leiab, et otsus registreerida kaubantBRERGY" taotleja nimele on vastuolus enne
01.05.2004 kehtinud KaMS (vana KaMS) & 8 § 1 p-gairg todstusomandi kaitse Pariisi

konventsiooni artikliga 6bis. Vaidlustajad on omia@haseotud aritihingud, kes raamkaubamaérgi
'SKY MEDIA' all tegutsedes toodavad ja annavadigstrraadioprogramme, mh SKY RADIO,

SKY PLUS ja RUSSKOJE RADIO. Samuti on vaidlustajates 1999. a I6pust kasutanud
kaubamarki 'ENERGY/NRJ', mille all on alates aasf®0 sagedustel 93,2 MHz ja 99,2 Mhz
edastatud raadiojaama ENERGY FM/NRJ FM. See kaulkam@ omandanud Eesti tarbijate

hulgas Uldtuntuse, mistdttu otsus registreeridaluafatud mark taotleja nimele on vastuolus
KaMS 8§ 8 Ig 1 p-ga 4 ja Pariisi konventsiooni dij 6bis.

Vaidlustaja leiab samuti, et Patendiameti otsusastuolus KaMS § 12 I6ikega 1, mille kohaselt
juhul,  kui registreerimistaotluse  ekspertiis  soltulieise, varasema prioriteediga
registreerimistaotluse ekspertiisist, tuleb eksigempeatada kuni 10pliku otsuse tegemiseni
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varasema prioriteediga registreerimistaotluse koftaesoleval juhul hilisema vaidlustatud
kaubamargi registreeritavus soOltub varasema kuw@ggiekaubamargitaotlusest. Nimelt esitas
11.01.2000 Taevameedia AS taotluse kaubamaérgi 'NHRD (taotlus nr M200000048)
registreerimiseks klassides 38 ja 41. Patendiaméisvvastu otsuse kaubaméargi ‘'NRJ FM'
registreerimise kohta (lisa 2). Kéesolevaks ajaks kaubamargitaotlusest nr M200000048
tulenevad Oigused loovutatud Taevaraadio AS-iga(8). 02.03.2001 esitasid NRJ GROUP, NRJ
S.A. ja Jean-Paul Baudecroux komisjonile kaebusédmargi 'NRJ FM' registreerimisotsuse
tuhistamiseks (kaebus nr 459). Nimetatud kaebugaidilustusavalduse esitamise ajal komisjonis
pooleliolevas menetluses, st puudus 18plik otsusb&eargi 'NRJ FM' registreeritavuse osas.
Taevaraadio AS leiab, et kuna siiamaani on laheat@anvarasema kaubamargi 'NRJ FM'
registreeritavuse kusimus ning kuna selle kaubaimégjstreerituse korral oleks vaidlustatud
kaubamargi registreerimine taotleja nimele vastsiolana KaMS 8§ 8 Ig | p-ga 2, oleks
Patendiamet k&esolevas staadiumis vana KaMS § 12kthaselt pidanud peatama taotleja
taotluse nr M200101251 ekspertiisi.

Sénade 'ENERGY' ja 'NRJ' naol on olemuslikult tegggrsamade sdnadega. Tegemist on nn
sOnademanguga, kus inglise keelele iseloomulik d@iéhtede hé&aldus vdimaldab anda
samatahenduslikku s6na (antud juhul ingl. k 'edergyk 'energia’) edasi ka teisel kujul, ainult

teatavaid tahti kasutades. Tahtede n-r-j hdaldgksen keeles on vastavalt [en], [a:] ja [dzei].

Uksteisele jargnevalt haaldataks tahtede kombimatsi'NRJ' [enedZi], seega identselt s6na
'ENERGY" haaldusega (vrdl nt tdéhtede kombinatsid@i' ja sona 'OKAY' haaldus). Sénade

'ENERGY" ja 'NRJ' sellist kasitlust teineteise sshkinnitab ka taotleja enda kaitumine. Nii on ta
esitanud Patendiametile ka kaubamargitaotluse rd0¥@1252, milles on Uhes taotluses esitatud
registreerimiseks nii sbna 'ENERGY" kui tdhtede koratsioon 'NRJ' (lisa 1). Samuti on taotleja
sellist kasitlust kinnitanud komisjonile esitatuagbuses nr 459.

Seega on sdnade 'ENERGY' ja 'NRJ' puhul tegemiseefiliselt ja semantiliselt identsete
sBnadega, mis tervikuna muudab need sdnad &raw@bketa sarnasteks. Siinjuures soovib
Taevaraadio AS rdhutada, et kaubamargi 'NRJ FM'ubwn méaaravaim just nimetatud
kaubamargi foneetiline kdla — tuleb arvestada, retnejduab kaubamérk 'NRJ FM' tarbijate
teadvusesse just labi raadioeetri, st ilma kirjapiigemata. Kuigi kaubamargitaotluses nr
M200000048 sisaldub peale téhtede kombinatsioonRJ'N ka tahethend 'FM', on
kaubamargitaotluses suurema eristusvdimega osags 'NRJ' — taheuhend 'FM' viitab
spetsiifilisele raadio-alasele terminile (ingl.flequency modulation’, e.k 'sagedusmodulatsioon’)
ega saa iseenesest olla raadiojaamadega seotuitjaftberistavaks tunnuseks. Seda kinnitab ka
tdhelhendi 'FM' kaubamargitaotluses nr M20000004& kaitstavaks osaks maaramine.

Patendiamet ei ole kinni pidanud vanas KaMS-s attkerd kaubamargitaotluste menetlemise
korrast ja on teinud otsuse registreerida hilisgmariteedikuupdevaga taotlus enne varasema
prioriteedikuupaevaga taotluse osas I6pliku otsegemist.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes Pariisi kotsieoni artiklist 6bis, vana KaMS 8§ 8 Ig | p-st

4, 8 12 Ig-st |, 8 13 Ig-st 2, §-st 35 palub vastja tihistada taies ulatuses Patendiameti otsus
vaidlustatud kaubamargi registreerimise kohta jahate Patendiametile ettekirjutus
registreerimistaotlus nr M200101251 uuesti |abidada ning votta vastu uus otsus, millega
keeldutakse vaidlustatud kaubamargi registreershitzotleja nimele; voi teha Patendiametile
ettekirjutus registreerimistaotluse nr M2001012%&kpertiisi peatamiseks kuni 10pliku otsuse
tegemiseni varasema registreerimistaotluse nr M20088 osas.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikirjad, riigité tasumist tdendav dokument ning:
1. Véljavote Eesti Kaubamargilehest nr 8/2002;
2. Véljavote Eesti Kaubamargilehest nr 1/2001;



3. Koopia omandibiguse loovutamise aktist ning pdieolinik Aivo Arula kirjast
Patendiametile, mille kohaselt Taevameedia AS kaudbgitaotluste M200000047 'KISS FM' ja
M200000048 'NRJ FM' suhtes digused on loovutatuel/deaadio AS-ile.

Vaidlustaja lubab esitada tdendid tema kaubamddgitituse kohta hiljem.

Vaidlustusavaldus voeti komisjoni menetlusse jdeseklmenetlejaks méaarati komisjoni liige
Kirli Ausmees. 28.10.2004 edastati vaidlustusavalkdwtlejale, palvega esitada kirjalik seisukoht
vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 31.01.2005.

2) 31.01.2005 esitas taotleja esindaja patendivolldiknas Kauler (volikiri lisatud) taotleja
vastuse, milles ei nfustuta vaidlustusavaldusegastiées margitakse, et 19.07.2001 esitas
taotleja taotluse nr M200101251 vaidlustatud kaudrginregistreerimiseks klassides 35, 38, 41.
Patendiamet otsustas 03.07.2002 nimetatud kaubanegigtreerida juhindudes otsuse tegemise
ajal kehtinud KaMS 8§ 12 Ig 6, mille kohaselt kauldakregistreeritakse, kui ekspertiisi kaigus ei
iimne Uhtegi KaMS 8-s 7 v0i 8 nimetatud registneesest keeldumise aluseks olevat asjaolu.
Sellekohane teade avaldati 01.08.2002 Eesti Kaulggletdes nr 8/2002. Taotleja leiab, et
Patendiameti 03.07.2002 otsus nr 7/M200101251 askdlas KaMS, Pariisi konventsiooni ja
Intellektuaalomandi Giguste kaubandusaspektidetgmia (edaspidi TRIPS-leping).

Kaubamaéarki 'ENERGY/NRJ' ei ole Eestex officio vaidlustajate kaubamargina uldtuntuks
tunnistatud. Samuti pole alust tunnistada kaubanfBRERGY/NRJ' vaidlustajate kaubamargina
Uldtuntuks vaidlustajate endi taotlusel. Vaidluastayaidavad, et nad kdik on alates 1999. aasta
Idpust seda kaubamarki kasutanud, kuid sellekotiddendeid vaidlustusavaldusele aga lisatud
ei ole. Samuti jadb arusaamatuks, kuidas iga mérgidlustaja eraldivBetuna on kaubamargiga
seotud ning seda kaubamarki kasutanud.

Vana KaMS 8§ 12 Ig | satestab, et kui registreetiaouse ekspertiis soltub varasema
prioriteediga registreerimistaotluse ekspertiisgts ekspertiis peatatakse kuni I8pliku otsuse
tegemiseni varasema prioriteediga registreerimists® kohta. Kuna Patendiameti otsuse aluseks
on KaMS § 12 Ig 6, on p08hjust arvata, et vaidlugtataubamark ja registreerimistaotluses nr
M200000048 esitatud kaubamark ei ole omavahel wiges. Kaubamargi registreerimistaotluse
menetlus on aegandudev protsess. Protsessiokonaipfailgides ja liigseid rahalisi kulutusi
valtides tuleb teha otsustus, kas menetluse pea¢aomn hadavajalik, et kujundada seisukoht
esitatud ja kogutud tdendite pinnalt. TRIPS-lepingutikli 41 Ig 2 kohaselt ei tohi
intellektuaalomandi diguskaitse tagamisega seotwhettused olla tGlemaara keerulised voi
kulukad ega tuua kaasa sobimatuid tahtaegu egastéigatuid viivitusi. Kéesoleva asja
lahendamisel pidas Patendiameti ekspert voimalikilsmus lahendada ilma, et oleks jaanud
ootama registreerimistaotluse nr M200000048 kobypdikku otsust, kuna selleks puudus otsene
vajadus. Patendiameti kaubamaérgieksperdil on lars@dtsustusdiskretsioon ja antud asjaoludel
tuleb eeldada ning usaldada pikaajalise kogemusmejsialiste.

Raadiojaama 'NRJ' asutas 1981 Prantsusmaal JearBRadecroux. Tahtede kombinatsioon

'‘NRJ' on périt prantsusekeelsest véljendist 'Ndevehdio Jeunesse', mitte sdnast 'ENERGY".
Raadiojaamast arenes kiiresti Ule-euroopaline raieuskontsern, mille holding-kompanii NRJ

GROUP on asutatud Prantsusmaal 25.03.1985 (atnidgeed 332036128) (lisa 1) ning selle alla

kuuluv aritihing NRJ 10.11.1983 (ariregistri kood8332731) (lisa 2). 1988 avati NRJ

raadiojaamad Sveitsis ja Belgias, 1993 Saksama&otsis, 1995 Soomes, 1998 Norras ja
Austrias, 1999 Taanis (lisa 3).

Kaubamargid 'NRJ' ja 'ENERGY' on NRJ ja tema omantk Jean-Paul Baudecroux nimele
registreeritud paljudes riikides lle maailma (l&a sh rahvusvaheline registreering nr 598022
'ENERGY", registreeringu kuupdev 08.02.1993 (liar&hvusvaheline registreering nr 601252
'ENERGY NRJ, registreeringu kuupaev 26.05.1998a(b); Uhenduse kaubamark nr 140038
'ENERGY NRJ', prioriteediga 21.05.1996 (lisa 7);edduse kaubamark nr 136150 'NRJ,



prioriteediga 21.05.1996 (lisa 8); Soome kaubamirR20784 'ENERGY NRJ', prioriteediga
13.09.1995 (lisa 9); Soome kaubamark nr 220785 EEGE, prioriteediga 13.09.1995(lisa 10);
Soome kaubamark nr 132382 'NRJ' prioriteediga 259BP (lisa 11); Prantsusmaa kaubamark nr
96/608198 'NRJ' prioriteediga 30.01.1996 (lisa IPjotleja pakub registreerimistaotluses nr
M200101251 nimetatud teenuseid muuhulgas internetisyw.nrj.com, www.nrj.net,
WWW.Nrj.org, www.mynrj.com, www.nrjgroup.com, wwwijdirectcom ja, www.nrjlink.com
kaudu (lisa 13).

Oige on vaidlustaja seisukoht, et vastandatud &@salkaubamargis 'NRJ FM' on suurema
eristusvbimega osaks just tdhtede kombinatsioon NRY taheiihend FM ei saa iseenesest olla
raadiojaamadega seotud ettevdtjaid eristavaks saksu

Vaidlustaja on seisukohal, et v@rreldavad kaubaidéog aravahetamiseni sarnased. Euroopa
Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 Lloyd Schuhfalivikyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel
BV punkt 17 kohaselt on kaubamarkide aravahetamdiseaosus risk, et avalikkus vdib uskuda,
et kaubad vdi teenused tulevad samalt ettevott@ltamaga majanduslikult seotud ettevottelt.
Kuid avalikkus, néhes registreerimistaotlustes n20PD00048 ja M200101251 esitatud
kaubamarke, ei arva, et teenus on Eesti paritolligeeb arvestada NRJ varasemate digustega,
mis tulenevad NRJ kuuluvast kaubamargist ja aristmdRJ, millest tulenevalt ei oma
Taevaraadio AS poolt taotletav kaubamérk 'NRJ FdMdlustatud kaubamargi ees eelisdigust.
Vastandatud kaubamaérgi eristav osa kujutab endBst Ruuluva varasema uldtuntud s@nalise
kaubamargi 'NRJ' taasesitust téostusomandi kaisiésPkonventsiooni artikli 6bis tdhenduses
ning lisaks on see veel NRJ firma t60stusomands&drariisi konventsiooni artikli 8 tahenduses.

Pariisi konventsiooni artikli 6bis kohaselt liidikmesriigid kohustuvad ex officio, kui antud riigi
seadused seda lubavad, vOi asjast huvitatud islatlusel tagasi likkama voOi kehtetuks
tunnistama ja keelama kaubamargi tarvitamise, kinknkujutab endast teise margi taasesitust,
jaliendit voi tblget, mis vdib podhjustada tema d&dastamist, kuivord registreerimis- voi
kasutusriigi padev organ tunnistab, et mark oresgiligis tldtuntud kui k&esoleva konventsiooni
eesOigusi kasutava isiku mark ja seda tarvitataemasuguste vOi sarnaste toodete jaoks.
Nimetatud sate laieneb ka juhtudele, kus margiimdubsa kujutab endast niisuguse uldtuntud
margi taasesitust voi jaljendit, mis vdib pdhjustadavahetamist teise margiga. NRJ on rohkem
kui 5000 Euroopas toimuva urituse sponsoriks ningbes 300 pop- ja rockkontserttuuride
korraldamisel peamiseks partneriks. NRJ-nimelin@isikaauhind on vérreldav Grammy ja MTV
muusikaauhindadega. Kaubamarki NRJ ning selle mérgiseotud raadio- ja
meelelahutusteenuseid on laialdaselt kajastatuekjaamitud rahvusvahelises meedias (lisad 14-
17). Selle tulemusena on NRJ kdrge renomeega éttenmdg tema kaubamérk NRJ on uldtuntud
varem Kui registreerimistaotluse nr M200000048agsiskuupaev.

Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaselt peab agenét kaitsma kdigis liidu liikmesriikides, sh
Eestis taotluse esitamiseta vOi firma ariregisteagistreerimiseta. Taotleja &rinimi moodustab
diguse, mis kuulub TRIPS-lepingu artikli | punkfBisnimetatud "tédstus- ja autoridiguste" hulka.
Lisaks tuleneb nimetatud lepingu artikli 2 punktistt arinimede kaitse, mis on maaratud Pariisi
konventsiooni artiklis 8, on otseselt kaasatud RIPS-lepingusse. Eesti kui WTO-liikmesriik
peab seega TRIPS-lepingu pdhjal arinimesid kaitSe#est tuleneb, et kui kbnealune arinimi on
TRIPS-lepingu artikli 70 punktis 2 nimetatud olemasva kaitse objektiks, tuleb talle anda
TRIPS-lepingu pdhjal kaitse. Taotleja arinime NRI&lb pidada TRIPS-lepingu artikli 16 punkti |
kolmandas lauses mdeldud olemas olevaks varasedigiiseks, mis on tekkinud varem Kui
kaubamargi registreerimistaotlusest tulenevad @&dudEuroopa Kohtu 16.11.2004 lahend C-
245/02, Anheuser-Busch, Inc v. Budejovicky BudWayodni Podnik, punktid 91-92).

Arvestades registreerimistaotluses nr M200000048ated sdnalise tahise eristava osa
kokkulangevust NRJ varasemate digustega, kui keolsjet kdnealust kaubamarki kasutab NRJ
teenuste osutamisel aastaid enne kaubamargi esgistise taotluses margitud taotlejat, siis on



praktiliselt olematu vdimalus, et taotlus on esithheauskselt, st teadmiseta, et sGnalist tahist
'‘NRJ' kasutatakse teise isiku poolt. TeabeagemuBMS antud intervjuus on Taevameedia AS

ka kinnitanud, et nende sooviks oli kasutada raamiieena 'NRJ FM', ehk kaubamargitaotluses nr

M200000048 esitatud téhist, kuid voeti siiski nOglkedle kasutamisest loobuda ettevottega mitte
seotud samanimeliste jaamade tegevuse t6ttu Skemdamaades ja Prantsusmaal (lisa 18).

Vaidlustajal puudub 0&igus keelata vaidlustatud gtgerimistaotluses esitatud tahise

registreerimist ja kasutamist. Tulenevalt Parisinkentsiooni artiklist 10bis on Eesti kohustatud

tagama taotlejale tdhusa kaitse kdlvatu konkureratsiu. Konkurentsiseaduse § 50 Ig 2 kohaselt
on ebaaus éaritegevus, heade kommete ja tavadegaolsss olevad teod keelatud. N&ahes

registreerimistaotluses nr M200000048 esitatud &mibki 'NRJ FM' klassidesse 38 ja 41

kuuluvate raadioteenuste osutamisel, tekivad &riigsotsiatsioonid kas taotleja firmaga NRJ
vOi tema kaubamarkidega ja see vOib tarbijat eftaiteet tegemist on taotleja NRJ seotud
ettevdtjaga, mida omakorda vOib hinnata kui tldidntaubamérgi NRJ maine arakasutamise ja
eristatavuse kahjustamisena. Viimast kinnitab ka072.2004 ilmunud Eesti P&evaleht Online

artikkel "Eksitav raadio netileht kilvab viirust gemrnot" (lisa 19).

Arvestades eeltoodud asjaoludega, on dige Patertligameldus, et ei ole alust kaubamargi
'ENERGY' menetluse peatamiseks ega registreeritrkeetdumiseks.

Vaidlustajad on komisjonile muuhulgas esitanud mdteha kaubamark 'ENERGY' osas uus
otsus nimetatud kaubamaérgi registreerimisest kealki kohta. Kooskdlas uue KaMS 8§ 72 Ig 5
enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otgidéustamisel ja uue otsuse tegemisel
kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajalinkeht kaubaméargi registreerimisest

keeldumise aluseid ja lahtutakse asja uue menetteajal kehtivast menetlusnormist. Uue KaMS
8 41 Ig 3 satestab, et kaebuse voi vaidlustusasaldaieliku voi osalise rahuldamise korral

tuhistab apellatsioonikomisjon Patendiameti otgadeohustab Patendiametit jaitkama menetlust
apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusiestades. Seega on vaidlustaja Ulalmainitud
nbue vastuolus komisjoni padevusega. Komisjonil@lustusavalduse esitamise aluseks on
vaidlustaja &iguste rikkumine vdi vabaduste piinaei Oiguspdrane otsus kaubamargi
registreerimise kohta ei riku ega saagi rikkudalieitaja digusi ega piirata tema vabadusi.

Kdigele eeltoodule tuginedes ja juhindudes 03.0022&ehtinud KaMS § 12 Ig 6 ning
toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiidiis ja TRIPS-lepingu artikli 41 Ig 2 ning
Euroopa Kohtu lahenditest C-342/97 ja C-245/02ulpdbhotleja jatta vaidlustusavaldus nr 619
taielikult rahuldamata ning Patendiameti 03.07.266G2is nr 7/M200101251 muutmata.

Komisjon edastas vaidlustajale taotleja seisukgaadis vastamiseks tahtaja kuni 05.05.2005.

3) Vaidlustaja esitas oma vastuvdited taotleja seistadele 05.05.2005. Vaidlustaja margib, et
vastavalt TOAS § 41 on komisjoni téokeel eesti kébdkumendid, mis ei ole eesti keeles,
esitatakse komisjonile TOAS § 9 Ig 3 kohaselt keestikeelse t6lkega. Taotleja on komisjonile
esitatud arvukalt materjale, mis on Uksnes voddsering tdlkeid ei ole esitatud lisade |, 2, 3, 4,
5,6,7,9, 10, 13,14,15,16, 17 juurde. Tolke esdta jatmisel korral loetakse vastavalt TOAS § 9
lg 3 dokument mitteesitatuks (vt ka TOAK 12.12.20ft$ust nr 430-0). Eeltoodust tulenevalt
palub vaidlustaja lugeda taotleja seisukohtade tatnd lisadena toodud dokumendid
mitteesitatuks.

Taotleja on leidnud, et kaubamérki 'ENERGY/NRJ' od¢ Eestis ex officio vaidlustajate
kaubamaérgina 0ldtuntuks tunnistatud, samuti polestaftunnistada kaubamarki Gldtuntuks
vaidlustajate endi taotlusel. Seejuures on taotajaud, et kaubamark 'ENERGY/NRJ' puhul on
tegemist hoopis taotlejale kuuluva dldtuntud vamese kaubamargiga, mistttu puudub
vaidlustajal 6igus takistada kaubamargi 'ENERG¥61tus nr M200101251) registreerimist. Uue
KaMS § 7 Ig 2 kohaselt loeb komisjon kaubaméargiuitlks seoses Patendiameti otsuse peale
esitatud kaebuse voi kaubamargi kaitstavuse alaiskugtusavalduse lahendamisega. Seega pole



vajalik kaubamargi 'ENERGY' varasem ex officio ilaiuks tunnistamine, vaid komisjon vib
lugeda kaubamargi tldtuntuks ka kéesoleva vaidtéggus.

OU-le Clembia anti 20.12.1999 ringhaalinguluba fagbgrammi nimetusega 'NRJ FM'
edastamiseks Tallinnas ja Rakveres (lisa 1). O@kembia on 29.09.2004 viljastatud uus
ringhdalinguluba raadioprogrammi nimetusega 'ENER®A edastamiseks Tallinnas kuni 2009.
aastani (lisa 2). Clembia OU tellib First Media ddest raadioprogrammi 'ENERGY FM'
'ENERGY"' on olnud eetris alates 2000. aastast mastavalt Tele- ja Raadioauditooriumi
paeviku-uuringule Usna stabiilse kuulajaskonnagsa (I3). Tegemist on eelkdige noortele
suunatud kaasaegset tantsumuusikat edastava esadaga. Algselt Uksnes trance-muusikat
méngivas raadioprogrammis oli sbnalisel osal véakiemitte olematu roll. Alates 2002. aastast
on formaati veidi muudetud ning lisatud ka sdnalisa (lisad 4-6). Tulenevalt muusikavalikust
erineb kaubamargi 'ENERGY' all edastatav raadigpmogn oluliselt teistest Eesti
raadiojaamadest. Eeltoodust tulenevalt on kaubamBNERGY' all edastav raadiprogramm
Uldtuntud vastavas raadiokuulajate sihtgrupis @gt noored). Samas taotleja ei ole kunagi
kasutanud taotletavat kaubamarki 'ENERGY' Eestigotl€ja on esitanud ainult Uhe Eesti
tarbijale suunatud materjali (kaubamargitaotlejgidehtade lisa 14), kus on viidatud ansambli
Caater osalemisele NRJ Tour'il Soomes 2001. a&sttibodust tulenevalt ei ole taotleja esitanud
Uhtegi tdendit, mis kinnitaksid taotleja vaidet namgeks tema kaubamargi puhul tegemist Eestis
dldtuntud varasema kaubamargiga, mistottu puudwidiustajal digus takistada kaubamargi
'ENERGY" registreerimist.

Kaubamargi 'ENERGY" (taotlus nr M200101251) registimise otsuse tegemise ajal kehtinud
KaMS § 12 Ig | kohaselt peatatakse kaubamaérgi elispduni 10pliku otsuse tegemiseni
varasema prioriteediga registreerimistaotluse kdhtiaregistreerimistaotluse ekspertiis séltub
varasema prioriteediga registreerimistaotluse ekispst. Vaidlustaja on leidnud, et kaubamargi
'ENERGY" registreerimine klassides 35, 38 ja 4vastuolus KaMS 8§ 8 Ig | p 2, kuna on sarnane
varasema kaubamaérgiga 'NRJ FM' (taotlus M200000C&8xoodust tulenevalt oleks pidanud
kohaldama kaubamargiseaduse 8§ 12 Ig 1. Vaidlusteyavaidlustusavalduses pdhjalikult
selgitanud, milles seisneb taotletava kaubamérgiasas varasema kaubamargiga. Kuivord
kdesoleval juhul on sisuliselt vaidlustatud Patenditi otsus kaubamargile 'ENERGY'
oiguskaitse andmise kohta, ei saa Patendiameti tmaingutega (menetluse peatamine voi
peatamata jatmine) tdendada vastandatud kaubaredBNRERGY" ja 'NRJ' sarnasuse olemasolu
vOi puudumist, kuigi taotleja on puiddnud seda teha.

Vaidlustaja soovib juhtida komisjoni tdhelepanuaagjle, et taotleja on kirjalikes seisukohtades
oma arinimeks markinud NRJ GROUP, jattes seejumn@kimata viite arithingu liigile. Seega
kui taotlejale saab &arinimest mingeid diguseid rtalla, siis Uksnes tema enda &rinimest, mitte
teiste arithingute (sh tutarfirmade vms) arinimédéeltoodust tulenevalt on taotleja poolt
korduvalt tahisele 'NRJ' kui taotleja &arinimele tasnine tahtlikult eksitav. Samas leiab
vaidlustaja, et taotleja &rinimest ei tulene tallemrasemaid O&igusi”, mille tbttu puuduks
vaidlustajal digus takistada vaidlustatud kaubarmré@gjstreerimist

Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaselt kaitstaksenat kdigis liidu liikmesriikides kohustusliku
taotluse esitamiseta vOi firma registreerimisefenemata sellest, kas see kuulub kaubamargi
koosseisu vOi mitte. Kuigi taotleja ei ole téapsusi, mismoodi peaks Pariisi konventsiooni
artikkel 8 rakenduma, seisneb taotleja mottekédlileseet Eestis tuleks tingimusteta keelduda nii
teistes riikides registreeritud arinimedega idemetsekui ka sarnaste kaubamaérkide
registreerimisest. Seejuures ei tule arvestadanigls registreeritud aritihingu tegevusvaldkonda
ega sedagi, kas konkreetne aritihing on Eestigadeot

Patendiamet on p66rdunud Pariisi konventsioonkla@ kohaldatavuse kusimuse osas WIPO
poole, WIPO peadirektori asetéitja vastuse (liskohaselt ei saa WIPO anda siduvaid télgendusi



konventsioonide osas, mida ta haldab. Samas aaskingrgitud, et kuigi artiklis 8 nahakse ette
firma kaitse, ei ole tapsustatud, kuidas seda ldada. Liidu liikmesriigid vBivad reguleerida

kaitset vabalt kas spetsiaalse digusaktiga, kdiviedmkurentsi kasitleva Gigusaktiga v6i muul
sobival viisil. Selline selgitus on kooskdlas Parikonventsiooni art 6 Ig 1, mille kohaselt
kaubamarkide taotlemise ja nende registreerimisginiused maaratakse kindlaks liidu iga
likmesriigi oma seadusandlusega. Seega on Pa&aaventsiooni artikkel 8 naol tegemist

juhisega liikmesriigile lahendada kisimus siseikikt.

Siseriiklikult oli arinime kaitse kaubamargi regestrimisel reguleeritud vana KaMS 8 8 Ig | p 5,
mille kohaselt kaubamargina ei registreerita mankis, on identsed voi aravahetamiseni samased
teisele isikule kuuluva arinimega, kui arinimi orantud d&riregistrisse enne kaubamargi
registreerimise taotluse saabumise kuupéeva voriedikuupéeva, ja teise isiku tegevusala,
mille kohta ariregistrisse on tehtud kanne, kuusamasse valdkonda kaupade ja teenustega,
mille tahistamiseks kaubamaérgi registreerimistlédakse, ja registreerimiseks puudub teise isiku
kirjalik luba. Arinime mdiste tuleneb ariseadustigu7 Ig | ning kaitse on Uksnes ariregistrisse
kantud arinimel (vt ka Tallinna Halduskohtu 22.@2 otsus haldusasjas nr 3-420/2004).
Seejuures WIPO kirja kohaselt "Kui riilk annab eviaekaitse riigisiseselt registreeritud ja
registreerimata firmanimedele, siis ei ole ta kaauwgl tagama vastavas riigis registreerimata
valismaistele firmanimedele rohkem kaitset kui ségerimata sisemaistele firmanimedele."
Eeltoodust tulenevalt ei ole Eesti Vabariik kohtustatagama NRJ Group arinimele rohkem
kaitset kui registreerimata sisemaistele firmadédeivord mistahes Oigused saavad Eestis
tuleneda Uksnes ariregistrisse kantud arinimest,argia arinimi NRJ GROUP taotlejale
mingisuguseid Oigusi, mis digustaksid varasema &aivgiga aravahetamiseni sarnase tahise
taotlemist kaubamargina.

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes uue KaMS 8dgil ja Ig 3 paluvad vaidlustajad lugeda
kaubamark 'ENERGY" (ja selle luhendi 'NRJ') tldtkst ning rahuldada vaidlustusavaldus téaies
ulatus, tihistades Patendiameti otsus kaubamargiMERGY' (taotlus nr M200101251)
oiguskaitse andmise kohta klassides 35, 38 jadd kohustada Patendiametit jatkama menetlust
apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusiéstades.

Seisukohale on lisatud:

1. Kultuuriministri 20.12.1999 kaskkiri nr 200 ringalinguloa véljaandmise kohta OU-le
Clembia;

2. Kultuuriministri 29.09.2004 kaskkiri nr 175 ringalinguloa véljaandmise kohta OU-le
Clembia;

3. Tele- ja Raadioauditooriumi paevikuuuring (BMBI@p Media, 2002);

4. Artikkel "Raadiojaam teeb Tallinna kesklinnaskisst" (Eesti Paevaleht, 12.09.2002);

5. Artikkel "Ele Kdlar tantsib iga nadal klubis"l($htuleht, 11.08.2001);

6. Véljavote zone.ee foorumist (muusika/energydeptember 2002);

7. WIPO peadirektori asetaitja 12.08.2002 vastusriRiamet 09.07.2002 jareleparimisele Pariisi
konventsiooni artikli 8 kohaldatavuse kiisimusesskidtkega.

4) 15.06.2005 esitas taotleja 31.01.2005 esitatislikehtade v6drkeelsete dokumentide télked:
1. Tolge inglisekeelsest NRJ kontserni tutvustug&k01.2005 seisukohtade lisa nr I);

2. Tolge inglisekeelse brosudri "ENERGY, The Benahinin Europe" valjavottest (31.01.2005
seisukohtade lisa nr 15);

3. Tolked soomekeelsetest trikimeedias avaldattiklite ja reklaammaterjalide véljavotetest
(31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);

4. Tolked inglisekeelsetest trikimeedias avaldaittklite ja reklaammaterjalide véljavotetest
(31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);

5. Tolked inglisekeelsetest trikimeedias avaldaitiklite ja reklaammaterjalide véljavotetest
(31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);



6. TAlked soomekeelsetest trilkimeedias avaldattiklit@ ja reklaammaterjalide valjavotetest
(31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);

7. Tolked prantsusekeelsetest trikimeedias avaldatiklite ja reklaammaterjalide valjavotetest
(31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);

8. Tdlked soomekeelsetest trilkimeedias avaldattiklit@ ja reklaammaterjalide valjavotetest
(31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);

9. Tolge soomekeelsest veebilehe www.nrj.fi valjkitst (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 16);
10. Tolge prantsusekeelsest NRJ kaubamarkide niikjat (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 4);
11. Tolge inglisekeelsest NRJ 1999. aasta aruaatjavéttest (31.01.2005 seisukohtade lisa nr
17);

12. Tolge prantsusekeelsest Jean-Paul Baudecroukaksirkide valjatrikist (31.01.2005
seisukohtade lisa nr 4).

5) 25.08.2005 esitas taotleja tdiendavad téendid galkemisjonil need asja juurde votta:

1. Véaljavote Prantsusmaa ariregistrist arithinguJNEBFROUP kohta ning véljavotte tblge eesti
keelde;

2. Véljavbte Prantsusmaa ariregistrist ariihingR.Nl. kohta ning véljavotte tdlge eesti keelde.

Taotleja esitatud materjalid esitati vaidlustajdl2.05.2008 tegi komisjon vastavalt vaidlustajale
ettepaneku esitada oma 10plikud seisukohad hiljefr806.2008.

6) 13.06.2008 esitasid vaidlustajad oma I0plikud wWebad. Vaidlustajad jaavad
vaidlustusavalduses toodud pdhjenduste juurdetoimead vélja jargneva.

Raadiojaam 'ENERGY' on olnud eetris alates 2000staga ning vastavalt Tele- ja

Raadioauditooriumi  paeviku-uuringule  Usna  stabiils&uulajaskonnaga.  Tulenevalt

muusikavalikust erineb kaubaméargi 'ENERGY/NRJ' edlastatav raadioprogramm oluliselt
teistest Eesti raadiojaamadest. Eeltoodust tuldhemakaubamargi 'ENERGY/NRJ' all edastav
raadiprogramm uldtuntud vastavas raadiokuulajdtgsipis (eelkdige noored). Samas taotleja ei
ole kunagi kasutanud taotletavat kaubamaéarki Eestia ole esitanud Uhtegi tdendit, mis
kinnitaksid taotleja véaidet nagu oleks kaubamaENERGY/NRJ' puhul tegemist hoopis

taotlejale kuuluva Eestis tldtuntud varasema kaugiga. Taotleja poolt asja juurde esitatud
téendid kajastavad kaubamargi registreerimist, tieasist ja reklaami teistes riikides, mis aga ei
tdenda taotlejale kuuluva kaubaméargi tldtuntustikEes

Kaubamargi 'ENERGY" (taotlus nr M200101251) registimise otsuse tegemise ajal kehtinud
KaMS § 12 Ig | kohaselt peatatakse kaubamaérgi elispduni 10pliku otsuse tegemiseni
varasema prioriteediga registreerimistaotluse kdtiaregistreerimistaotluse ekspertiis séltub
varasema  prioriteediga  registreerimistaotiuse  ekiggist. Kaubamargi 'ENERGY'
registreerimine klassides 35, 38 ja 41 on vastughrsea KaMS § 8 Ig | p 2, kuna on sarnane
varasema kaubamargiga 'NRJ FM' (taotlus M200000CE&ltoodust tulenevalt oleks pidanud
kohaldama kaubamaérgiseaduse 812 Ig I.

Taotleja on kirjalikes seisukohtades oma arinimekkinud NRJ GROUP, jattes seejuures
méarkimata viite aritthingu liigile. Seega kui kaukigitaotlejale saab arinimest mingeid diguseid
tuleneda, siis Uksnes tema enda &arinimest. Eelstomilenevalt on kaubamargitaotleja poolt
korduvalt tdhisele 'NRJ' kui taotleja arinimeletasnine tahtlikult eksitav. Vaidlustaja leiab, et
taotleja arinimest ei tulene talle "varasemaid 8iguViidatud Pariisi konventsiooni artikli 8
kohaselt kaitstakse firmat kdigis liidu liikmesiiles kohustusliku taotluse esitamiseta voi firma
registreerimiseta, olenemata sellest, kas see Bukdubamargi koosseisu voi mitte. Samas on
Pariisi konventsiooni artikkel 8 naol tegemist gaga liikmesriigile lahendada kisimus
siseriiklikult. Siseriiklikult oli &rinime kaitse &ubamargi registreerimisel reguleeritud vana
KaMS § 8 Ig | p 5. Arinime mdiste tuleneb &riseaidus § 7 Ig | ning kaitse on iiksnes
ariregistrisse kantud arinimel. Kuivord mistahegguSed saavad Eestis tuleneda uUksnes
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ariregistrisse kantud arinimest, ei anna arinimiJNEROUP taotlejale mingisuguseid diguseid,
mis Oigustaksid varasema kaubamargiga aravahetainsease téhise taotlemist kaubamargina.

7) 17.07.2008 esitas oma 6plikud seisukohad taotlgjades vaidlustusavalduse menetluse
jooksul valjendatud argumentide ning seisukohtadedie. Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele
vastu. Vaidlustusavalduses toodud seisukohad naidlustajate meelevaldsed jareldused ei
kinnita Patendiameti otsuse nr 7/M200101251 digsiagast. Patendiameti otsus on kooskdlas
KaMsS, Pariisi konventsiooni ning Intellektuaaloman@iguste kaubandusaspektide lepingu
satetega.

Vaidlustusavaldus baseerub vaitel, et kuivord wmitdjate kaubamark on omandanud Eesti
tarbijate seas uldtuntuse, on Patendiameti otsgistreerida vaidlustatud kaubamark taotleja
nimele vastuolus vana KaMS 8§ 8 Ig | p 4 ja Patisnventsiooni artikliga 6bis. Alternatiivse
ndudena on vaidlustusavalduses toodud Patendianseise tlihistamise ndue menetlusnormide
rikkumisest (KaMS § 12 Ig 1) tulenevalt. Vaidlustajon seisukohal, et hilisema kaubamargi
taotluse nr M200101251 registreeritavus on  soOltesus varasema kuupéevaga
kaubamargitaotlusest nr M200000048.

Vaidlustajad leiavad, et tulenevalt vana KaMS 8Id 2 satestatust oleks Patendiamet pidanud
peatama hilisema kaubamargi ekspertiisi, kuni kipbtsuse tegemiseni varasema prioriteediga
registreerimistaotluse kohta. Nimetatud varasemegjistreerimise taotluseks toovad vaidlustajad
AS Taevameedia poolt 11.01.2000 esitatud kaubamiigd FM' registreerimise taotluse nr
M200000048, millest tulenevad digused on loovuta&dile Taevaraadio.

Alates 01.05.2004 kehtiva TOAS § 65 Ig 2 ning sdrkaspaevast kehtiva uue KaMS § 72 Ig 5
kohaselt tuleb kohaldada alates 01.05.2004 keltiw@@netlusnorme ning Patendiameti otsuse
tegemise ajal kehtinud (so kuni 30.04.2004 kehdinKdMS-s séatestatud registreerimisest
keeldumise aluseid. Vana KaMS § 12 Ig | on menatium, mida antud asjas otsuse tegemisel
enam kohaldada pole vdimalik. Uus menetlusnormabakiaMS § 43 |6ikele |, mis satestab, et
kui kaubamaéargi ekspertiis soOltub varasema kaubamkaita tehtavast otsusest, peatab
Patendiamet hilisema kaubamargi registreerimiseethese kuni varasema kaubamaérgi kohta
I6pliku otsuse joustumiseni, teavitades sellestlégd. Kohaldatav uus KaMS ei sea peatamist
sBltuvaks mitte varasema prioriteediga registreistantiusest vaid varasemast kaubamargist uue
KaMS § 11 Ig | tAhenduses, ehk muuhulgas varaseiidtsintud kaubamargist ja registreeritud
Uhenduse kaubamargist. Kuna taotleja Uhenduse kargiad nr 136150 'NRJ', nr 140038
'ENERGY NRJ', aga ka nr 557934 'NRJ EURO HOT 33482 'NRJ ROCK' jne ning uldtuntud
kaubaméark 'NRJ' on varasemad vastandatud kaubdadihgsest nr M200000048, puudub alus
ja vajadus siduda kaubamargitaotluse nr M2001012&$pertiisi kaubamargitaotluse nr
M200000048 kohta tehtavate otsustega. JuhindudesST®65 Ig 2 tuleb hinnata vaidlustatud
Patendiameti otsuste vastuolu tUksnes Uhe registisest keeldumise aluse — vana KaMS 8§ 8 Ig
| p 4 (mis omakorda on seotud Pariisi konventsioamiikliga 6bis) esinemisest voOi
mitteesinemisest lahtuvalt, arvestades seejuuctigjregistreeritud Uhenduse kaubamarkidega,
kaubamargi ‘'NRJ' lldtuntusega ja taotleja firmalgrtevate digustega.

Patendiameti otsuse aluseks oli vana KaMS § 12 ,Ign& esmase alusena kinnitab, et
registreerimistaotluses nr M200101251 esitatud &mibk ja registreerimistaotluses nr
M200000048 toodud tahis ei ole omavahel séltuvuseg kaubamargi kaubamargitaotluse nr
M200101251 ekspertiisi peatamiseks ei ole alusgeiest on vaidlustaja plldega takistada
taotlejal tema poolt valja to6tatud ning aktiivsatistakiimneid kasutatud registreerimistaotluses
nr M200101251 toodud kaubamaérgi kaitsmist.

Kaubamarki 'ENERGY/NRJ' ei ole Eestis ex officioidlastajate kaubamargina uldtuntuks
tunnistatud ning nimetatuks puudub ka k&aesolevalwstusavalduse menetluse raames alus.
Vaidlustajad vaidavad, et nad on kdik Uhiselt alaf999. aastast kaubamarki kasutanud.
Vaidlustusavalduse nr 619 menetluse jooksul eiesigatud Uhtegi nimetatud vaidet kinnitavat
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tdendit. 05.05.2005 seisukohtadele lisatud matdgsi nahtub, et OU-le Clembia on véljastatud
ringhdalingu luba. Nimetatu aga ei kinnita kaubagn&asutamist kdigi Vaidlustajate poolt
uhiselt.

Osundatud seisukohtadele lisatud pé&evikuuringu d¢aha oli 2000. aastal, enne

registreerimistaotluse nr M200101251 esitamistdigaama kuulajaskonnaks hinnanguliselt
kaheksa tuhat inimest. Eesti 1,4 miljonilise pomitoni juures teeb see 0,5%. On kahtlustetagi
selge, et nimetatud number ei kinnita kaubamargituiltust. Kaubamargi uldtuntuse Ule

otsustamise alused on selgemini reguleeritud uwdd3<s, mille § 7 Ig 4 satestab, et tldtuntuse
tunnistamiseks piisab, kui kaubamarki tunneb valéaamus. 0.5% ei saa kindlasti pidada
valdavaks enamuseks mistahes tarbijate sektorisgaSei anna vaidlustajate poolt esitatud
materjalid alust kaubaméargi 'ENERGY/NRJ' Uldtuntuksnistamiseks ning sellekohased

vaidlustajate paljasGnalised vaited tuleb vaidlsatalduse nr 619 osas otsuse tegemisel
tdhelepanuta jatta. Samuti ei kinnita kaubamargletavat tldtuntust kaks artiklit trikimeediast

ning valjatrikk suvalisest elektroonilisest jutuigba Hoolimata taotleja poolt nimetatule

tahelepanu juhtimisest, ei ole vaidlustajate pdadi#ndamist leidnud, kuidas iga vaidlustaja
eraldivoetuna on kaubamaérgiga 'ENERGY/NRJ' seateda kasutanud ning sellele vaidetavalt
uldtuntuse saavutanud.

NRJ nimele on registreeritud Uhenduse kaubamaligal 1):

- 136150 'NRJ' esitamiskuupdevaga 21.05.1996;

- 140038 'ENERGY NRJ' esitamiskuupédevaga 21.05,;1996
- 557934 'NRJ EURO HOT 30' esitamiskuupéevaga 20905,
- 673442 'NRJ ROCK' esitamiskuupéaevaga 17.10.1997;

- 673590 'NRJ RAP' esitamiskuupéevaga 17.10.1997;

- 674374 'NRJ DANCE' esitamiskuupdevaga 17.10.1997;

- 1163971 'NRJ TREND' esitamiskuupaevaga 06.05.1999

Koigi osundatud kaubamarkide esitamiskuupéev oasean kaubamargitaotluse nr M200000048
esitamise kuupéevast. Uue KaMS § 11 Ig | p 6 kdhaseseega kdik loetletud kaubamargid
varasemad vorreldes kaubamargitaotluses nr M20@@0oduga. Vaidlustajad ei ole
muuhulgas Eesti suhtes kehtivaid Uhenduse kaubamgisireeringuid nr 136150 'NRJ', nr
140038 'ENERGY NRJ' ja 1833649 'ENERGY' vaidlusthnunis omakorda kinnitavad
vaidlustusavalduse pdhjendamatust ja vaidlustaadridiameti 03.07.2002 otsuse digusparasust.
Lisaks sellele omatakse péritolumaal Prantsusmegibtreeringut nr 96608198 kaubamaérgile
'NRJ'. Arvestamisele lahevad ka rahvusvahelisedtregringud nr 598022, nr. 601252 ja Soome
kaubamargiregistreeringud nr 220784, nr 220783,32382.

Uue KaMS 8 5 Ig | p | kohaselt saab Oiguskaitsetibeenark, mis on dldtuntud Eestis
toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiBlbis tdahenduses ning 16ige 2 kohaselt
kaubamark, mille kohta on tehtud registreeringgtei.

Intellektuaalomandi diguste kaubandusaspektidentepi(TRIPS) artikli 16 16ige 3 omakorda
naeb ette Pariisi konventsiooni artikli 6bis kotzaitdse mitte Uksnes samasuguste vdi sarnaste
toodete, vaid mutatis mutandis ka eriliigiliste gade ja teenuste kohta. Viidatud séatete kaudu
nahakse ette spetsiifiline kaitse kaubamargile lemilinnistab Uldtuntuks liikmesriigi padev
organ, kus kaubamark registreeriti voi kus sedatiedizkse.

Kaubamargi ENERGY (taotluse nr M200101251) esiéagstreerimiseks NRJ. NRJ GROUP on
Uks Euroopa suurimatest meelelahutusfirmadest s@ligsse kontserni kulub firma NRJ S.A,,
milline on asutatud 1981 aastal Pariisis, PrantsasnRaadiojaama asutajaks on hr Jean-Paul
Baudecroux, kes on ka NRJ S. A. ja NRJ GROUP pd&aiokn Taotleja soovib taiendavalt
rbhutada, et tdhtede kombinatsioon omab Uhte Kindlaendust - NRJ tdhendus on lihend
prantsuse keelsest lausest "Nouvelle Radio Jeunesietdlgituna eesti keelde tdhendab "UUS
RAADIO NOORTELE". NRJ omab ule Euroopa kokku ligg@Braadiojaama. Kdikides riikides
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opereeritakse nimede NRJ ja ENERGY all. NRJ ninigihdingu raadiojaamad on Euroopas
dldtuntud, kuivord sellenimelise raadiojaama igaféde kuulajaskond ulatub vahemalt 20
miljoni inimeseni. NRJ raadiojaamad ei ole Kkuulai@dv ainulksi tavaparaste FM-
raadioaaparaatide kaudu, vaid ka satellitvastawtning interneti teel tksk&ik millises maailma
paigas, sh ka Eestis. Kaubaméark 'NRJ' on Uldtunéadeja kaubamargina, mida kinnitavad
arvukad vaidlustusavalduse vastuseks esitatud i¢N&J omab kokku ligi 300 raadiojaama ule
Euroopa; raadiojaamade iganadalane kuulajaskomabudéamam kui 20 miljoni inimeseni; NRJ on
enam kui 500 Euroopas toimuva Urituse sponsorikg nmbes 300 pop- ja rockkontserttuuride
korraldamisel peamiseks partneriks; NRJ annab Ipatseélt Grammyde ja MTV
muusikaauhindadega, valja muusikaauhinda NRJ; NRJoloud tegev paljudes ka Eestis
linastunud ning telemeedia vahendusel korduvatbesl filmide tootmisprotsessis; valjatrukid
erinevatelt veebilehtedelt kaubamargi ‘'NRJ' akéijaialdase ning katkematu kasutamise kohta;
valjavotted trukimeedias avaldatud artiklitest gklaammaterjalidest; valjavotted kaubamaérgi
'NRJ' nii riiklikest kui ka Uhenduse kaubamargiiségeringutest).

Kaubamargiomaniku ainudigus kui omandiga sarnamggisdion kaitstav ka vdladigusseaduse
(VOS) § 1045 Ig | p 5 alusel ja kaubamargiomaniibsaduda oma ainudiguse rikkumise korral
muuhulgas kestva kahju tekitava tegevuse keelaw@®$ § 1055 Ig | alusel, kusjuures kahju
tekitavaks kaitumiseks saab selle satte tahendusgsda ka hageja nimele kaubamargi
registreerimise takistamist kostja poolt.

Pariisi konventsiooni artikkel 10bis kohustab tagatfihusa kaitse kélvatu konkurentsi vastu.
Sama artikli punkti 3 alapunkt | ndeb ette, etilgimata peab keelustama koik teod, mis vdivad
mistahes viisil pdhjustada konkurendi ettevottesdetes voi todstuslikus voi kaubanduslikus
tegevuses arusaamatust. Uldiselt on k&lvatuks kamitsiks igasugune teise kaubaturul osaleja
vastu suunatud ebaeetiline vdi ebaaus tegu eesradsgada teatud konkurentsieelist. Kélvatuks
konkurentsiks on KonkS 8 50 Ig | p | jargi muuhwdgsksitava teabe avaldamine. Eksitav teave
on KonkS 8 51 Ig | jargi ebatdesed andmed, mis adivstja tavalise tdhelepanelikkuse juures
tekitada pakkumisest eksliku mulje v6i millega kadtptakse voi vdidakse kahjustada teise
ettevftja mainet vdi tema majandustegevust.

TRIPS art 41 Ig | kohaselt tuleb intellektuaalomia@iduste rikkumiste vastu tagada téhus kaitse.

Antud kontekstis tuleb ebaeetiliseks ja ebaausakkst lugeda pahatahtlikkust
registreerimistaotluse M200000048 esitamisel, inila ausat konkurentsi kahjustav maju.
Vaidlustajate takistavad toimingud taotleja kaubagndoma nimele registreerimisel
registreerimistaotluse M200000048 alusel ei vasisatele toOstus- voi kaubandustavadele,
kuivord see kahjustab taotleja kaubamarki muuhusgadabi, et nBrgendatakse selle eristatavust
ja mainet. Lisaks kahjustatakse selle tulemusestéefa mainet ja tema majandustegevust.

Tuginedes vaidlustajate anallitisist kaubamargi tregismistaotlustes nr M200101251 ja nr
M200000048 toodud kaubamarkide sarnasuse kohsaaenende kaubamargi valik olla juhuslik,
so tegemist on pahatahtliku taotleja vastu suuneggevusega, eesmargiga kasutada ara taotleja
poolt valja tédtatud konkreetse kontseptsioonigantr Eestis. Nimetatud tegevust aga ei saa
Eesti haldusorganid digustada ning soodustada.

Rahvusvahelistes kaubamargivaidlustes ja Euroopatugecaktikas on vélja kujunenud, et
rahvusvaheliste lepingute kohaldatavuse ja tolgensiakisimustes vaadeldakse ja analuiusitakse
rahvusvahelisi kokkuleppeid paralleelselt. Samasukohale on jdudnud ka Euroopa kohus
asjas nr C-245/02 16.11.2004. Nimetatud otsusesilekalt vélja toodud analoogselt
kaesolevale vaidlusele, et "kohtupraktikas on Biakionventsiooni artiklit 8 tdlgendatud nii, et
see annab kaitset lisaks Soomes registreerituihégie ka sellistele valismaistele arinimedele,
mis on registreeritud ménes muus Pariisi konveotsga liitunud riigis, samuti ka sellistes
arinimedes sisalduvatele sekundaarsetele tunnudtélecaluse kohtupraktika kohaselt eeldab
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valismaise arinime kaitse siiski, et see arinimi aomes asjaomases ettevatlusringkonnas
vahemalt mingil maaral tuntud.”

Nimetatud otsuses on paralleelselt Pariisi konveotsga kasitletud ka TRIPS-lepingut, mille
artikli 70 punkti | pdhjal on leping kohaldatav, ikmittemateriaalsete 6iguste rikkumine on
jatkunud péarast seda paeva, kui TRIPS-lepingu dsé@tte muutunud Ghenduse ja liikmesriikide
suhtes rakendatavaks. Kuna Eesti on Euroopa Liide ja Euroopa Liit on TRIPS-lepingu
osapool, peab kaubamérke puudutavat seadusan@lgehdama voimalikult laiaulatuslikult
nimetatud lepingu sGnastuse ja motte valguses. S®RPingu sissejuhatava osa kohaselt on
nimetatud lepingu eesmark "vahendada rahvusvahkfisbanduse haireid ja takistusi " ning
"votta arvesse vajadust edendada intellektuaalsmdinefektiivset ja piisavat kaitset" samal ajal
tagades selle, et "intellektuaalse omandi kaitsedptavad abindud ja meetodid ei muutuks ise
nimetatud kaubanduse takistuseks". Riiklike kaubigméaduste antud kisimuse seisukohast
olulisi satteid tuleb seega kohaldada ja tdlgendaat kaubamargi valdajale antud, kdnealuse
kaubamargi kasutamise keelamist puudutavat aingbigaab kasutada ainult neis olukordades,
mille puhul see, et kolmas osapool marki kasutabhjystab v6i vOib pdhjustada kahju
kaubamargi eesmargile ja eriti peamisele eesmargiibeks on kauba/teenuse originaalsuse
tagamine tarbijale.

Kaesoleva vaidluse ks aspekt — arinimi, moodusdtgbse, mis kuulub TRIPS-lepingu artikli |
punktis 2 nimetatud "té6stus- ja autoridiguste"kaulLisaks tuleneb nimetatud lepingu artikli 2
punktist |, et arinimede kaitse, mis on maaratudig?ekonventsiooni artiklis 8, on otseselt
kaasatud ka TRIPS-lepingusse. WTO- liikkmesriigidaysel seega TRIPS-lepingu pdhjal
arinimesid kaitsma. Sellest tuleneb, et kui kdnealarinimi on TRIPS- lepingu artikli 70 punktis
2 nimetatud olemasoleva kaitse objektiks, tulele @hda TRIPS-lepingu pdhjal kaitset, so, antud
vaidluses on kohaldatav Pariisi konventsiooni &dik8. Seda artiklit on Eesti diguspraktikas
korduvalt otsekohaldatud ning selle viimaseks hké&iten Tallinna Ringkonnakohtu 04.06.2007
otsus tsiviilasjas nr 2-06-31964, mille peale e¢sdakassatsioonikaebust ei voetud menetlusse
selle pohjendamatuse tottu, kuigi Pariisi konverusi artikli 8 otsekohaldatavus oli kassaatori
poolt nii Tallinna Ringkonnakohtus kui ka Riigikaist Giles tdstetud (lisa 2).

Taotleja arinime NRJ tuleb pidada seega varaseffigkseks, mis on tekkinud varem vorreldes
registreerimistaotlusest nr M200000048 tulenevadgugsiega. Taotleja arinimi ja
registreerimistaotluses nr M200000048 esitatud &mibrk vdivad tarbijates tekitada segadust
ning neid eksitada just taotleja arinimega seonliul&htuvalt eeltoodust vaidlustajatel puudub
Oigus keelata registreerimistaotluses nr M200101&5thtud tahise registreerimist ja kasutamist
Eestis.

TRIPS-lepingu artikkel 41 Ig | satestab, et WT@rhied peavad vGimaldama téhusaid meetmeid
lepinguga hélmatud intellektuaalomandi Giguste lidkumise vastu, sealhulgas kiireloomulisi
kaitsevahendeid rikkumise tokestamiseks ja kaitsewdeid tulevaste rikkumiste ennetamiseks.
Sama lepingu artikkel 41 p 2 margib, et intellekloanandi Giguskaitse tagamisega seotud
menetlused ei tohi olla tlemaara keerulised voukatl ega tuua kaasa sobimatuid tahtaegu ega
digustamatuid viivitusi. Taotleja leiab, et vaidiaja on kaubamargi registreerimise taotluse nr
M200000048 esitanud pahauskselt, Patendiameti @®0Z registreerimisotsuse nr
7/M200101251 vaidlustamine vaidlustajate poolt odlvatu konkurents ning pdhjustab
digustamatuid viivitusi taotleja poolt taotletudukeamargile diguskaitse tagamisel.

Kuivord vaidlustajad on korduvalt kaesolevas vastiisavalduses toodud asjaolusid sidunud
registreerimistaotlusega nr M200000048, mille osaskomisjon teinud 07.05.2008 otsuse nr

459, tuleb enne kaesolevas vaidlustusavalduseseotegemist oodata ara vaidlustusavalduse nr
459 osas tehtud otsuse joustumine.
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Seisukohale on lisatud tilevaade NRJ GROUP Uhenkiusieamarkide hetkeseisust ning arakiri
Tallinna Ringkonnakohtu 04.06.2007 otsus tsividasjnr 2-06-31964 koos Riigikohtu
kohtumaarusega samas asjas.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse nr 619 aspgsni@netlust 22.01.2009.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadegg hinnanud esitatud tdendeid kogumis,
leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jatta rahuldamata

1) Vastavalt vana KaMS § 13 Idikele 2 vOivad Patemdii otsust kaubamargi registreerimise
kohta vaidlustada komisjonis teise kaubamargi okardi muud asjast huvitatud isikud.

Tingimus, et vaidlustusavalduse vdivad esitadasasjavitatud isikud, sisaldub ka uue KaMS §
41 16ikes 2. Vaidlustusavalduse on esitanud ndlihimigut — Taevaraadio AS, First Media OU,
First Media Holding AS ja Clembia OU. Vaidlustajadiidavad, et nad tegutsevad
raamkaubamérgi 'SKY MEDIA' all ning on alates 1999.I6pust kasutanud kaubamaérki
'ENERGY/NRJ..

Taevaraadio AS-ile kuuluvad mitmed kaubamargid nangn taotlenud kaubamarkide 'NRJ FM'

(M200000048, esitatud 11.01.2000, vaidlustatudistd#M' on registreerimise otsuse kohaselt
mittekaitstav) ja 'ENERGY FM' (M200200220, esita2@02.2002, menetluses) registreerimist.
Vaidlustatud kaubamark 'ENERGY" (taotlus nr M200A®1, esitatud 19.07.2001) on hilisem

Taevaraadio AS taotlusest kaubamargile 'NRJ FMY niarasem Taevaraadio AS taotlusest
kaubamargile 'ENERGY FM'. Viimatinimetatud taotlust saa seetbttu lugeda varasemaks
Oiguseks vaidlustatud kaubamargi suhtes.

Kuna vaidlustatud kaubamargi suhtes varasem kaulg#tattius tahise 'NRJ FM' suhtes ei ole
registreeringut tehtud ja Gigus sellele kaubamérgil vaidlustatud, kohaldub uue KaMS § 11 Ig
1 p 3, mille kohaselt registreerimiseks esitatudbeanérk on varasem kaubamark juhul, kui
taotluse esitamise kuupaev vdi prioriteedikuupdev varasem ning ainult juhul, kui see
kaubamark registreeritakse (samuti vana KaMS 8§ d@ Ip 2 kohaselt loeti varasemaks
kaubamargiks registreerimiseks esitatud kaubaméike registreerimise taotluse saabumise
kuupéev voi prioriteedikuupéev on varasem kui kétsiva kaubamargi registreerimise taotluse
saabumise kuupé&ev voOi prioriteedikuupaev, kui saebamark kantakse riiklikku kauba- ja
teenindusmarkide registrisse).

First Media Holding AS on registreeritud kaubamangi 36188 'SKY MEDIA' (taotlus nr
M200100211, esitatud 31.01.2001, registreeritudd3.8002, sbna 'MEDIA" ei ole kaitstav)
omanik. Komisjoni hinnangul puudub kaubamaérgil 'SKMEDIA' seos vaidlustatud
kaubamargiga ja seega ei ole First Media Holdinga&fast huvitatus tdendatud. Uhingudiguslik
seotus, seda vahem aga kokkulangevused juhatkiset@s ei ole iseenesest alus eri aritihingute
huvi tdendamiseks kaubamargivaidluses.

First Media OU ja Clembia OU ei ole Uhegi Eestigudkaitset omava kaubamargi omanik ega
taotleja, mistéttu puudub alus nende lugemisekssabjvitatud isikuteks.

Kuna vaidlustajad vaidavad, et nende poolt Uhikalutatud kaubamark 'ENERGY/NRJ' on
omandanud Eesti tarbijate hulgas uldtuntuse, eistadlkomisjon siiski vaidlustajate asjast
huvitatust juhul, kui vaidetav tldtuntus on tGendit

2) Vaidlustaja leiab esiteks, et vaidlustatud kaubrgm&NERGY"' registreerimine klassides 35,
38 ja 41 on vastuolus vana KaMS § 8 Ig 1 p-gaRBgsdisi konventsiooni artikliga 6bis. Viidatud
vana KaMS séatte kohaselt kaubamaérgina ei regigieisele isikule kuuluvaid, kaubamaéargi
registreerimise taotluse saabumise kuup&eval vdorifgedikuupdeval Eesti Vabariigis
téostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni arti&bis tédhenduses Uldtuntud kaubamarke ja
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kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need registreeritud v&i mitte, Kkui
registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Loa puudumise osas vaidlust ei ole.

Vaidlustaja vaidab, et tema kasutatud kaubamarkEE®Y/NRJ' on omandanud Uldtuntuse.
Selle kontrollimiseks on tarvis esiteks tuvasta#las vastandatud kaubamérk on identne
vaidlustatud kaubamargiga. Kaubamargi 'ENERGY' adastsuses kahtlust ei ole. Selgituseks
on vaidlustaja lisanud, et sdnade 'ENERGY"' ja 'NRDl on olemuslikult tegemist samade
sOnadega sdnademéangu tottu, kus inglise keeldmosealik sGnade/tédhtede haaldus vdimaldab
anda samatahenduslikku sdna edasi tahti 'NRJ'd@esit mida Uksteisele jargnevalt haaldatakse
identselt sbna 'ENERGY' haaldusega.

Sdnade 'ENERGY" ja 'NRJ' sellist kasitlust teirsesuhtes kinnitab vaidlustaja vaitel ka taotleja
kaitumine. Taotleja on esitanud Patendiametile &ablamargitaotluse nr M200101252, milles on
Uhes taotluses esitatud registreerimiseks nii SBNERGY" kui tdhtede kombinatsioon '‘NRJ'.
Komisjon selle pdhjendusega ei ndustu, kuna tAHENMERGY' ja 'NRJ' kbrvuti asetsemine
kaubamaérgi koosseisus ei muuda neid veel samadelesisks ei sdnademéngu tottu ega muul
viisil. Taotleja vaitel kujutab 'NRJ' nii tema dnmes kui kaubamargi koosseisus 'Nouvelle Radio
Jeunesse' [ihendit.

Samuti vaidab vaidlustaja, et taotleja on sdnaddERGY' ja 'NRJ' samastavat kasitlust
kinnitanud komisjonile esitatud kaebuses nr 459 bkawérgi 'NRJ FM' vaidlustamiseks.
Komisjon leiab, et kaebus nr 459 oli esitatud peafhituginedes taotleja kaubamarkidele, mis
koosnesid tahisest vdi sisaldasid tahist 'NRJ'g naotleja arinimele. On 8ige, et eri maailma
paigus taotlejale kuuluvad kaubamargid sisaldawatdikist 'ENERGY' v6i 'ENERGIE', kuid neid
ei saa Uheselt samastada tahisega 'NRJ'.

Komisjon juhib tGhtlasi tdhelepanu asjaolule, ettaaeata voimalikule tdhise 'NRJ' ingliskeelsele
haaldusele [enardzei] vbi prantsuskeelsele hadklusmer'zil, mis on kolaliselt lahedased

sBnadele 'energy' ja 'energie’, mis tdhendavadotdest 'energiat’, on seda tahist eesti keele
kontekstis vBimalik hddldada ka [en-er-jott], mis ka eesti tarbijate puhul kdige ootuspéarasem
haaldus.

Kaubamargi reproduktsioonil, mis nii vana kui uuaMS kohaselt on registreeritud kaubamargi
Oiguskaitse ulatuse maaramisel aluseks, ei ole dmélyi kohustuslikku v6i soovitatavat
haaldust antud. Selle p&himdtte tbttu tuleks jét#delepanuta vaidlustaja argument, et
kaubamargi 'NRJ' puhul on maéaravaim just nimet&abamargi foneetiline kdla, kuna enim
jduab see kaubamark tarbijate teadvusesse justrédaioeetri, st ilma kirjapilti ndgemata.
Visuaalselt aga, leiab komisjon, on tdhised 'ENER@YNRJ' taiesti erinevad.

Samas peab komisjon oluliseks, et reproduktsioosastb lahtuda Uksnes registreeritud voi
registreerimiseks esitatud kaubamargi vordlemisiesetkaubamargiga. Kui vana KaMS 8§ 6 I6ike

3 kohaselt ei olnud registreeritavad helimargid,véiistanud see keeld iseenesest uldtuntud
helimarkide kaitset. Uue KaMS 8§ 12 Ig 1 p 1 kohiaselkaubamargi diguskaitse ulatuse aluseks
on Uldtuntud kaubamaéark kujul, millisena ta Uldtilsg@uomandas. Selline sdnastus ei valista
iseenesest foneetilisel kujul Gldtuntuse omandadtautbamargi kaitset voi vastandamist teisele
kaubamargile, tingimusel, et see foneetiline kupjutaandatav graafilisele kujutisele, nt hdalduse
‘[enardzei]' kujul, mille transkriptsioon on 'NRKuna see tahis vdib olla omandanud Uldtuntuse
foneetilisel kujul, st helimérgina, ei ole asjassgpv visuaalne vordlus ning léahtuda tuleb tksnes
foneetilisest ja semantilisest vordlusest. Komisjerab, et vaidlustatud téahis 'ENERGY' ja

vastandatud foneetiline tahis 'NRJ' h&aldatunal Hepardzei/enerdzi] on foneetiliselt ja sellest

tulenevalt ka semantiliselt sarnased, kui mittenided — tingimusel, et foneetiline tahis 'NRJ' on
omandanud uldtuntuse.

Jargnevalt on vajalik hinnata, kas vastandatugs&hiENERGY/NRJ' on uldtuntuse omandanud.
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3) Komisjon peab jargnevalt hindama, kas vaidlustatadisele vastandatud vaidlustajate
kasutatud tdhis 'ENERGY/NRJ' on muutunud Eestituiitdks taotluse saabumise kuupéeval, st
19.07.2001. OU-le Clembia valjastatud ringh&aliogdl komisjoni hinnangul vastandatud tahiste
dldtuntust ei tdenda. Sama tuleb tddeda lisatuldlzgartiklite ja netifoorumi valjavotte kohta,
millest osad parinevad 2002. aastast.

Vaidlustaja poolt 05.05.2005 esitatud BMF Gallup dide paevikuuuringud périnevad osalt
perioodist, mis jaab peale vaidlustatud kaubamtagiluse esitamist; selles osas, mis need on
asjassepuutuvad (mai 2001-august 2001, august rd@fmber 2000) jalgis Energy FM jaama
2000. aastal 104000-ses sihtrihmas 610 vastajalp@tjemalt 15 minutit perioodi jooksul 8000
kuulajat (7,4% kokku 12 kanalist) ehk ajaliselt 3%g 2001. aastal 110000-ses sihtriihmas 562
vastajast 14000 kuulajat (12,9%) ehk ajaliselt 3,9%

Kaubamargi dldtuntuse kriteeriume ei olnud 2001stalasdnastatud, kuid sellest mdoistest
tulenevalt vBis eeldada Uldist tuntust, st kbérgetuse taset. Uues KaMS-s on uldtuntuse néudeid
leevendatud ja vajalik ei ole tldine tuntus; 8 ikéd3 punkti 1 kohaselt arvestatakse uldtuntuse
tunnistamisel muu hulgas kaubamargi tuntuse assti€kaubamargiga tahistatud kaupade voi
teenustega analoogiliste kaupade vOi teenusteikeggl vdimalike tarbijate sektoris, nende
kaupade vOi teenuste jaotusvdrgus tegutsevatetésgaktoris voi nende kaupade voi teenustega
tegelevas arisektoris; 16ike 4 kohaselt piisab uiltise tunnistamiseks, kui kaubamarki tunneb
valdav enamus vahemalt Uhte k&esoleva paragralike I8 punktis 1 nimetatud sektorisse
kuuluvatest isikutest. Vottes arvesse, et kdik gynéfM tundvad isikud ei olnud selle kuulajad,
jaéb 13-protsendine kuulajate osakaal ikkagi atiégwealdava enamuse kinnist. Andmed Energy
FM tuntuse kohta jaotusvorgus tegutsevate isiketdosis voi nende kaupade vOi teenustega
tegelevas érisektoris puuduvad.

Eeltoodust tulenevalt puuduvad alused tahiste 'BEEERIRJI' juulis 2001 dldtuntuks
lugemiseks. Samadest eeldustest lahtuvalt ei saailustaja poolt kasutatud tahist 'NRJ' lugeda
vastanduvaks vaidlustatud kaubamargile 'ENERGYhaktegemist on visuaalselt erinevate
tahistega, mille foneetiline ja sellest sdltuv satiti@me sarnasus on lUksnes osaliselt tdendoline.
Samuti ei ole tdhiste 'ENERGY/NRJ' uldtuntuse punide tbttu tdendatud osade vaidlustajate
digustatud huvi olemasolu kaesolevas vaidluses.

4) Alternatiivse vaidlustamise alusena on vaidlustainud, et Patendiameti otsus on vastuolus
vana KaMS § 12 I6ikega 1, mille kohaselt juhul, kegistreerimistaotluse ekspertiis séltub teise,
varasema prioriteediga registreerimistaotluse ekiggist, tuleb ekspertiis peatada kuni I8pliku
otsuse tegemiseni varasema prioriteediga registrs¢aotluse kohta. Vaidlustaja on seisukohal,
et vaidlustatud kaubamaérgi 'ENERGY" registreerigasdltub varasema kuupéaevaga (11.01.2000)
Taevaraadio AS taotlusest kaubamargi 'NRJ FM' tegiemiseks klassides 38 ja 41.
Kaubamargi element 'FM' on mittekaitstav.

Eelpool on komisjon asunud seisukohale, et juhuil t&his 'NRJ' ei ole Uldtuntud, selgub tahiste
‘NRJ' ja 'ENERGY' graafiliste reproduktsioonide diémise tulemusena, et tegemist ei ole
sarnaste kaubamarkidega. Seega ei ole pohjustdeeldd Uhe nimetatud kaubamarkidest
ekspertiis peaks soltuma teise kaubaméargi eksgisttii

Seega puudub alus ka vaidlustatud kaubamargi regighismenetluse peatamiseks, kuni on
tehtud 16plik otsus varasema taotluse nr M200000R&S FM' asjas.

5) Komisjon margib, et taotleja on 15.06.2005 esitarkomisjonile esitatud vddrkeelsete
materjalide tdlked eesti keelde vastavalt TOAS §3dmuti on komisjonile esitatud 25.08.2005
valjavotted vastavast registrist, millest nahtubtliga NRJ GROUP’i diguslik vorm (taielik
arinimi) ning NRJ GROUP ja NRJ S.A. tegevusvaldkauhn
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Taotleja on menetluse kaigus esitanud argumentéejadeid, vaites, et tema poolt taotletud ja
kdesolevas vaidluses vaidlustatud kaubamark 'ENERG Eestis Uldtuntud. Kuna need asjaolud
ei mojuta lahendit kdesolevas vaidluses, ei hiraai&on neid argumente sisuliselt.

Samuti ei anallisi komisjon kaesolevas vaidluses,skuivord taotleja valismaine arinimi on
kasitletav varasema oOigusena hilisema kaubaméaigesuNimetatud asjaolu on asjasse mitte
puutuv ega mdjuta vaidlustusavalduse kohta tehtakiandit.

Taotleja vaited vaidlustaja poolt taotluse 'NRJ Fidhauskse esitamise osas ei puutu samuti
asjasse, kuna komisjon on tuvastanud, et tahig¢BREY" ja 'NRJ (FM)' ei ole sarnased, nende
menetlused ei soltu teineteisest ning vaidlus amese tahise tle. Samal pdhjusel ei ole vajalik
oodata &ra taotluses nr M200000048 esitatud kaulgaridRJ FM' registrisse kandmist voi
muud vBimalikku selle kohta tehtavat lahendit.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TOAS §-stkéihj 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 Ig 1
punktist 4 ning uue KaMS § 41 |6ikest 3, komisjon

otsustas:
jatta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib $omi otsuse peale edasi kaevata
menetlusnormide rikkumise t6ttu, vOib esitada kaebukomisjoni otsuse peale Harju

Maakohtusse kolme kuu jooksul komisjoni otsuse damlisest arvates. Kohus vaatab kaebuse
labi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahap@dlatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib
jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimesetlkorras, vdib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamargi 0Oiguskaitset tadifis asjaolu voi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:
T. Kalmet

K. Ausmees

E. Hallika
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