MAJANDUS — JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TOOSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 620-0
Tallinnas, 27. veebruaril 2009. a.

Toostusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisusllTKalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ning
Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses lalsieVaraadio AS (reg 10028146), First Media
OU (10679910), First Media Holding AS (10458622) falembia OU (10506255)
vaidlustusavalduse kaubamaéargi 'ENERGY NRJ + kaadtlus nr M200101252; taotlus esitatud
19.07.2001) registreerimise vastu klassides 35ja381 Prantsusmaa arithingu NRJ GROUP
nimele.

Asjaolud ja menetluse kaik

1) 01.10.2002 esitasid Taevaraadio AS, First Media Bitst Media Holding AS ja Clembia OU
(edaspidi vaidlustajad voi kollektiivselt vaidlugth patendivolinik Jari Kdosaare vahendusel
Toostusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidimisjon) kaebuse kaubaméargi 'ENERGY
NRJ + kuju' registreerimisele NRJ Group'’i (edaspabtleja) nimele klassides Jbeklaam;
arijuhtimine; kontoriteenused; naidiste levitamirgalehtede tellimise organiseerimine (teenus);
ariinfo voi arialased kusitlused; arvepidamine; dokentide paljundamine; t66hdivekontorid;
andmeto6tlus arvuti  abil; kaubandus- ja reklaamoéie korraldamine; reklaamialane
juhtimine) 38 (side; raadio- ja telelevi, elektrooniline andméyva- ja dokumentide edastus
arvutite ja kBigi teiste edastussusteemide nagulidainete, kaablite, satelliitide, Interneti abil;
andmeedastus; andme- ja koOneside, nimelt raadipsefiektronpost; faksimine; uudiste- ja
infoagentuurid; side arvutite ja muude sidevahendibil) ja 41 (raadiomeelelahutus; raamatute,
ajakirjade, ajalehtede kirjastamine; laenuraamatgkd; loomade dresseerimine; vaatemangude
ja filmide produtseerimine; teatriagentuurid; filde, helisalvestiste, filmiprojektorite ja
kinosaaliseadmete Udrimine)mida puudutava Patendiameti 03.07.2002 otsusetakalh
01.08.2002 avaldatud teade Eesti Kaubamargileh8ga02 (lisa 1).

ENERGY : 23

reproduktsioon:

Tulenevalt 01.05.2004 j6ustunud kaubamargiseadu@kaspidi KaMS vdi uus KaMS) ja
toostusomandi  Giguskorralduse aluste seadusestspfeida TOAS) kasitletakse kaebust
vaidlustusavaldusena ning sellele kohaldatakse nEi@meti otsuse tegemise ajal kehtinud
kaubamargi registreerimisest keeldumise aluselid@hfutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast
menetlusnormist (KaMS § 72 Ig 5).

Vaidlustaja leiab, et otsus registreerida kaubanBNERGY NRJ + kuju' taotleja nimele on
vastuolus enne 01.05.2004 kehtinud KaMS (vana KaBI8) 8 1 p-ga 4 ning té6stusomandi
kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6bis. Vaislajad on omavahel seotud aritihingud, kes
raamkaubamargi 'SKY MEDIA' all tegutsedes toodajm@nnavad eetrisse raadioprogramme,
mh SKY RADIO, SKY PLUS ja RUSSKOJE RADIO. Samuti eaidlustaja alates 1999. a
Idpust kasutanud kaubaméarki 'ENERGY/NRJ', mille afi alates aastast 2000 edastatud
raadiojaama ENERGY FM/NRJ FM. See kaubamark on daraund Eesti tarbijate hulgas
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uldtuntuse, mistottu otsus registreerida vaidlustahark taotleja nimele on vastuolus KaMS § 8
lg 1 p-ga 4 ja Pariisi konventsiooni artikliga @bis

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
varasema prioriteediga registreerimistaotluse kdfé@@soleval juhul sdltub hilisema vaidlustatud
kaubamargi registreeritavus varasema kuupdevagabak@rgitaotlusest. Nimelt esitas
11.01.2000 Taevameedia AS taotluse kaubamérgi 'NHRD (taotlus nr M200000048)
registreerimiseks klassides 38 ja 41. Patendianmdéisvvastu otsuse kaubamérgi 'NRJ FM'
registreerimise kohta (lisa 2). K&esolevaks ajaks kaubamargitaotlusest nr M200000048
tulenevad digused loovutatud Taevaraadio AS-la @ 02.03.2001 esitasid NRJ GROUP, NRJ
S.A. ja Jean-Paul Baudecroux komisjonile kaebuséd&amargi ‘NRJ FM' registreerimisotsuse
tuhistamiseks (kaebus nr 459). Nimetatud kaebugaidilustusavalduse esitamise ajal komisjonis
menetluses, st puudus 10plik otsus kaubamargi 'NRJregistreeritavuse osas. Taevaraadio AS
leiab, et kuna siiamaani on lahendamata varasenshakairgi ‘'NRJ FM' registreeritavuse
kisimus ning kuna selle kaubamargi registreerituseral oleks vaidlustatud kaubamargi
registreerimine taotleja nimele vastuolus vana KaBIS8 Ig | p-ga 2, oleks Patendiamet
kdesolevas staadiumis vana KaMS § 12 Ig | kohgseinud peatama taotleja taotluse nr
M200101252 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" haéldusega (vrdl nt tdhtede kombinatsidOi{' ja sbna 'OKAY' haaldus). Sénade

'ENERGY" ja 'NRJ' sellist kasitlust teineteise sshtinnitab ka taotleja enda kaitumine. Nii on ta
esitanud Patendiametile ka kaubamargitaotluse r00#21252, milles on Uhes taotluses esitatud
registreerimiseks nii séna 'ENERGY" kui tdhtede komatsioon 'NRJ' (lisa 1). Samuti on taotleja
sellist kasitlust kinnitanud komisjonile esitatuaebuses nr 459.

Seega on sdnade 'ENERGY' ja 'NRJ' puhul tegemiseefiliselt ja semantiliselt identsete
sOnadega, mis tervikuna muudab need sdnad araw@bketa sarnasteks. Siinjuures soovib
Taevaraadio AS rdhutada, et kaubamérgi 'NRJ FM'upuwn méaadravaim just nimetatud
kaubamargi foneetiline kdla — tuleb arvestada, reinejduab kaubamark 'NRJ FM' tarbijate
teadvusesse just labi raadioeetri, st ilma kijapiigemata. Kuigi kaubamargitaotluses nr
M200000048 sisaldub peale tadhtede kombinatsioonRJ'N ka t&helhend 'FM', on
kaubamargitaotluses suurema eristusvdimega osags 'NRJ' — tdhelhend '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 M2000000#4& kaitstavaks osaks maaramine.

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

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes Pariisi kotsieoni artiklist 6bis, vana KaMS § 8 Ig | p-st
4,812 Ig-st |, § 13 Ig-st 2, §-st 35 palub vagthja tihistada téies ulatuses Patendiameti otsus
vaidlustatud kaubamargi registreerimise kohta jahate Patendiametile ettekirjutus
registreerimistaotlus nr M200101252 uuesti labidaa ning votta vastu uus otsus, millega
keeldutakse vaidlustatud kaubamargi registreershisgotleja nimele; vdi teha Patendiametile
ettekirjutus registreerimistaotluse nr M2001012%2pertiisi peatamiseks kuni 16pliku otsuse
tegemiseni varasema registreerimistaotluse nr M20088 osas.



Vaidlustusavaldusele on lisatud volikirjad, riigit@ tasumist tdendav dokument ning:

1. Valjavéte Eesti Kaubamargilehest nr 8/2002;

2. Valjavote 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 loovutatusl/deaadio AS-ile.

Vaidlustaja lubab esitada tdendid oma kaubamadjuituse 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 ndustuta vaidlustusavaldusegatldja leiab, et Patendiameti 03.07.2002 otsus
nr 7/M200101252 on kooskdlas KaMS, Pariisi konvietsi ja Intellektuaalomandi diguste
kaubandusaspektide lepinguga (edaspidi TRIPS-Igping

Kaubamarki 'ENERGY/NRJ' ei ole Eestex officio vaidlustajate kaubamaérgina 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 registreerimiists® kohta. Kuna Patendiameti otsuse aluseks
on KaMS § 12 Ig 6, on p08hjust arvata, et vaidlugtdtaubamark ja registreerimistaotluses nr
M200000048 esitatud kaubamark ei ole omavahel wiges. Kaubamargi registreerimistaotluse
menetlus on aegandudev protsess. Protsessiokonaifailgides 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 seotwhetiused olla lGleméaéara keerulised voi
kulukad ega tuua kaasa sobimatuid tadhtaegu egastéigatuid viivitusi. K&esoleva asja
lahendamisel pidas Patendiameti ekspert vdimalikilsmus lahendada ilma, et oleks jadnud
ootama registreerimistaotluse nr M200000048 kobidikku otsust, kuna selleks puudus otsene
vajadus. Patendiameti kaubamargieksperdil on langdtsustusdiskretsioon ja antud asjaoludel
tuleb eeldada ning usaldada pikaajalise kogemusmejsialiste.

Raadiojaama 'NRJ' asutas 1981 Prantsusmaal JehrBRadecroux. Téhtede kombinatsioon

'NRJ' on parit prantsusekeelsest valjendist 'Ndeviehdio Jeunesse', mitte sénast 'ENERGY".
Raadiojaamast arenes kiiresti Ule-euroopaline rfedeleuskontsern, mille holding-kompanii NRJ

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

kuuluv ariihing 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 omantkr Jean-Paul Baudecroux nimele
registreeritud paljudes riikides lle maailma (I#a sh rahvusvaheline registreering nr 598022
'ENERGY", registreeringu kuupdev 08.02.1993 (lizar&hvusvaheline registreering nr 601252
'ENERGY NRJ, registreeringu kuupaev 26.05.1998a(l6); Uhenduse kaubaméark nr 140038
'ENERGY NRJ', prioriteediga 21.05.1996 (lisa 7);edduse kaubamark nr 136150 'NRJ,
prioriteediga 21.05.1996 (lisa 8); Soome kaubamir20784 'ENERGY NRJ', prioriteediga

13.09.1995 (lisa 9); Soome kaubamark nr 220785 EEGIE, prioriteediga 13.09.1995(lisa 10);

Soome kaubamark nr 132382 'NRJ' prioriteediga 259BP (lisa 11); Prantsusmaa kaubamark nr
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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, wwwjdirectcom ja, www.nrjlink.com
kaudu (lisa 13).

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

Vaidlustaja on seisukohal, et vOrreldavad kaubardéog aravahetamiseni sarnased. Euroopa
Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 Lloyd Schuhfalivieyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel
BV punkt 17 kohaselt on kaubamérkide aravahetatdsedosus risk, et avalikkus voib uskuda,
et kaubad voi teenused tulevad samalt ettevotteltamaga majanduslikult seotud ettevéttelt.
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 sénalise
kaubamargi 'NRJ' taasesitust toostusomandi kaisigsiPkonventsiooni artikli 6bis tahenduses
ning lisaks on see veel NRJ firma tdostusomands&dPariisi konventsiooni artikli 8 tdhenduses.

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&astamist, kuivord registreerimis- voi
kasutusriigi padev organ tunnistab, et mark oresdiigis Gldtuntud kui kdesoleva konventsiooni
eesdigusi kasutava isiku mark ja seda tarvitatadesmasuguste vOi sarnaste toodete jaoks.
Nimetatud sate laieneb ka juhtudele, kus margiimdubsa kujutab endast niisuguse uldtuntud
margi taasesitust voi jaljendit, mis vbib pdhjusta@davahetamist teise mérgiga. NRJ on rohkem
kui 5000 Euroopas toimuva Uurituse sponsoriks ningbes 300 pop- ja rockkontserttuuride
korraldamisel peamiseks partneriks. NRJ-nimelinesikaauhind on vorreldav Grammy ja MTV
muusikaauhindadega. Kaubamarki NRJ ning selle margiseotud raadio- ja
meelelahutusteenuseid on laialdaselt kajastatoekjaamitud 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 koigis liidu likmesriikides, sh
Eestis taotluse esitamiseta v6i firma &riregistagistreerimiseta. Taotleja arinimi moodustab
oiguse, mis kuulub TRIPS-lepingu artikli | punkBsnimetatud "t00stus- ja autoridiguste” hulka.
Lisaks tuleneb nimetatud lepingu artikli 2. punktjset arinimede kaitse, mis on maaratud Pariisi
konventsiooni artiklis 8, on otseselt kaasatud RIPS-lepingusse. Eesti kui WTO-liikmesriik
peab seega TRIPS-lepingu p&hjal arinimesid kaitSe#est tuleneb, et kui kdnealune &rinimi on
TRIPS-lepingu artikli 70 punktis 2 nimetatud olemlasa 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 Budweairodni 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 esitaheauskselt, st teadmiseta, et sdnalist tahist
'NRJ' kasutatakse teise isiku poolt. TeabeagemuBNS antud intervjuus on Taevameedia AS
ka kinnitanud, et nende sooviks oli kasutada raagiitena 'NRJ FM', ehk kaubamargitaotluses nr



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

Vaidlustajal puudub 0&igus keelata vaidlustatud gtegerimistaotluses esitatud tahise

registreerimist ja kasutamist. Tulenevalt Pari@inkentsiooni artiklist 10bis on Eesti kohustatud

tagama taotlejale tdhusa kaitse kdlvatu konkurergtsiu. Konkurentsiseaduse 8§ 50 Ig 2 kohaselt
on ebaaus éaritegevus, heade kommete ja tavadedaoluss olevad teod keelatud. Nahes

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 Péevaleht Online

artikkel "Eksitav raadio netileht kilvab viirustgernot” (lisa 18).

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

Vaidlustajad on komisjonile muuhulgas esitanud mdteha kaubaméark 'ENERGY' osas uus
otsus nimetatud kaubamargi registreerimisest kel kohta. Kooskdlas uue KaMS § 72 1g 5
enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otgmidéistamisel ja uue otsuse tegemisel
kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajalinkdht kaubamargi 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 jditkama menetlust
apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusiestades. Seega on vaidlustaja Ulalmainitud
ndue vastuolus komisjoni padevusega. Komisjonil@luatusavalduse esitamise aluseks on
vaidlustaja Giguste rikkumine v6i vabaduste piimaei Oigusparane otsus kaubamérgi
registreerimise kohta ei riku ega saagi rikkudalhetaja digusi ega piirata tema vabadusi.

Eeltoodule tuginedes ja juhindudes 03.07.2002 hattiKaMS 8§ 12 Ig 6 ning Pariisi
konventsiooni artikli 6bis ja TRIPS-lepingu artildil Ig 2 ning Euroopa Kohtu lahenditest C-
342/97 ja C-245/02, palub taotleja jatta vaidluataddus nr 620 taielikult rahuldamata ning
Patendiameti 03.07.2002 otsus nr 7/M200101252 matatm

Komisjon edastas vaidlustajale taotleja seisukghahdis vastamiseks tahtaja kuni 05.05.2005.

3) Vaidlustaja esitas oma vastuvdited taotleja seistadele 05.05.2005. Vaidlustaja margib, et
vastavalt TOAS § 41 on komisjoni tookeel eesti kdé@bkumendid, mis ei ole eesti keeles,
esitatakse komisjonile TOAS § 9 Ig 3 kohaselt keestikeelse t6lkega. Taotleja on komisjonile
esitatud arvukalt materjale, mis on tksnes voddsearing tdlkeid ei ole esitatud lisade I-7, 9, 10
ja 13-17 juurde. Tolke esitamata jatmisel korratidkse vastavalt TOAS § 9 Ig 3 dokument
mitteesitatuks (vt ka TOAK 12.12.2001 otsust nr-430Eeltoodust tulenevalt palub vaidlustaja
lugeda taotleja seisukohtade nimetatud lisaderduthdokumendid mitteesitatuks.

Taotleja on leidnud, et kaubamérki 'ENERGY/NRJ' od¢ Eestis ex officio vaidlustajate
kaubamaérgina Uldtuntuks tunnistatud, samuti polestaftunnistada kaubamarki dldtuntuks
vaidlustajate endi taotlusel. Seejuures on taotajaud, et kaubamark 'ENERGY/NRJ' puhul on
tegemist hoopis taotlejale kuuluva udldtuntud vamese kaubamargiga, mistdttu puudub
vaidlustajal digus takistada kaubaméargi 'ENERGY NRwtlus nr M200101252) registreerimist.
Uue KaMS 8§ 7 Ig 2 kohaselt loeb komisjon kaubamaidtuntuks seoses Patendiameti otsuse
peale esitatud kaebuse voi kaubaméargi kaitstavase gaidlustusavalduse lahendamisega. Seega
pole vajalik kaubaméargi 'ENERGY"' varasem ex offididtuntuks tunnistamine, vaid komisjon
vOib lugeda kaubamaérgi tGldtuntuks ka kaesolevalwsédkaigus.

OU-le Clembia anti 20.12.1999 ringhaalinguluba fagbgrammi nimetusega 'NRJ FM'
edastamiseks Tallinnas ja Rakveres (lisa 1). O@Gkembia on 29.09.2004 viljastatud uus
ringhdalinguluba raadioprogrammi nimetusega 'ENER®A edastamiseks Tallinnas kuni 2009.
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aastani (lisa 2). Clembia OU tellib First Media (Hdest 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 emadaga. Algselt Uksnes trance-muusikat
mangivas raadioprogrammis oli sBnalisel osal véiliemitte olematu roll. Alates 2002. aastast
on formaati veidi muudetud ning lisatud ka sdnatsa (lisad 4-6). Tulenevalt muusikavalikust
erineb kaubamérgi 'ENERGY' all edastatav raadio@mogn oluliselt teistest Eesti
raadiojaamadest. Eeltoodust tulenevalt on kaubamBNERGY' all edastav raadiprogramm
Uldtuntud vastavas raadiokuulajate sihtgrupis @gi 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&ibodust tulenevalt ei ole taotleja esitanud
uhtegi tdendit, mis kinnitaksid taotleja vaidet nameks tema kaubamargi puhul tegemist Eestis
Uldtuntud varasema kaubamargiga, mistéttu puuduwidiustajal digus takistada kaubamaérgi
'ENERGY" registreerimist.

Kaubamargi 'ENERGY NRJ' registreerimise otsuse rege ajal kehtinud KaMS § 12 Ig |
kohaselt peatatakse kaubamargi ekspertiis kunikid@tsuse tegemiseni varasema prioriteediga
registreerimistaotluse kohta kui registreerimidtes® ekspertiis soltub varasema prioriteediga
registreerimistaotluse ekspertiisist. Vaidlustaja eidnud, et kaubamargi 'ENERGY NRJ'
registreerimine klassides 35, 38 ja 41 on vastukkiglS 8 8 Ig | p 2, kuna on sarnane varasema
kaubamargiga 'NRJ FM' (taotlus M200000048). Eeltsbdulenevalt oleks pidanud kohaldama
kaubamargiseaduse 8§ 12 Ig 1. Vaidlustaja on védiadtasalduses pohjalikult selgitanud, milles
seisneb taotletava kaubamargi sarnasus varasenmarkatcgiga. Kuivord kéesoleval juhul on
sisuliselt vaidlustatud Patendiameti otsus kaubgied’ENERGY NRJ' diguskaitse andmise
kohta, ei saa Patendiameti endi toimingutega (nhesetpeatamine voi peatamata jatmine)
tbendada vastandatud kaubaméarkide 'ENERGY NRJ'NRJ" sarnasuse olemasolu vdi
puudumist, kuigi taotleja on putdnud seda teha.

Taotleja on kirjalikes seisukohtades oma arinimeik#rkinud NRJ GROUP, jattes seejuures
markimata viite aritihingu liigile. Seega kui tagdle saab &rinimest mingeid diguseid tuleneda,
siis Uksnes tema enda arinimest, mitte teiste @gibe (sh tutarfirmade vms) arinimedest.

Eeltoodust tulenevalt on taotleja poolt korduvahisele 'NRJ' kui taotleja arinimele viitamine

tahtlikult eksitav. Samas leiab vaidlustaja, etlgga arinimest ei tulene talle "varasemaid digusi"

mille t6ttu puuduks vaidlustajal digus takistad&dsstatud kaubamaérgi registreerimist

Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaselt kaitstaksenat kodigis liidu liikmesriikides kohustusliku
taotluse esitamiseta vOi firma registreerimisefenemata sellest, kas see kuulub kaubamargi
koosseisu vOi mitte. Kuigi taotleja ei ole téapsusiy, mismoodi peaks Pariisi konventsiooni
artikkel 8 rakenduma, seisneb taotleja mottekélileseet Eestis tuleks tingimusteta keelduda nii
teistes riikides registreeritud &rinimedega ideletsekui ka sarnaste kaubamaéarkide
registreerimisest. Seejuures ei tule arvestadanigls registreeritud ariiihingu tegevusvaldkonda
ega sedagi, kas konkreetne &ritihing 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 caskmgrgitud, et kuigi artiklis 8 ndhakse ette
firma kaitse, ei ole tapsustatud, kuidas seda ldada. Liidu liikmesriigid vdivad reguleerida
kaitset vabalt kas spetsiaalse digusaktiga, kdiviadmkurentsi kasitleva digusaktiga voi muul
sobival viisil. Selline selgitus on kooskdlas Psrikonventsiooni art 6 Ig 1, mille kohaselt
kaubamaérkide taotlemise ja nende registreerimiggimiused maaratakse kindlaks liidu iga
likmesriigi oma seadusandlusega. Seega on Padisventsiooni artikkel 8 nadol tegemist
juhisega liikmesriigile lahendada kiisimus siseikikt.
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Siseriiklikult oli &rinime kaitse kaubamargi regestrimisel reguleeritud vana KaMS § 8 Ig | p 5,
mille kohaselt kaubamargina ei registreerita mankis, on identsed v8i aravahetamiseni samased
teisele isikule kuuluva &rinimega, kui &rinimi orartud Ariregistrisse enne kaubamargi
registreerimise taotluse saabumise kuupadeva vorigedikuupdeva, ja teise isiku tegevusala,
mille kohta ariregistrisse on tehtud kanne, kuusamasse valdkonda kaupade ja teenustega,
mille tahistamiseks kaubamargi registreerimistlédakse, ja registreerimiseks puudub teise isiku
kirjalik luba. Arinime mdiste tuleneb ariseadustigu7 Ig | ning kaitse on lksnes 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 kaauwsgl tagama vastavas riigis registreerimata
valismaistele firmanimedele rohkem kaitset kui ségerimata sisemaistele firmanimedele."
Eeltoodust tulenevalt ei ole Eesti Vabariik kohustatagama NRJ Group &arinimele rohkem
kaitset kui registreerimata sisemaistele firmadeédeivord mistahes digused saavad Eestis
tuleneda uUksnes ariregistrisse kantud arinimestar@a arinimi NRJ GROUP taotlejale
mingisuguseid digusi, mis Gigustaksid varasema &mivgiga dravahetamiseni sarnase téhise
taotlemist kaubamargina.

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes uue KaMS 8dil ja Ig 3 paluvad vaidlustajad lugeda
kaubaméark 'ENERGY" (ja selle luhendi 'NRJ') tldtkst ning rahuldada vaidlustusavaldus téaies
ulatus, tuhistades Patendiameti otsus kaubamdENERGY NRJ' (taotlus nr M200101252)
Oiguskaitse andmise kohta klassides 35, 38 ja dd kohustada Patendiametit jatkama menetlust
apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusidstades.

Seisukohale on lisatud:

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

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

3. Tele- ja Raadioauditooriumi paeviku-uuring (BI@&llup Media, 2002);

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

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

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

7. WIPO peadirektori asetéitja 12.08.2002 vastusrithamet 09.07.2002 jareleparimisele Pariisi
konventsiooni artikli 8 kohaldatavuse kisimusesskidtkega.

4) 15.06.2005 esitas taotleja 31.01.2005 esitatislikehtade voorkeelsete dokumentide tblked:

1. Tdlge inglisekeelsest NRJ kontserni tutvustug&k01.2005 seisukohtade lisa nr I);

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

3. Tolked soomekeelsetest trikimeedias avaldattikliter ja reklaammaterjalide valjavotetest
(31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);

4. Tolked inglisekeelsetest trikimeedias avaldattiklite ja reklaammaterjalide valjavotetest
(31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);

5. Tdlked inglisekeelsetest trikimeedias avaldattiklite ja reklaammaterjalide valjavotetest
(31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);

6. TOlked soomekeelsetest triikimeedias avaldattikli@r ja reklaammaterjalide valjavotetest
(31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);

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

8. Tolked soomekeelsetest trikimeedias avaldattiklit@r ja reklaammaterjalide véljavotetest
(31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);

9. Tdlge soomekeelsest veebilehe www.nrj.fi vélikist (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 16);
10. Tolge prantsusekeelsest NRJ kaubamarkide niikjat (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 4);
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11. Tolge inglisekeelsest NRJ 1999. aasta aruadljavéttest (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 arithinguJNEROUP kohta ning véljavotte tblge eesti
keelde;
2. Valjavote Prantsusmaa ariregistrist ariihingl.M. kohta ning valjavotte tblge eesti keelde.

6) 13.06.2008 esitasid vaidlustajad oma 10plikud wdebad. Vaidlustajad ja&vad
vaidlustusavalduses toodud p&hjenduste juurdetoimad vélja jargneva.

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

Raadioauditooriumi  paeviku-uuringule  Usna  stabiils&uulajaskonnaga.  Tulenevalt

muusikavalikust erineb kaubaméargi 'ENERGY/NRJ' eflastatav raadioprogramm oluliselt
teistest Eesti raadiojaamadest. Eeltoodust tuldhemakaubamérgi 'ENERGY/NRJ' all edastav
raadiprogramm Uldtuntud vastavas raadiokuulajdtigsipis (eelkdige noored). Samas taotleja ei
ole kunagi kasutanud taotletavat kaubamaéarki Eesgia ole esitanud Uhtegi tbendit, mis
kinnitaksid taotleja vaidet nagu oleks kaubamaEjNERGY/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

Kaubaméargi 'ENERGY NRJ' (taotlus nr M200101252)istegerimise otsuse tegemise ajal
kehtinud KaMS 8§ 12 Ig | kohaselt peatatakse kaulpgimékspertiis kuni 16pliku otsuse
tegemiseni varasema prioriteediga registreerimists® kohta kui registreerimistaotluse
ekspertiis s@ltub varasema prioriteediga regisirgstaotluse ekspertiisist. Kaubamargi
'ENERGY" registreerimine klassides 35, 38 ja 41vastuolus vana KaMS § 8 Ig | p 2, kuna on
sarnane varasema kaubamargiga 'NRJ FM' (taotlusOMID48). Eeltoodust tulenevalt oleks
pidanud kohaldama kaubamargiseaduse 812 Ig I.

Taotleja on kirjalikes seisukohtades oma arinimekrkinud NRJ GROUP, jattes seejuures
markimata viite ariihingu liigile. Seega kui kauligitaotlejale 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 v6i mitte. Samas on
Pariisi konventsiooni artikkel 8 n&ol tegemist gd#ma liikmesriigile lahendada kisimus
siseriiklikult. Siseriiklikult oli arinime kaitse aubamargi registreerimisel reguleeritud vana
KaMS § 8 Ig | p 5. Arinime mdiste tuleneb &riseatus § 7 Ig | ning kaitse on (ksnes
ariregistrisse kantud arinimel. Kuivérd mistahegguded saavad Eestis tuleneda Uksnes
ariregistrisse kantud arinimest, ei anna arinimiJNEROUP taotlejale mingisuguseid diguseid,
mis Bigustaksid varasema kaubamargiga aravahetainsgease tahise taotlemist kaubamargina.

7) 17.07.2008 esitas oma l6plikud seisukohad taotlgjades vaidlustusavalduse menetluse
jooksul valjendatud argumentide ning seisukohtadede. Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele
vastu. Vaidlustusavalduses toodud seisukohad naiglustajate meelevaldsed jareldused ei
kinnita Patendiameti otsuse nr 7/M200101252 digstawsaust. Patendiameti otsus on kooskdlas
KaMS, Pariisi konventsiooni ning Intellektuaaloman@iguste kaubandusaspektide lepingu
satetega.

Vaidlustusavaldus baseerub vaitel, et kuivord wetdjate kaubamérk on omandanud Eesti
tarbijate seas Uldtuntuse, on Patendiameti otsgistreerida vaidlustatud kaubamaérk taotleja
nimele vastuolus vana KaMS 8 8 Ig | p 4 ja Patisnventsiooni artikliga 6bis. Alternatiivse
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ndudena on vaidlustusavalduses toodud Patendianseise tlihistamise ndue menetlusnormide
rikkumisest (KaMS § 12 Ig 1) tulenevalt. Vaidlustajon seisukohal, et hilisema kaubamargi
taotluse nr M200101252 registreeritavus on  soOltesus varasema kuupéevaga
kaubamargitaotlusest nr M200000048.

Vaidlustajad leiavad, et tulenevalt vana KaMS §ld 2 satestatust oleks Patendiamet pidanud
peatama hilisema kaubamargi ekspertiisi, kuni kapltsuse 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 loovutaGdile 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 kehtiwanetlusnorme ning Patendiameti otsuse
tegemise ajal kehtinud (so kuni 30.04.2004 kehfjind@dMS-s satestatud 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 kaubamaérgi ekspertiis soOltub varasema kaubamkaita tehtavast otsusest, peatab
Patendiamet hilisema kaubamargi registreerimiseethese kuni varasema kaubamargi 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 varaseidisintud kaubamargist ja registreeritud
Uhenduse kaubamargist. Kuna taotleja Uhenduse karged nr 136150 'NRJ', nr 140038
'ENERGY NRJ', aga ka nr 557934 'NRJ EURO HOT 3482 'NRJ ROCK' jne ning uldtuntud
kaubamark 'NRJ' on varasemad vastandatud kaubadadihgsest nr M200000048, puudub alus
ja vajadus siduda kaubamargitaotluse nr M2001012&8pertiisi kaubamargitaotluse nr
M200000048 kohta tehtavate otsustega. JuhindudesST®65 Ig 2 tuleb hinnata vaidlustatud
Patendiameti otsuste vastuolu tUksnes Uhe regishisest keeldumise aluse — vana KaMS 8§ 8 Ig
| p 4 (mis omakorda on seotud Pariisi konventsioamiikliga 6bis) esinemisest vo0i
mitteesinemisest lahtuvalt, arvestades seejuuctigjregistreeritud Uhenduse kaubamaérkidega,
kaubamargi ‘'NRJ' lldtuntusega ja taotleja firmalgrtevate digustega.

Patendiameti otsuse aluseks oli vana KaMS § 12 ,Ign& esmase alusena kinnitab, et
registreerimistaotluses nr M200101252 esitatud &miyk ja registreerimistaotluses nr
M200000048 toodud tahis ei ole omavahel séltuvuseg kaubamargi kaubamargitaotluse nr
M200101252 ekspertiisi peatamiseks ei ole alusgeiest on vaidlustaja plldega takistada
taotlejal tema poolt valja tootatud ning aktiivsatistakiimneid kasutatud registreerimistaotluses
nr M200101252 toodud kaubamaérgi kaitsmist.

Kaubamaéarki 'ENERGY/NRJ' ei ole Eestis ex officioidhastajate kaubamargina uldtuntuks

tunnistatud ning nimetatuks puudub ka kaesolevalwstusavalduse menetluse raames alus.
Vaidlustajad vaidavad, et nad on kdik Uhiselt alaf999. aastast kaubamarki kasutanud.
Vaidlustusavalduse nr 620 menetluse jooksul eiesiéatud Uhtegi nimetatud vaidet kinnitavat

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&eviku-uuringuhagelt oli 2000. aastal, enne
registreerimistaotluse nr M200101252 esitamistdigaama kuulajaskonnaks hinnanguliselt
kaheksa tuhat inimest. Eesti 1,4 miljonilise pomitmoni 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 véaited tuleb vaidlsatalduse nr 620 osas otsuse tegemisel
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tdhelepanuta jatta. Samuti ei kinnita kaubamargletavat tldtuntust kaks artiklit trikimeediast

ning valjatrikk suvalisest elektroonilisest jutugba Hoolimata taotleja poolt nimetatule

tdhelepanu juhtimisest, ei ole vaidlustajate pdo&ndamist leidnud, kuidas iga vaidlustaja
eraldivbetuna on kaubamargiga 'ENERGY/NRJ' seaada kasutanud ning sellele vaidetavalt
dldtuntuse saavutanud.

NRJ nimele on registreeritud Uhenduse kaubaméligial 1):

- 136150 'NRJ' esitamiskuupdevaga 21.05.1996;

- 140038 'ENERGY NRJ' esitamiskuupaevaga 21.05.188htne taotluses nr M200101252
esitatuga);

- 557934 'NRJ EURO HOT 30' esitamiskuupéevaga 20905,

- 673442 'NRJ ROCK' esitamiskuupéaevaga 17.10.1997,

- 673590 'NRJ RAP' esitamiskuupéevaga 17.10.1997;

- 674374 'NRJ DANCE' esitamiskuupaevaga 17.10.1997;

- 1163971 'NRJ TREND' esitamiskuupéevaga 06.05.1999

Kdigi 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 vaidlustatudridliameti 03.07.2002 otsuse Gigusparasust.
Lisaks sellele omatakse paritolumaal Prantsusmegiktreeringut nr 96608198 kaubamargile
'‘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 ©Oiguskaitse bieawdrk, mis on dldtuntud Eestis
toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklbis tédhenduses ning 10ige 2 kohaselt
kaubamark, mille kohta on tehtud registreeringsei.

Intellektuaalomandi diguste kaubandusaspektidentepi(TRIPS) artikli 16 16ige 3 omakorda
naeb ette Pariisi konventsiooni artikli 6bis kotzatdse mitte Uksnes samasuguste vdi sarnaste
toodete, vaidnutatis mutandika eriliigiliste kaupade ja teenuste kohta. Viidhséatete kaudu
nahakse ette spetsiifiline kaitse kaubamargile lemilinnistab Uldtuntuks liikmesriigi padev
organ, kus kaubamark registreeriti voi kus sedatatakse.

Kaubaméargi 'ENERGY NRJ' (taotluse nr M200101252assregistreerimiseks NRJ. NRJ
GROUP on Uks Euroopa suurimatest meelelahutusfiestaging sellesse kontserni kulub firma
NRJ S.A., milline on asutatud 1981. aastal PariBentsusmaal. Raadiojaama asutajaks on hr
Jean-Paul Baudecroux, kes on ka NRJ S. A. ja NROW@R pdhiomanik. Taotleja soovib
taiendavalt rohutada, et tahtede kombinatsioon oileie kindlat tahendust - NRJ tahendus on
lGhend prantsuse keelsest lausest "Nouvelle Radinekse", mis tdlgituna eesti keelde tdhendab
"UUS RAADIO NOORTELE". NRJ omab lle Euroopa kokkgil300 raadiojaama. Kdikides
rikides opereeritakse nimede NRJ ja ENERGY all. INRng ariihingu raadiojaamad on
Euroopas Uldtuntud, kuivord sellenimelise raadimjaaiganadalane kuulajaskond ulatub
vahemalt 20 miljoni inimeseni. NRJ raadiojaamadlei kuulatavad ainuiiksi tavaparaste FM-
raadioaaparaatide kaudu, vaid ka satelliitvasta®tping interneti teel tikskdik millises maailma
paigas, sh ka Eestis. Kaubamérk 'NRJ' on uldtuntiodeja kaubamargina, mida kinnitavad
arvukad vaidlustusavalduse vastuseks esitatud i¢N&J omab kokku ligi 300 raadiojaama ule
Euroopa; raadiojaamade iganddalane kuulajaskomabuéanam 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 korduvataesl filmide tootmisprotsessis; valjatriukid
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erinevatelt veebilehtedelt kaubamargi 'NRJ' ak#ijvaialdase ning katkematu kasutamise kohta;
valjavotted trikimeedias avaldatud artiklitest gklaammaterjalidest; valjavotted kaubamargi
'NRJ' nii riiklikest kui ka Uhenduse kaubamargiistégeringutest).

Kaubamargiomaniku ainudigus kui omandiga sarnamggisdion kaitstav ka vdladigusseaduse
(VOS) § 1045 Ig | p 5 alusel ja kaubamargiomanikbsaduda 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 tagat@ihusa kaitse k&lvatu 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 kdlvatuks kamitsiks igasugune teise kaubaturul osaleja
vastu suunatud ebaeetiline vdi ebaaus tegu eesyadgsgada teatud konkurentsieelist. Kblvatuks
konkurentsiks on KonkS 8 50 Ig | p | jargi muuhudgeksitava teabe avaldamine. Eksitav teave
on KonkS 8 51 Ig | jargi ebatdesed andmed, mis adivstja tavalise tdhelepanelikkuse juures
tekitada pakkumisest eksliku mulje v6i millega kattiptakse voi vdidakse kahjustada teise
ettevdtja mainet vOi tema majandustegevust.

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

Antud Kkontekstis tuleb ebaeetiliseks ja ebaausakkst lugeda pahatahtlikkust
registreerimistaotluse M200000048 esitamisel, inile ausat konkurentsi kahjustav moju.
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 analliisist kaubamérgi tregismistaotlustes nr M200101252 ja nr
M200000048 toodud kaubamarkide sarnasuse kohsagenende kaubamargi valik olla juhuslik,
so tegemist on pahatahtliku taotleja vastu suuneggelvusega, eesmargiga kasutada ara taotleja
poolt valja tédtatud konkreetse kontseptsioonigantr Eestis. Nimetatud tegevust aga ei saa
Eesti haldusorganid digustada ning soodustada.

Rahvusvahelistes kaubamaérgivaidlustes ja Euroopatukoaktikas on valja kujunenud, et
rahvusvaheliste lepingute kohaldatavuse ja tolgemsakisimustes vaadeldakse ja anallusitakse
rahvusvahelisi kokkuleppeid paralleelselt. Samaesukohale 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 kaitse lisaks Soomes registreeritudrigiai ka sellistele vélismaistele arinimedele,
mis on registreeritud ménes muus Pariisi konveotsga liitunud riigis, samuti ka sellistes
arinimedes sisalduvatele sekundaarsetele tunnustéleealuse kohtupraktika kohaselt eeldab
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 diguste rikkumine on
jatkunud parast seda paeva, kui TRIPS-lepingu ds@temuutunud Ghenduse ja liikkmesriikide
suhtes rakendatavaks. Kuna Eesti on Euroopa Liide ja Euroopa Liit on TRIPS-lepingu
osapool, peab kaubamérke puudutavat seadusan@lgshdama 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 intellektuaalssmdinefektiivset ja piisavat kaitset" samal ajal
tagades selle, et "intellektuaalse omandi kaitsedptavad abindud ja meetodid ei muutuks ise
nimetatud kaubanduse takistuseks". Riiklike kaubigiméaduste antud kisimuse seisukohast
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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 voi vOib pdhjustada kahju
kaubamargi eesmargile ja eriti peamisele eesmargilleks on kauba/teenuse originaalsuse
tagamine tarbijale.

Kaesoleva vaidluse ks aspekt — &rinimi, mooduétgbse, mis kuulub TRIPS-lepingu artikli |
punktis 2 nimetatud "té6dstus- ja autoridiguste"kaulLisaks tuleneb nimetatud lepingu artikli 2
punktist |, et arinimede kaitse, mis on maaratudis?akonventsiooni artiklis 8, on otseselt
kaasatud ka TRIPS-lepingusse. WTO liikmesriigid vaelh seega TRIPS-lepingu pdhjal
arinimesid kaitsma. Sellest tuleneb, et kui kdne@lé@rinimi on TRIPS- lepingu artikli 70 punktis
2 nimetatud olemasoleva kaitse objektiks, tulele @hda TRIPS-lepingu p&hjal kaitset, so, antud
vaidluses on kohaldatav Pariisi konventsiooni &dik8. Seda artiklit on Eesti diguspraktikas
korduvalt otsekohaldatud ning selle viimaseks haiten Tallinna Ringkonnakohtu 04.06.2007
otsus tsiviilasjas nr 2-06-31964, mille peale @sdakassatsioonikaebust ei voetud menetlusse
selle pdhjendamatuse téttu, kuigi Pariisi konverusi artikli 8 otsekohaldatavus oli kassaatori
poolt nii Tallinna Ringkonnakohtus kui ka Riigikaist Ules tostetud (lisa 2).

Taotleja arinime NRJ tuleb pidada seega varasedigkseks, mis on tekkinud varem vorreldes
registreerimistaotlusest nr M200000048 tulenevadgugiega. Taotleja arinimi ja
registreerimistaotluses nr M200000048 esitatud &mibrk vdivad tarbijates tekitada segadust
ning neid eksitada just taotleja arinimega seonliukzahtuvalt eeltoodust vaidlustajatel puudub
oigus keelata registreerimistaotluses nr M200101&6&tud tahise registreerimist ja kasutamist
Eestis.

TRIPS-lepingu artikkel 41 Ig | satestab, et WT@rtied peavad vBimaldama tdhusaid meetmeid
lepinguga hdlmatud intellektuaalomandi Giguste iiggkumise vastu, sealhulgas kiireloomulisi
kaitsevahendeid rikkumise tBkestamiseks ja kaitsendeid tulevaste rikkumiste ennetamiseks.
Sama lepingu artikkel 41 p 2 margib, et intellekfoanandi diguskaitse tagamisega seotud
menetlused ei tohi olla Glemaara keerulised voukatl ega tuua kaasa sobimatuid tahtaegu ega
digustamatuid viivitusi. Taotleja leiab, et vaidiaig on kaubamaérgi registreerimise taotluse nr
M200000048 esitanud pahauskselt, Patendiameti @R0Z registreerimisotsuse nr
7/M200101252 vaidlustamine vaidlustajate poolt odlvatu konkurents ning pohjustab
digustamatuid viivitusi taotleja poolt taotletudukeamargile diguskaitse tagamisel.

Kuivdrd vaidlustajad on korduvalt kdesolevas vastilsavalduses toodud asjaolusid sidunud
registreerimistaotlusega nr M200000048, mille ogaskomisjon teinud 07.05.2008 otsuse nr

459, tuleb enne kaesolevas vaidlustusavalduseseotsgemist oodata ara vaidlustusavalduse nr
459 osas tehtud otsuse joustumine.

Seisukohale on lisatud tlevaade NRJ GROUP Uhenkiuseamarkide hetkeseisust ning arakiri
Tallinna Ringkonnakohtu 04.06.2007 otsus tsividasjnr 2-06-31964 koos Riigikohtu
kohtumé&éarusega samas asjas.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse nr 620 asjgsni@netlust 22.01.2009.
Komisjoni seisukohad

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

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

Tingimus, et vaidlustusavalduse vodivad esitadasasjavitatud isikud, sisaldub ka uue KaMS §
41 |6ikes 2. Vaidlustusavalduse on esitanud nélihimgut — Taevaraadio AS, First Media OU,
First Media Holding AS ja Clembia OU. Vaidlustajagdidavad, et nad tegutsevad
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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, vaidlustatudistdM' on registreerimise otsuse kohaselt
mittekaitstav) ja 'ENERGY FM' (M200200220, esitai2@102.2002, menetluses) registreerimist.
Vaidlustatud kaubamark 'ENERGY NRJ + kuju' (taottusM200101252, esitatud 19.07.2001)
on hilisem Taevaraadio AS taotlusest kaubamartileJ' FM' ning varasem Taevaraadio AS
taotlusest kaubamaérgile 'ENERGY FM'. Viimatinimetht taotlust ei saa seetbttu lugeda
varasemaks Giguseks vaidlustatud kaubamargi suhtes.

Kuna vaidlustatud kaubamargi suhtes varasem kauig#atius tdhise 'NRJ FM' suhtes ei ole
registreeringut tehtud ja digus sellele kaubamérgi vaidlustatud, kohaldub uue KaMS § 11 Ig
1 p 3, mille kohaselt registreerimiseks esitatudbeaméark 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 kaubamankie 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 Uihegi Eestigudkaitset omava kaubamargi omanik ega
taotleja, mistéttu puudub alus nende lugemisekassabjvitatud isikuteks.

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

2) Vaidlustaja leiab esiteks, et vaidlustatud kaub@m&NERGY NRJ + kuju' registreerimine

klassides 35, 38 ja 41 on vastuolus vana KaMS @ Bp-ga 4 ja Pariisi konventsiooni artikliga
6bis. Viidatud vana KaMS séatte kohaselt kaubamarginregistreerita teisele isikule kuuluvaid,
kaubamargi registreerimise taotluse saabumise lawabavdi prioriteedikuupéeval Eesti

Vabariigis toostusomandi kaitse Pariisi konventsioartikli 6bis tdhenduses dldtuntud

kaubamaérke ja kaupade markeeringuid, olenematssekias need on registreeritud voi mitte, kui
registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Loa puudumise osas vaidlust ei ole.

Vaidlustaja véidab, et tema kasutatud kaubamarkEE®Y/NRJ' on omandanud tldtuntuse.

Selle kontrollimiseks on tarvis esiteks tuvasta#las vastandatud kaubamérk on identne
vaidlustatud kombineeritud kaubamaérgiga. Vaidetav#ttuntuse omandanud kaubamargil

puudub kujundus. Seega ei ole vaidlustatud kaulbanswvaidetavalt Gldtuntud vastandatud

kaubamark tervikuna identsed. Vaidlustatud kaubgmélementide 'ENERGY' ja 'NRJ' osas

identsuses kahtlust ei ole, kuid see ei muuda ndatad kaubamarki vaidlustatud kaubamargiga
tervikuna identseks. Vana KaMS 8 8 Ig 1 p 4 jaiBidkbnventsiooni art 6bis ei nbua otseselt, et
hilisem mark ja varasem uldtuntud mark peaksid aledentsed. Pariisi konventsioon kasutab
valjendeid ,teise mérgi taasesitus, jaljend vog#dlmis voib pdhjustada tema &ravahetamist".
Seega tuleb selgitada, kas nimetatud kriteeriunmid&odetud ja seetdttu hilisema kaubamargi
kaitse peaks olema valistatud.

13



Vaidlustaja on lisanud, et sonade 'ENERGY" ja 'NR&DI on olemuslikult tegemist samade
sBnadega sdnademangu tottu, kus inglise keeldmigelik sGnade/tédhtede haaldus vdimaldab
anda samatahenduslikku sdna edasi tahti ‘'NRJ'd@esit mida Uksteisele jargnevalt haaldatakse
identselt sdna 'ENERGY"' haaldusega. Sdnade 'ENERGNRJ' sellist kasitlust teineteise suhtes
kinnitab vaidlustaja vaitel ka taotleja kaitumiff@otleja on esitanud Patendiametile vaidlustatud
kaubamargi registreerimise taotluse nr M2001012&#lles on Uhes taotluses esitatud
registreerimiseks nii sona 'ENERGY' kui tahtede koratsioon 'NRJ'. Komisjon selle
pbhjendusega ei ndustu, kuna tdhiste 'ENERGY' jRJ'Nkdrvuti asetsemine kaubamargi
koosseisus ei muuda neid veel samadeks sonadsé&eademangu téttu ega muul viisil. Taotleja
voitel kujutab 'NRJ' nii tema arinimes kui kaubagidkoosseisus 'Nouvelle Radio Jeunesse'
lGhendit.

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

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

sOnadele '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 uueNtS kohaselt on registreeritud kaubamargi
Oiguskaitse ulatuse maéaramisel aluseks, ei ole dméhyi kohustuslikku voi soovitatavat
haaldust antud. Selle p&himbtte tbttu tuleks jétdkelepanuta 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®RJ + kuju' ja 'NRJ' téiesti erinevad.

Samas peab komisjon oluliseks, et reproduktsioosestb lahtuda Uksnes registreeritud voi
registreerimiseks esitatud kaubamargi vérdlemisisetkaubamargiga. Kui vana KaMS § 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 kaubamark kujul, millisena ta Uldtils@uomandas. Selline sdnastus ei valista
iseenesest foneetilisel kujul Gldtuntuse omandatautbamargi kaitset voi vastandamist teisele
kaubamargile, tingimusel, et see foneetiline kuputaandatav graafilisele kujutisele, nt hdalduse
‘[enardzei]' kujul, mille transkriptsioon on 'NRKuna see tahis vdib olla omandanud Uldtuntuse
foneetilisel kujul, st heliméargina, ei ole asjass¢ipv visuaalne vordlus ning lahtuda tuleb Gksnes
foneetilisest ja semantilisest vordlusest. Komidg@iab, et vaidlustatud téahis 'ENERGY NRJ +
kuju' ja vastandatud foneetiline tahis 'NRJ' hddlda kujul [enardZei/enerdzi] vbivad olla
foneetiliselt ja sellest tulenevalt ka semantitisglrnased — tingimusel, et foneetiline tdhis 'NRJ'
on omandanud uldtuntuse.

Jargnevalt on vajalik hinnata, kas vastandatugs&hiENERGY/NRJ' on uldtuntuse omandanud.

3) Komisjon peab jargnevalt hindama, kas vaidlustatadisele vastandatud vaidlustajate
kasutatud tahis 'ENERGY/NRJ' on muutunud Eestituitdks taotluse saabumise kuupaeval, st
19.07.2001. OU-le Clembia valjastatud ringhaalingdl komisjoni hinnangul vastandatud tahiste
Uldtuntust ei tbenda. Sama tuleb tddeda lisatutegartiklite ja netifoorumi véljavotte kohta,
millest osad péarinevad 2002. aastast.

Vaidlustaja poolt 05.05.2005 esitatud BMF Gallup dide pé&eviku-uuringud parinevad osalt
perioodist, mis jadb peale vaidlustatud kaubamtagiluse esitamist; selles osas, mis need on
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asjassepuutuvad (mai 2001-august 2001, august i2@@mber 2000) jalgis Energy FM jaama
2000. aastal 104000-ses sihtrihmas 610 vastajalp@ifjemalt 15 minutit perioodi jooksul 8000
kuulajat (7,4% kokku 12 kanalist) ehk ajaliselt 8#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 kérgetuse taset. Uues KaMS-s on uldtuntuse néudeid
leevendatud ja vajalik ei ole tldine tuntus; 8 iké63 punkti 1 kohaselt arvestatakse uldtuntuse
tunnistamisel muu hulgas kaubamaérgi tuntuse aststiEkaubamargiga téhistatud kaupade voi
teenustega analoogiliste kaupade vdi teenusteikeggl vbimalike tarbijate sektoris, nende
kaupade vOi teenuste jaotusvOrgus tegutsevatetesgektoris voi nende kaupade vdi 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 'EEERIRJI' juulis 2001 dldtuntuks
lugemiseks. Samadest eeldustest lahtuvalt ei saailustaja poolt kasutatud tahist 'NRJ' lugeda
vastanduvaks vaidlustatud kaubamaérgile 'ENERGY MNRKju', kuna tegemist on visuaalselt
erinevate tahistega, mille foneetiline ja selledituy semantiline sarnasus on uksnes osaliselt
tdendoline. Samuti ei ole tahiste 'ENERGY/NRJ' uiitiise puudumise tottu tdendatud osade
vaidlustajate Gigustatud huvi olemasolu kédesoleaidiuses.

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 I6pliku
otsuse tegemiseni varasema prioriteediga registrs¢aotluse kohta. Vaidlustaja on seisukohal,
et vaidlustatud kaubamaérgi 'ENERGY NRJ + kuju' segeeritavus sOltub varasema kuupéevaga
(11.01.2000) Taevaraadio AS taotlusest kaubamBigd 'FM' registreerimiseks 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 (FM)' ja 'ENERGY NRJ + kuju' graafiliste repuktsioonide vordlemise tulemusena, et
tegemist ei ole tervikuna sarnaste kaubamarkidegega ei ole pdhjust eeldada, et ihe nimetatud
kaubamarkidest ekspertiis peaks sdltuma teise kaditga ekspertiisist.

Seega puudub alus ka vaidlustatud kaubamargi regishismenetluse 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 tolked eesti keelde vastavalt TOAS §Sdmuti 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

Taotleja on menetluse kaigus esitanud argumentégadeid, vaites, et tema poolt taotletud
kaubaméark 'ENERGY" on Eestis Uldtuntud. Kuna negdotud ei mdjuta lahendit kdesolevas
vaidluses, ei hinda komisjon neid argumente sislilis

Samuti ei anallisi komisjon kaesolevas vaidluses,skuivord taotleja valismaine arinimi on
kasitletav varasema Oigusena 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 tahiS88RESY NRJ + kuju' ja ‘'NRJ (FM)' ei ole
sarnased, nende menetlused ei sdltu teineteisegt vaidlus on esimese tahise ulle. Samal

15



pohjusel ei ole vajalik oodata ara taotluses nr GOBDO048 esitatud kaubamargi 'NRJ FM'
registrisse kandmist vdi muud vdimalikku selle kotghtavat lahendit.

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

otsustas:
jatta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib &$jomi otsuse peale edasi kaevata
menetlusnormide rikkumise tbttu, vOib esitada kaebukomisjoni otsuse peale Harju

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

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahap@dlatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib
jatkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimesetlikorras, vdib esitada hagi teise
menetlusosalise vastu kaubamérgi 6iguskaitset tadifis asjaolu vOi selle puudumise
kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsiooniksjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

T. Kalmet

K. Ausmees

E. Hallika
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