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1. VÝCHODISKO 

Úrady pre ochranné známky v Európskej únii sa v rámci svojho záväzku pokračovať vo vzájomnej 

spolupráci v kontexte Konvergentného programu prostredníctvom Európskej siete ochranných 

známok a dizajnov dohodli na spoločnom postupe ohľadom ochranných známok v čiernobielom 

vyhotovení a/alebo v odtieňoch sivej. Tento spoločný postup sa zverejňuje prostredníctvom 

spoločného oznámenia s cieľom ďalšieho zvyšovania transparentnosti, právnej istoty 

a predvídateľnosti, a to tak v záujme prieskumových pracovníkov, ako aj používateľov. 

Predmetom tohto spoločného oznámenia je priblíženie rôznych prístupov k ochranným známkam  

v čiernobielom vyhotovení a/alebo v odtieňoch sivej so zreteľom na uplatňovanie práva 

prednosti, relatívne dôvody zamietnutia a skutočné používanie.  

2. SPOLOČNÝ POSTUP 

Spoločný postup sa týka týchto troch oblastí: 

 PRÁVO PREDNOSTI 

Cieľ Je ochranná známka v čiernobielom vyhotovení a/alebo v odtieňoch sivej, z ktorej sa 

uplatňuje právo prednosti, zhodná s takým istým označením vo farbe? 

Spoločný 

postup 

• Ochranná známka v čiernobielom vyhotovení, z ktorej sa uplatňuje právo 
prednosti, nie je zhodná s takým istým označením vo farbe, pokiaľ rozdiely vo 
farbe nie sú nepatrné*. 

 

• Ochranná známka v odtieňoch sivej, z ktorej sa uplatňuje právo prednosti, nie je 
zhodná s takým istým označením vo farbe alebo v čiernobielom vyhotovení, 
pokiaľ rozdiely vo farbách alebo v kontraste odtieňov nie sú nepatrné*. 
 

*Nepatrný rozdiel medzi dvomi ochrannými známkami je taký rozdiel, ktorý bude 

primerane všímavý spotrebiteľ vnímať len vtedy, ak by ochranné známky porovnával 

vedľa seba. 

 

Ustanovenia Článok 4 ods. 2 Parížskeho dohovoru 
Článok 29 ods. 1 Nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva  

 

RELATÍVNE DÔVODY ZAMIETNUTIA 

Cieľ Je skoršia ochranná známka v čiernobielom vyhotovení a/alebo v odtieňoch sivej 

zhodná s takým istým označením vo farbe? 

Spoločný 

postup 

• Skoršia ochranná známka v čiernobielom vyhotovení nie je zhodná s takým istým 
označením vo farbe, pokiaľ rozdiely vo farbe nie sú nepatrné*. 
 

• Skoršia ochranná známka v odtieňoch sivej nie je zhodná s takým istým 
označením vo farbe alebo v čiernobielom vyhotovení, pokiaľ rozdiely vo farbách 
alebo v kontraste odtieňov nie sú nepatrné*. 
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*Nepatrný rozdiel medzi dvomi ochrannými známkami je taký rozdiel, ktorý bude 

primerane všímavý spotrebiteľ vnímať len vtedy, ak by ochranné známky porovnával 

vedľa seba. 

 

Ustanovenia Článok 4 ods. 1 Smernice o ochranných známkach 
Článok 8 ods. 1 Nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva 

 

SKUTOČNÉ POUŽÍVANIE 

Cieľ Je používanie farebnej verzie ochrannej známky zapísanej v čiernobielom 

vyhotovení/v odtieňoch sivej (alebo opačne) prijateľné na účely stanovenia 

skutočného používania? 

Spoločný 

postup 

• Samotná zmena farby nemení rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky za 
predpokladu, že sú splnené tieto požiadavky: 
 

a) slovné/obrazové prvky sa zhodujú a sú hlavnými rozlišovacími prvkami, 
b) kontrast odtieňov je zachovaný,  
c) farba alebo kombinácia farieb nemá sama osebe rozlišovaciu spôsobilosť a 
d) farba nie je jedným z hlavných prvkov prispievajúcich k celkovej rozlišovacej 

spôsobilosti ochrannej známky.  
 

Pre potreby stanovenia skutočného používania sa zásady platné pre ochranné 
známky v čiernobielom vyhotovení taktiež vzťahujú na ochranné známky       
v odtieňoch sivej. 
 

Ustanovenia Článok 10 ods. 1 písm. a) Smernice o ochranných známkach 

Článok 15 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva 

 

 

 2.1 OTÁZKY MIMO ROZSAHU PROJEKTU 

Projekt sa nezaoberá nasledovnými otázkami: 

• podobnosť medzi farbami vrátane toho, či ochranná známka zapísaná v čiernobielom 

vyhotovení a/alebo v odtieňoch sivej je podobná s takým istým označením vo farbe 

s ohľadom na relatívne dôvody zamietnutia, 

• zhodnosť, keď je skoršia ochranná známka vo farbe a neskoršie označenie v čiernobielom 

vyhotovení alebo v odtieňoch sivej (čo sa týka zhodnosti, spoločný postup sa zameriava 

výlučne na skoršie čiernobiele ochranné známky), 

• používanie na účely nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti, 

• farebné ochranné známky tvorené farbou samotnou, 

• otázky porušovania práv. 
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3.  IMPLEMENTÁCIA 

Spoločný postup nadobudne účinnosť v priebehu 3 mesiacov od dátumu zverejnenia tohto 

spoločného oznámenia.  

Spoločný postup nevyžaduje zmeny v registri v tých prípadoch, v ktorých už bolo priznané právo 

prednosti.  

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa implementácie spoločného postupu sú uverejnené v nasledujúcej 

tabuľke. Úrady implementujúce spoločný postup môžu zároveň zverejniť na svojich webových 

stránkach doplňujúce informácie. 

 

3.1 ÚRADY IMPLEMENTUJÚCE SPOLOČNÝ POSTUP  

ZOZNAM ÚRADOV IMPLEMENTUJÚCICH SPOLOČNÝ POSTUP, DÁTUM IMPLEMENTÁCIE A POSTUP 

IMPLEMENTÁCIE 

 

 
Prehľad implementácie spoločného postupu 

  
Úrad 

Dátum 
implementácie 

 
 

Spoločný postup bude platiť pre: 
 

Všetky 
prihlášky 
podané 

k dátumu 
implementácie 

Všetky 
prihlášky 

podané po 
dátume 

implementácie 

Všetky sporové 
konania začaté 

k dátumu 
implementácie 

(**) 

Všetky sporové 
konania začaté 

po dátume 
implementácie 

(**) 

AT 1.6.2014  X  X 
BG 1.7.2014 X X X X 
BX 15.4.2014 X X X X 
CY 15.7.2014  X  X 
CZ 15.4.2014  X  X 
DE 15.4.2014 X X X X 

EE (*) 1.6.2014  X (nie je k 
dispozícii) (nie je k dispozícii) 

ES (*) 15.4.2014  X  X 
GR 1.7.2014  X  X 
HU 1.7.2014  X  X 
HR 1.7.2014 X X X X 
IE 16.7.2014  X  X 
LV 1.7.2014  X  X 
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LT (*) 1.7.2014  X  X 

MT (*) 1.7.2014  X (nie je k 
dispozícii) (nie je k dispozícii) 

OHIM 2.6.2014 X X X X 
PL 15.7.2014  X  X 
PT  1.6.2014 X X X X 
RO  16.7.2014 X X X X 
SI (*) 1.7.2014  X  (nie je k dispozícii) 
SK 15.4.2014 X X X X 
TR (*) 15.7.2014  X  (nie je k dispozícii) 
UK 15.7.2014  X  X  
 

(*) tieto úrady neposudzujú skutočné používanie 

(**) konania môžu zahŕňať: námietky, neplatnosť alebo zrušenie, v závislosti od právomoci 

konkrétneho úradu 

 

3.2 ÚRADY S LEGISLATÍVNYMI OBMEDZENIAMI 

Národné úrady Švédska, Dánska a Nórska, uznávajúc a podporujúc prácu, ktorú pracovná skupina 

vykonala, sa rozhodli neimplementovať spoločný postup z dôvodu legislatívnych obmedzení. 

 

3.3 NEZÚČASTNENÉ ÚRADY 

Taliansko, Francúzsko a Fínsko sa na projekte nepodieľajú.  

 

 

 

PRÍLOHA: 

ZÁSADY SPOLOČNÉHO POSTUPU 
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1. VÝCHODISKO PROGRAMU 

Napriek tomu, že v posledných rokoch došlo k celosvetovému nárastu činnosti v oblasti 
ochranných známok a dizajnov, snahy o konvergenciu v oblasti fungovania úradov na celom 
svete priniesli len skromné výsledky. Pokiaľ ide o Európu, tá má pred sebou ešte dlhú cestu pri 
odstraňovaní rozdielnych postupov medzi úradmi priemyselného vlastníctva v EÚ. Strategický 
plán úradu OHIM to považuje za jednu z hlavných úloh, ktoré je potrebné riešiť. 

S ohľadom na uvedené vznikol v júni 2011 Konvergentný program. Je odrazom spoločného 
odhodlania národných úradov, úradu OHIM a používateľov priblížiť sa v rámci úradov 
priemyselného vlastníctva v EÚ k novej ére prostredníctvom postupného vytvárania európskej 
siete interoperability a spolupráce, ktorá prispeje k posilneniu prostredia pre duševné vlastníctvo 
v Európe.  

Víziou tohto programu je „Vytvoriť a šíriť jasnosť, právnu istotu, kvalitu a použiteľnosť 
pre prihlasovateľa aj pre úrad.“ Tento cieľ sa dosiahne spoločnou prácou na harmonizácii 
postupov a bude značným prínosom tak pre používateľov ako aj pre úrady priemyselného 
vlastníctva.  

V prvej etape bolo pod záštitou Konvergentného programu zahájených týchto päť 
projektov: 

� CP 1. Harmonizácia triedenia  

� CP 2. Konvergencia názvov tried 

� CP 3. Absolútne dôvody – ochranné známky s obrazovým prvkom 

� CP 4. Rozsah ochrany čiernobielych ochranných známok 

� CP 5. Relatívne dôvody – pravdepodobnosť zámeny 

Predmetom tohto dokumentu je spoločný postup dosiahnutý v rámci štvrtého projektu: 
CP 4. Rozsah ochrany ČB známok. 

 

2. VÝCHODISKO PROJEKTU 

Na začiatku projektu existoval medzi národnými úradmi rozdielny názor na to, aký rozsah 
ochrany by sa mal poskytnúť čiernobielym ochranným známkam. Niektoré národné úrady 
uplatňovali prístup „čiernobiela zahŕňa všetky farby“ (“B&W-covers-all”), podľa ktorého sa 
čiernobielym známkam poskytuje ochrana pre všetky farby a farebné kombinácie, a teda              
z hľadiska farebnosti je ich ochrana maximálna. Iné úrady uplatňovali princíp „čo vidíte, to 



Konvergencia  

3 

 

máte“ (“what you see is what you get”), podľa ktorého je označenie chránené v takej podobe, 
v akej je zapísané, a teda ochranné známky zapísané v čiernobielom vyhotovení sú chránené len 
v tejto podobe. 
 
Rozdielne postupy a výklady týkajúce sa čiernobielych ochranných známok spôsobujú zmätok 
u prihlasovateľov, ktorí si označenie prihlasujú prostredníctvom viacerých úradoch, keďže 
rozsah ich ochrany sa môže v rôznych štátoch vykladať inak. To môže viesť k právnej 
nepredvídateľnosti v prípadoch uplatňovania práva prednosti, rozhodovania o námietkach 
a používania, ak kolidujúce ochranné známky sú zapísané alebo o ich zápis boli požiadané úrady, 
ktoré uplatňujú iný prístup, pretože v súčasnosti nie je jasné, ktorý z dvoch uvedených prístupov 
sa uplatní. Vzhľadom na opísanú situáciu si úrady uvedomili potrebu harmonizácie, pokiaľ ide 
o rozsah ochrany čiernobielych známok, a usúdili, že spoločný postup bude prínosný tak pre 
používateľov ako aj pre samotné úrady. 
 
V rámci projektu sa stanovili štyri kľúčové ciele, z ktorých každý rieši iný okruh problému: 
 

1) Spoločný postup vrátane spoločného prístupu opísaný v dokumente a preložený 

do všetkých jazykov EÚ.  

2) Spoločná komunikačná stratégia pre tento postup. 

3) Akčný plán na zavedenie spoločného postupu. 

4) Analýza potrieb na riešenie predchádzajúceho postupu. 

 
Tieto ciele budú vypracované a schválené národnými úradmi a úradom OHIM zohľadňujúc 
pripomienky zo strany združení používateľov. 
 
Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo vo februári 2012 v Alicante s cieľom vytýčiť 
hlavný zámer, rozsah projektu a jeho metodiku. 
 

3. CIEĽ TOHTO DOKUMENTU 

Tento dokument bude odkazom pre úrad OHIM, národné úrady priemyselného vlastníctva 
a Úrad priemyselného vlastníctva štátov Beneluxu (BOIP), združenia používateľov, 
prihlasovateľov a zástupcov na spoločný postup týkajúci sa čiernobielych ochranných známok. 
Bude široko a ľahko dostupný, pričom poskytne jasné a komplexné vysvetlenie zásad, na 
ktorých bude spoločný postup založený. Ďalším krokom, v súlade s dohodnutou metodikou 
projektu, bude uplatňovanie uvedených zásad na každý jednotlivý prípad. Avšak z uvedených 
zásad môžu existovať výnimky. 
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4. ROZSAH PROJEKTU 

Rozsah projektu je nasledovný: 
„Týmto projektom sa dosiahne spoločný postup, ktorý sa týka ochrannej známky zapísanej                   
v čiernobielom vyhotovení a/alebo v odtieňoch sivej, a 

(a) určí sa, či také isté označenie vo farbe je považované za zhodné s ohľadom na: 

i. Uplatnenie práva prednosti 

ii. Relatívne dôvody zamietnutia 

(b) určí sa, či používanie takej istej známky vo farbe je považované za používanie ochrannej 

známky zapísanej v čiernobielom vyhotovení (zohľadňujúc tiež používanie ochranných známok 

zapísaných vo farbe, ale používaných v čiernobielom vyhotovení)“. 

 
Projekt sa nezaoberá nasledovným: 

• určenie toho, či označenie v čiernobielom vyhotovení je považované za zhodné 

s ochrannou známkou zapísanou vo farbe s ohľadom na uplatnenie práva prednosti 

a relatívne dôvody zamietnutia (opačná otázka); 

• posudzovanie podobnosti medzi farbami; 

• ochranné známky zapísané v čiernobielom vyhotovení, ktoré nadobudli rozlišovaciu 

spôsobilosť v určitej farbe na základe rozsiahleho používania; 

• farebné ochranné známky tvorené farbou samotnou. 

 
Počas úvodného stretnutia vo februári 2012 bolo dohodnuté, že projekt sa nebude zaoberať 
otázkami porušovania práv. 
 
Reorganizáciou a stanovením štruktúry rozsahu projektu je možné identifikovať štyri odlišné 
ciele: 

• Dosiahnuť spoločný postup pri posudzovaní, či ochranná známka zapísaná                    

v čiernobielom vyhotovení a/alebo v odtieňoch sivej je považovaná za zhodnú s takým 

istým označením vo farbe, pokiaľ ide o uplatňovanie práva prednosti. 

• Dosiahnuť spoločný postup pri posudzovaní, či ochranná známka zapísaná                    

v čiernobielom vyhotovení a/alebo v odtieňoch sivej je považovaná za zhodnú s takým 

istým označením vo farbe, pokiaľ ide o relatívne dôvody zamietnutia. 

• Dosiahnuť spoločný postup pri posudzovaní, či používanie známky vo farbe je 

považované za používanie takej istej ochrannej známky zapísanej v čiernobielom 

vyhotovení. 



Konvergencia  

5 

 

• Dosiahnuť spoločný postup pri posudzovaní, či používanie známky v čiernobielom 

vyhotovení je považované za používanie takej istej ochrannej známky zapísanej 

vo farbe. 

 

 
Objective 1: Priority claims Cieľ 1: Uplatňovanie práva prednosti 
Converge the practice on whether a trade mark 
registered in B&W and/or greyscale is 
considered identical to the same mark in colour 
as regards… 

Dosiahnuť spoločný postup pri posudzovaní, či 
ochranná známka zapísaná v čiernobielom 
vyhotovení a/alebo v odtieňoch sivej je 
považovaná za zhodnú s takým istým 
označením vo farbe, pokiaľ ide o ... 

Objective 2: Relative grounds for refusal  Cieľ 2: Relatívne dôvody zamietnutia 
Objective 3: … in colour is considered USE of 
the same trade mark registered in B&W 

Cieľ 3: ... vo farbe je považované za 
POUŽÍVANIE takej istej ochrannej známky 
zapísanej v čiernobielom vyhotovení. 

Converge the practice on whether USE of 
a mark … 

Dosiahnuť spoločný postup pri posudzovaní, či 
POUŽÍVANIE známky ... 

Objective 4: …in B&W is considered USE of 
the same trade mark registered in colour. 

Cieľ 4: ... v čiernobielom vyhotovení je 
považované za POUŽÍVANIE takej istej 
ochrannej známky zapísanej vo farbe. 
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5. SPOLOČNÝ POSTUP 

5.1. Koncepcia zhodnosti 

V súvislosti s výkladom článku 8 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrannej známke spoločenstva 
(ktorý zodpovedá článku 4 ods. 1 písm. a) Smernice o aproximácii právnych predpisov členských 
štátov v oblasti ochranných známok) Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci C-291/00 „LTJ 
Diffusion“ uvádza, že „označenie je zhodné s ochrannou známkou len vtedy, ak bez 
akejkoľvek úpravy alebo doplnenia reprodukuje všetky prvky, ktoré tvoria ochrannú 
známku, alebo ak pri celkovom posúdení obsahuje také nepatrné rozdiely, ktoré si 
priemerný spotrebiteľ nemusí všimnúť.“ (ods. 54) 

Rovnakú definíciu zhodnosti ako vo veci LTJ Diffusion uvádza Súdny dvor aj vo svojom 
rozsudku vo veci T-103/11 „JUSTING“, ktorý sa týka seniority (ods. 16) a v ktorom Súdny 
dvor poukazuje na to, že podmienka zhodnosti označení sa musí vykladať reštriktívne kvôli 
dôsledkom, ktoré s takou zhodnosťou súvisia (ods. 17-18).  

Okrem toho Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci T-378/11 „MEDINET“ tiež uvádza, že 
„Pojem používaný v odlišných ustanoveniach právneho aktu sa musí z dôvodu 
koherentnosti a právnej istoty a o to viac, že je predmetom úzkeho výkladu, považovať 
za označujúci tú istú vec nezávisle od ustanovení, v ktorých sa nachádza.“  

S ohľadom na uvedené: 

• koncepcia zhodnosti použiteľná na relatívne dôvody zamietnutia a na právo prednosti sa 

musí vykladať rovnako; 

• kritérium zhodnosti označení sa musí vykladať striktne: dve označenia by mali byť buď 

rovnaké vo všetkých prvkoch alebo by mali obsahovať také nepatrné rozdiely, ktoré si 

priemerný spotrebiteľ nemusí všimnúť; 

• v dôsledku toho by dve označenia boli považované za zhodné, ak by si priemerný 

spotrebiteľ rozdiely medzi čiernobielou a farebnou verziou rovnakého označenia všimol 

len vtedy, ak by ich porovnával vedľa seba. 

 

5.1.1 Aké sú to „nepatrné rozdiely“? 

„Nepatrný rozdiel“ možno definovať nasledovne: 
Nepatrný rozdiel medzi dvomi ochrannými známkami je taký rozdiel, ktorý bude 
primerane všímavý spotrebiteľ vnímať len vtedy, ak by ochranné známky porovnával 
vedľa seba. 
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5.1.2 Praktické príklady 

Po prvé, nasledujúce príklady označení znázorňujú, čo sa pri uplatnení vyššie uvedenej definície 

považuje za „nepatrný rozdiel“, a teda spotrebiteľ by zmenu farby pri týchto označeniach 

nevnímal: 

     

     

     
 

     
 

    
 

Naproti tomu nasledujúce príklady označení znázorňujú výrazné rozdiely, čo znamená, že 

spotrebiteľ by zmenu farby vnímal: 
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5.2. Právo prednosti 

Zásady práva prednosti boli po prvýkrát stanovené v Parížskom dohovore na ochranu 
priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883. Boli niekoľkokrát revidované, naposledy doplnené 
v roku 1979 a ratifikované mnohými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru.  

V článku 4 písm. A) ods. 2 Parížskeho dohovoru sa uvádza, že „Za prihlášku, ktorá zakladá 

prioritné právo, sa uznáva každá prihláška, ktorá je riadnou národnou prihláškou podľa národného 

zákonodarstva (...).“  

Uplatnenie práva prednosti zo skoršej prihlášky je časovo obmedzené. Začína sa podaním prvej 
prihlášky ochrannej známky a možno ho uplatniť v priebehu šiestich mesiacov od prvého 
prihlásenia za podmienky, že štát, v ktorom bola prvá prihláška tejto ochrannej známky podaná, 
je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru, alebo členom WTO, alebo štátom s dohodou 
o reciprocite.  

Rozdiely vo farebnom vyhotovení môžu niekedy vzniknúť z technických príčin (tlačiareň, 
skener, atď.), keďže ešte pred niekoľkými rokmi neexistovali farebné tlačiarne a kopírovacie 
stroje. Doklad o práve prednosti bolo preto možné vydať len v čiernobielom vyhotovení, hoci 
ochranná známka bola pôvodne zapísaná vo farbe. Pretože toto je už minulosťou, rozdiel medzi 
ochrannými známkami zapísanými vo farbe a ochrannými známkami zapísanými             
v čiernobielom vyhotovení nadobúda značný význam. 

Ochranná známka zapísaná v čiernobielom vyhotovení, z ktorej sa uplatňuje právo prednosti, 
môže a nemusí byť nárokovaná pre farbu. Prihláška ochrannej známky môže obsahovať 
nasledovné možnosti: 

• nie je nárokovaná žiadna farba; 

• nárokujú sa špecifické farby (iné ako čierna a biela a odtiene sivej); 

• nárokovaná farba je výslovne uvedená len ako čierna a biela farba; 

• nárokovaná farba je výslovne uvedená ako čierna, biela a sivá (známka je v odtieňoch 

sivej);  

• pri nárokovaní farby je uvedené, že ochranná známka má zahŕňať všetky farby. 
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Z tohto dôvodu musia byť označenia, pokiaľ ide o uplatňovanie práva prednosti, rovnaké 
v najužšom možnom zmysle a ak je vo vyobrazení označení akýkoľvek rozdiel, prieskumový 
pracovník vznesie námietku. Preto bez ohľadu na technologické rozdiely alebo nárokované 
farby, ochranná známka zapísaná v čiernobielom vyhotovení sa nepovažuje za zhodnú 
s takým istým označením vo farbe, pokiaľ ide o uplatňovanie práva prednosti. Avšak, ak 
sú rozdiely vo farbe také nepatrné, že si ich priemerný spotrebiteľ nemusí všimnúť, 
potom sa tieto označenia budú považovať za zhodné1.  

 
Na základe uvedeného a s ohľadom na právo prednosti možno vyvodiť tieto praktické dôsledky: 

- ak ochranná známka, z ktorej sa uplatňuje právo prednosti, nebola nárokovaná pre farbu 

a je vyobrazená v odtieňoch sivej, bude zhodná s takým istým označením, pre ktoré je 

ako nárokovaná farba uvedená „odtiene sivej“, pokiaľ neobsahuje „výrazné rozdiely“;  

- ak ochranná známka, z ktorej sa uplatňuje právo prednosti, nebola nárokovaná pre farbu 

a je vyobrazená v čiernobielom vyhotovení, bude zhodná s takým istým označením, pre 

ktoré je ako nárokovaná farba uvedená „čierna a biela“, pokiaľ neobsahuje „výrazné 

rozdiely“. 

 

Naproti tomu,  

- ak bola pre ochrannú známku, z ktorej sa uplatňuje právo prednosti, nárokovaná farba 

„čierna a biela“ a prihláška je podaná vo farbe (inej ako čierna a biela farba), označenia 

nebudú zhodné, a teda právo prednosti nebude priznané, pokiaľ rozdiely nie sú nepatrné. 

 

5.3. Relatívne dôvody zamietnutia 

Podľa článku 4 ods. 1 písm. a) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES 
z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných 
známok „Ochranná známka nebude zapísaná do registra a ak už bola zapísaná, vyhlási sa za neplatnú: 

                                                           
1 V súvislosti s prihláškami medzinárodných ochranných známok sa vyžaduje, aby v prípade uplatnenia 
práva prednosti z čiernobielej známky, pri ktorej je nárokovaná farba, bolo neskoršie označenie                
v prihláške vyobrazené s použitím nárokovaných farieb. 
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(a) Ak je táto ochranná známka zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo 

služby, pre ktoré je táto ochranná známka podaná, alebo pre ktoré je zapísaná, sú zhodné s tovarmi 

alebo službami, pre ktoré je chránená táto skoršia ochranná známka.“  

V súlade s rozhodnutím vo veci C-291/00 „LTJ Diffusion“ sa národné úrady a úrad OHIM 
dohodli na nasledovnom závere: 

Rozdiely medzi čiernobielou a farebnou verziou toho istého označenia si priemerný spotrebiteľ 
obvykle všimne. Len za výnimočných okolností, konkrétne, ak sú tieto rozdiely také nepatrné, že 
si ich priemerný spotrebiteľ nemusí všimnúť, budú tieto označenia považované za zhodné. 
Preto nie je nutné hľadať medzi označeniami striktnú zhodu. Aby však boli označenia 
považované za zhodné, musí byť rozdiel vo farbe zanedbateľný a pre priemerného spotrebiteľa 
sotva viditeľný. Skutočnosť, že označenia nie sú zhodné, sa nijako nedotýka možnej podobnosti 
medzi označeniami, ktorá by mohla viesť k pravdepodobnosti zámeny. Podobnosť však 
do rozsahu tohto projektu nepatrí. 

 

5.4. Používanie 

V článku 10 ods. 1 písm. a) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 

o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa uvádza, že: 

„Za používanie v zmysle prvého pododseku sa bude považovať aj: 

(a) používanie ochrannej známky vo forme, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia 

rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná“ 

Podľa tohto článku používanie ochrannej známky vo forme, ktorá sa líši od zapísanej podoby, sa 
stále považuje za používanie ochrannej známky, pokiaľ nedošlo k zmene rozlišovacej 
spôsobilosti ochrannej známky. Na základe tohto ustanovenia môže vlastník ochrannú známku 
obmieňať, pokiaľ sa týmito obmenami nemení jej rozlišovacia spôsobilosť. 

Preto nie je nutné hľadať striktnú zhodu medzi podobou označenia, v ktorej sa používa,              
a podobou, v ktorej bolo zapísané.  

Pokiaľ ide konkrétne o zmeny vo farbe, hlavná otázka, ktorú je potrebné zodpovedať, je, či 
ochranná známka, tak ako sa používa, mení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej ochrannej 
známky, t.j. či používanie ochrannej známky vo farbe, hoci bola zapísaná v čiernobielom 
vyhotovení (a opačne), možno považovať za zmenu zapísanej podoby. Na tieto otázky je 
potrebné odpovedať prípad od prípadu s použitím nižšie uvedených kritérií. 

Na účely POUŽÍVANIA samotná zmena farby nemení rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej 
známky, pokiaľ: 

• slovné/obrazové prvky sa zhodujú a sú hlavnými rozlišovacími prvkami, 
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• kontrast odtieňov je zachovaný, 

• farba alebo kombinácia farieb nemá sama osebe rozlišovaciu spôsobilosť, 

• farba nie je jedným z hlavných prvkov prispievajúcich k celkovej rozlišovacej 

spôsobilosti ochrannej známky. 

Uvedené je v súlade s prípadom MAD (rozsudok z 24.5.2012 vo veci „MAD“, ods. 41, 45), kde 
Súdny dvor dospel k záveru, že používanie ochrannej známky v odlišnej forme je prijateľné, 
pokiaľ sa nemení usporiadanie slovných/obrazových prvkov, slovné/obrazové prvky sa 
zhodujú, sú hlavnými rozlišovacími prvkami a je zachovaný kontrast odtieňov. 

 

5.5. Odtiene sivej 

Bolo by veľmi náročné rozlišovať medzi sivou zloženou z čiernych a bielych pixelov a sivou ako 
farbou, podmieňujúc druh ochrany v závislosti od typu sivej. 

a) Právo prednosti 

Pokiaľ ide o uplatňovanie práva prednosti, ochranná známka zapísaná v odtieňoch sivej 
sa nepovažuje za zhodnú s takým istým označením vo farbe.  
 
Ochranná známka zapísaná v čiernobielom vyhotovení by sa mala považovať za zhodnú 
s takým istým označením v odtieňoch sivej iba vtedy, ak sú rozdiely v kontraste odtieňov 
také nepatrné, že si ich priemerný spotrebiteľ nemusí všimnúť. 

b) Relatívne dôvody zamietnutia 

Rozdiely medzi verziou označenia v odtieňoch sivej a farebnou verziou toho istého 
označenia si priemerný spotrebiteľ obvykle všimne.  
 
Len za výnimočných okolností, konkrétne, ak sú tieto rozdiely také nepatrné, že si ich 
priemerný spotrebiteľ nemusí všimnúť, budú tieto označenia považované za zhodné. 

c)  Používanie 

Na účely POUŽÍVANIA samotná zmena farby nemení rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej 
známky, pokiaľ: 

• slovné/obrazové prvky sa zhodujú a sú hlavnými rozlišovacími prvkami, 

• kontrast odtieňov je zachovaný, 

• farba alebo kombinácia farieb nemá sama osebe rozlišovaciu spôsobilosť, 

• farba nie je jedným z hlavných prvkov prispievajúcich k celkovej rozlišovacej 

spôsobilosti ochrannej známky. 
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6. ÚRADY S LEGISLATÍVNYMI OBMEDZENIAMI 

Národné úrady Švédska, Dánska a Nórska, uznávajúc a podporujúc prácu, ktorú pracovná 
skupina vykonala, sa rozhodli neimplementovať spoločný postup z dôvodu legislatívnych 
obmedzení a predkladajú nasledovné vyhlásenia: 

 

6.1 Švédsko 
 
„Švédsky úrad nebol formálnym členom pracovnej skupiny, ale v priebehu celého projektu 
predkladal k pracovným dokumentom pripomienky. Švédsky úrad v plnej miere podporuje úsilie 
smerujúce k spoločnému postupu a hlási sa k zásadám vychádzajúcim zo spoločného postupu 
a uvedeným v tomto dokumente. Z dôvodu legislatívnych obmedzení, v zmysle ktorých 
čiernobiele ochranné známky alebo ochranné známky v odtieňoch sivej zahŕňajú všetky farby, 
nemôže švédsky úrad v súčasnosti spoločný postup implementovať. Tieto legislatívne 
obmedzenia pramenia z prípravných prác v rámci SOU 1958:10, str. 107, ktoré je vo Švédsku 
stále v platnosti.“  
 

6.2 Dánsko 

„Dánsky úrad participoval v pracovnej skupine projektu CP4 a v plnej miere podporuje 
dlhodobé úsilie o zosúladenie postupov úradov v EÚ v oblasti ochranných známok. Avšak 
z dôvodu vnútroštátnych legislatívnych obmedzení, podľa ktorých čiernobiele ochranné známky 
nemožno vykladať jednoducho ako ochranné známky tvorené čiernou a bielou farbou, a keďže 
postup opísaný v „spoločnom postupe“ bude mať spätnú účinnosť, Dánsky úrad nemá 
v súčasnosti možnosť tento postup implementovať.“ 

 
6.3 Nórsko 

 
„Nórsky úrad sa na tomto projekte zúčastnil a v plnej miere podporuje dlhodobé snahy              
o priblíženie postupov úradov v EÚ v oblasti ochranných známok. Avšak podľa nášho 
vnútroštátneho práva sa pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny poskytuje čiernobielym 
ochranným známkam ochrana pre všetky farby. Z dôvodu tohto legislatívneho obmedzenia 
nemôže nórsky úrad v súčasnosti implementovať časť spoločného postupu týkajúcu sa 
relatívnych dôvodov a pravdepodobnosti zámeny.“ 
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