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1. Kas iihine praktika erineb seni kehtinud praktikast?

Uhine praktika tihendab seda, et moni amet ei muuda oma varem kehtinud praktikat iildse ja
moni teine muudab seda iiksnes osaliselt. rakendavaid ameteid vaadates (AT, BG, BOIP, CY,
CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK) ilmneb uue

tihise praktika moju vorrelduna varasema praktikaga.

Prioriteet
13 ametit muudavad prioriteetidega seotud praktikat.
e Senine praktika on leebem kui ithine praktika: 3 ametit (CY, IE, PT)
e Senine praktika on rangem kui Ghine praktika: 10 ametit (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV,
OHIM, SK, TR)
e Uhine praktika ei erine senisest praktikast: 9 ametit (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO,
SI, UK)

Identsus, suhtelised keeldumisp&hjused

5 ametit muudavad oma praktikat kaubamirkide identsuse mairatlemise suhtes seoses suhteliste
keeldumispohjustega.

e Senine praktika on leebem kui tthine praktika: 2 ametit (CY, GR)

e Senine praktika on rangem kui thine praktika: 3 ametit (BG, EE, LT)

e Uhine praktika ei erine senisest praktikast:
17 ametit (AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR,
UK)

Kasutamine
Ukski amet ei muuda oma senist praktikat seoses kasutamisega.

2. Kas kaubamirgiametid annavad teada, kuidas iihine praktika moéjutab
senist riigisisest praktikat?

See on ametite otsustada. Kui nad peavad seda vajalikuks, voivad nad anda tksikasjalikku teavet
thise praktika mojust senisele riigisisesele praktikale ning selle tagajirgedest ja tihendusest
kasutajatele. Uhisteatis mustvalgete kaubamirkide kaitse ulatuse ithise praktika kohta sisaldab ka

kasulikku teavet thist praktikat rakendavate ametite, mitterakendavate ametite ja projektis
mitteosalevate ametite kohta.

3. Kuidas aitab mustvalgete kaubamirkide kaitse ulatuse iihise praktika
rakendamine selles valdkonnas 6iguskindlust tugevdada?

Oiguskindlus s6ltub praktika selgusest, kvaliteedist ja kasutatavusest ning vastava teabe
edastamisest. Enne kidesoleva lihenemisprojekti alustamist valitses selles valdkonnas suur
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ebaselgus, mis muutis olukorra kasutajate jaoks keeruliseks. Ainult kolmel ametil olid kindlad
suunised mustvalgete mirkide kaitse ulatuse kohta. Uhise praktikaga paraneb see olukord
kasutajate jaoks. Sellega tugevdatakse oiguskindlust jargmise kolme konkreetse aspekti puhul, mis
on seotud mustvalgete ja/voi halltoonides kaubamirkidega.

. Kas prioriteedinbude aluseks olev mustvalge ja/voi halltoonides kaubamirk on sama
mirgi virvilise versiooniga identne?

. Kas suhteliste keeldumispohjuste hindamisel on varasem mustvalge ja/voi halltoonides
kaubamirk sama margi virvilise versiooniga identne?

. Kas mustvalgena/halltoonides registreeritud kaubamirgi vitvilise versiooni (voi
vastupidi) kasutamine on kasutamise kindlakstegemisel vastuvoetav?

Kui to6rihm hakkas 2012. aasta veebruaris koosolekuid pidama, ei olnud vastused neile
kiisimustele selged ning erinesid ametite 16ikes. Projekti 16puks kiideti heaks selge thine praktika,
mis on Ghetaoline koigi 23 rakendava ameti puhul.

4. Kas hiljutine kohtupraktika toetab iihise praktika jireldusi?

Jah, 9. aprilli 2014. aasta otsus kohtuasjas T-623/11 (Milanéwek Cream Fudge) toetab ihise
praktika jireldusi seoses mustvalgete kaubamirkidega. Uhed kdige olulisemad jireldused on
esitatud kohtuotsuse punktis 37 ja jirgnevates punktides.

»37. (...) tuleb tagasi likata hageja argumendid, mille kohaselt , mustvalge” kaubamirgi
registreerimine holmab ,koiki graafilisel kujutamisel voimalikke virvikombinatsioone” ning
,»seetottu voib [hageja] taotleda valgetest ja muud virvi ribadest koosnevate vertikaalsete ribade
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kombinatsioonile kaitset, olgu see muu virvus must, oranz voi kollane”.

Kohtuotsuses on sonaselgelt mirgitud, et mustvalge kaubamirgi registreerimine ei holma koiki
virve ning et kaubamirgi mustvalge ja varvilise versiooni registreerimine ei ole tiks ja sama.

5. Kuivord tihine praktika ei ole 6iguslikult siduv, siis milline on iihise
praktika méju kaubamirgiomanikele?

Isegi kui Ghine praktika ei ole 6iguslikult siduv, on paljud ametid néustunud seda rakendama.
Sellest tulenevalt oleks kasutajatel moistlik konealust thist praktikat arvesse votta, sest
kaubamirgicksperdid peavad seda kohaldama oma ameti praktikas. Kaubamirgiomanikud saavad
selleks koige paremini valmistuda tutvudes vastavate ametite ajakohastatud suunistega, kui need
on kittesaadavad, ja jirgneva kohtupraktikaga mustvalgete kaubamirkide kohta.

Eesmirk on tagada kasutajate teadlikkus sellest, milles ametid on thiselt kokku leppinud. See
annab kasutajatele selguse — nad véivad olla kindlad, et uus praktika on nende jaoks osalevate
ametite veebilehtede kaudu holpsalt kittesaadav — ja teadmise, et koik osalevad ametid jirgivad
tihte ja sama praktikat. Sellega tagatakse kasutajatele parem prognoositavus.
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Uhisteatises on asjakohast kohtupraktikat arvesse voetud. Uhine praktika pohineb usaldusviirsel
oiguslikul alusel, mis tuleneb kohtupraktikast. Sonaselgelt on viidatud jargmistele kohtuasjadele:
C-291/00 (LT]J Diffusion), T-103/11 (Justing), T-378/11 (Medinet) ja T-152/11 (MAD).

6. Miks ei osalenud selles iithise praktika projektis Itaalia, Prantsusmaa ja
Soome?

Osalemine on téiesti vabatahtlik — see on lahenemisprogrammi pohialus. Kui teatav amet ei soovi
mis tahes pohjusel konkreetses programmis osaleda, ei vilista see iilejidanud ametite osalemist voi
asjaomase ameti hilisemat liittumist programmiga.

7. Kas iihist praktikat kohaldatakse virvilisena registreerimiseks esitatud
kaubamirkide suhtes?

Uhist praktikat kohaldatakse tiksnes jargmistel juhtudel:
- prioriteedi puhul nende mustvalgete mirkide suhtes, mis on prioriteedindéude aluseks;
- suhteliste keeldumispohjuste puhul varasemate mustvalgete kaubamirkide suhtes;

- seoses kaubamirgi kasutamise tdenditega nii mustvalgena/halltoonides kui ka virvilisena
registreerimiseks esitatud kaubamarkide suhtes.

Selguse mottes tuleb rohutada, et virvimirgid (virv kui selline) on sonaselgelt Ghise praktika

ulatusest valja jaetud.

8. Kas iihist praktikat kohaldatakse ainult kujutismirkide suhtes?

Uhine praktika kisitleb the ja sama kaubamirgi mustvalge/halltoonides ja virvilise versiooni
omavahelisi seoseid. Uhist praktikat ei kohaldata sonamirkide suhtes, vaid see on peamiselt
seotud kujutismarkidega, millel voib, kuid ei pruugi olla tiiendavaid sonaelemente. See, kas ja mil
mddral on thine praktika asjakohane muud litki mirkide puhul, on osalevate kaubamirgiametite
otsustada.

9. Uhise praktika punktis5.2 on sitestatud jiargmine: , Taotluses
mustvalgena esitatud prioriteedindude aluseks olev kaubamirk voib
holmata vo6i mitte holmata virvinduet. Voimalused on jargmised:

- ei esitata mingit virvinduet;
- taotletakse kindlaid virve (v.a mustvalge ja halltoonid);

- varvindue holmab otsesdnu vaid musta ja valget;
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- virvinbue hdlmab otsesdnu musta, valget ja halli (kaubamirk on
halltoonides);

- viarvinbudega taotletakse, et kaubamirk holmaks koiki virve.”

Kas uilaltoodud sonastus on kokkuvote koikidest voimalikest valikutest eri
liikmesriikides (mis ei tihenda, et koik riigid pakuvad neid valikuid)?

V6i tihendab see, et ametid peavad taotlejatele pakkuma kéiki eespool
nimetatud véimalusi?

Uhises praktikas ei miiratleta, mis tiitipi virvinduded on igas ametis vastuvdetavad, ega isegi
seda, kas varvinouded peaksid olema vastuvoetavad voi mitte. Tegelikult ei vota teatavad ametid
oma riigisisestes kaubamirgimenetlustes virvindudeid tildse vastu. Uhises praktikas on viidatud
virvinouetele eesmirgiga juhtida tihelepanu sellele, et monikord voib mustvalgena esitatud
kaubamirk olla virvindudest tulenevalt tegelikult varviline kaubamirk. See on eriti oluline
rahvusvaheliste kaubamirkide registreerimisel ning seetdttu on dokumendis osutatud ka
rahvusvaheliste kaubamarkide taotlusvormidele.

10. Kas too6rithm vottis iihise praktika viljatootamisel arvesse Pariisi
konventsiooni asjakohaseid sitteid?

Jah, kaaludes identsuste moistet seoses prioriteediga, mida on kisitletud ihise praktika
pohimotete punktis 5.2, Prioriteet”, voeti arvesse ka Pariisi konventsiooni artikli 4a 16iget 2.

11. Kas prioriteetide puhul on iihine praktika kooskodlas rahvusvahelise
taotluse esitamisega Madridi siisteemis?

Jah, see on Madridi stisteemiga téielikult kooskolas.

Rahvusvahelise taotluse esitamise korral kinnitab paritoluamet tldiselt, et taotluses sisalduv
kaubamirgi kujutis on sama mis pohitaotluses ja/voi -registreeringus. Et selle eest vastutab
paritoluamet, siis WIPO seda rahvusvahelise taotluse lackudes uuesti ei kontrolli.

Madridi  stisteemi kaudu esitatud kaubamirgiga antakse mairgile koikides —margitud
lepinguosalistes ritkides samasugune kaitse nagu siis, kui kaubamirgi registreerimistaotlus oleks
esitatud otse lepinguosalise ametile. See tihendab seda, et kaubamirkide kaitse ulatuse tle

otsustab/otsustavad margitud lepinguosalise riigi amet ja/voi kohtud.

Toorthm jireldas, et thine praktika ei too kaasa mingeid uusi tagajirgi, mis juba ei avalduks.
Lihendatud lahenduse olemasolu tugevdab aga oluliselt rahvusvaheliste taotluste 6iguskindlust ja
jarjepidevust juhul, kui nii paritoluamet kui ka sihtriigi amet rakendavad molemad thist praktikat.

Uhist praktikat kisitleva dokumendi punktis 5.2 ,,Prioriteet” on osutatud WIPO rahvusvahelise
registreerimise taotluse vormile ning selgitatud, et kui prioriteedinéude aluseks on virvinouet
sisaldav mustvalge kaubamairk, tuleb esitada ka margi virviline kujutis.
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12. Kas isegi juhul, kui kaubamirgid ei ole identsed, vo6ib siiski esineda
mustvalge/halltoonides kaubamirgi ja virvilise kaubamirgi segiajamise
toendosus?

Jah, thises praktikas on osutatud, et mustvalgeid/halltoonides ja virvilisi kujutismirke kisitatakse
identsena siis, kui nendevahelised erinevused on viheolulised. Kuid isegi kui mirgid ei ole
identsed, ei vilista see voimalust, et konealusel juhul véivad siiski olla kohaldatavad thenduse
kaubamirgi mairuse artikli 8 16ike 1 punktb voi riigisisesed sitted, millega voetakse tile
kaubamirgi direktiivi artikli 4 16ike 1 punkt b. See tihendab, et segiajamise tdendosus voib ikkagi
esineda juhul, kui leitakse, et kaubamargid on sarnased ja olemas on muud noéutavad tegurid.

13. Kas mustvalgete/halltoonides ja virviliste kujutismirkide vordlemisel
tehakse prioriteedi, suhteliste keeldumispohjuste ja kasutamise kohta alati
iihesugune jireldus?

Prioriteedi ja suhteliste keeldumispohjuste puhul on mustvalge ja/voéi halltoonides kaubamirgi ja
selle hilisema virvilise versiooni identsus mairatletud samamoodi. Seepirast on jireldus sama
ning peamine tegur, mida tuleb arvesse votta, on see, kas virvilise kaubamirgi erinevused
vorreldes mustvalge/halltoonides kaubamirgiga on vidheolulised. Kui kaubamirkide vahel
esineb suuti erinevusi, siis ei peeta varvilist marki mustvalge/halltoonides margiga identseks. Kui
erinevused on viheolulised, kisitatakse kaubamirke identsetena.

Kasutamise puhul ei muuda tksnes virvierinevus kaubamirgi eristatavust, kui on tdidetud
Ghise praktika pohimotteid kisitleva dokumendi punktis 5.4 esitatud neli nuet.

14. Kas mustvalge kaubamirgi taotlus holmab koiki virve?

Ei. Uhise praktika kohaselt ei ole mustvalgete kaubamirkide kaitse ulatus piiramatu. See ei
tihenda aga, et thise praktikaga noutaks kaubamirgiomanikelt oma kaubamirkide the- voi
mitmevirviliste versioonide registreerimist, et saada samasugune kaitse, mis neil oli enne thist
praktikat. See tuleneb asjaolust, et Ghise praktikaga ei muudeta enamikul juhtudel praegust
praktikat.

15. Kas omanik peab iihise praktika tagajirjel esitama mitu taotlust?

Kui omanik oli arvamusel, et mustvalge kaubamirgi taotluse esitamisega on holmatud koik
virvid, voib ta kaaluda oma taotluste esitamise strateegia muutmist. Uhises praktikas on
tipsustatud, et mustvalge kaubamirgi taotlus ei holma koiki virve.
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Uhise praktika kohaselt on mustvalge v6i halltoonides kaubamirk prioriteetide ja suhteliste
keeldumispohjuste puhul sama kaubamirgi virvilise versiooniga identne Utksnes siis, kui
virvierinevused on viheolulised.

Praktilisest seisukohast ei piira kaubamargi identsust kisitlev iihine praktika suhteliste
keeldumispohjuste puhul pealegi véimalust jireldada, et kaubamirgid on sarnased ja seetottu
vOib esineda segiajamise tdendosus.

Tegeliku kasutamise puhul ei néua kokkulepitud tihine praktika iseenesest kaubamairgiomanikult
mitme taotluse esitamist. Uhise praktika jirgi ei muuda virvilise versiooni kasutamine iildjuhul
mustvalgena registreeritud kaubamargi eristatavust (vo1 vastupidi) ja seepirast voib registreeringu
sailitada. Teatavatel asjaoludel on varvil voi varvikombinatsioonil iseenesest eristusvoime voi on
virvus tiks peamine tegur mirgi eristatavuse madramisel. Sellistel juhtudel muudaks virvierinevus
registreeritud kaubamirgi eristatavust ja seega ei oleks see tegeliku kasutamise kindlakstegemiseks

vastuvoetav.

Konealune kasutamist kisitlev praktika ei ole uus, sest sellega kinnitatakse koikides rakendavates
ametites juba kasutusel olevat praktikat. Kull aga on selle eesmirk kehtestada selged suunised nii
kasutajatele kui ka ametitele.

16. Miks sisaldab iihise praktika pohimétteid kisitleva dokumendi jagu,
milles on kirjeldatud kasutamist, esimest nouet, mille kohaselt ,,sona- ja
kujutiselemendid on samad ning need on kaubamirgi peamised eristavad
elemendid”? Kas see noue ei osuta kasutamisele iildisemalt, mitte
konkreetselt mustvalgetele kaubamirkidele?

See vastab tOele. Noue, et sona- ja kujutiselemendid on samad ning on peamised eristavad
elemendid, osutab kasutamisele uldiselt. Ulejééinud kolmes ndéudes sisalduvaid virviga seotud
aspekte tuleks aga hakata analiisima ainult siis, kui esimene noue on tiidetud. Seega on
praktilisest seisukohast kasulik siilitada koik neli nouet.

17. Mida tihendavad praktikas kolmas ja neljas kasutamisega seotud néue?

Uhise praktikaga iseenesest ei nduta kaubamirgiomanikult mitme taotluse esitamist. Rakendavad
ametid on seisukohal, et kasutamise tGendamisel ei erine Ghine praktika juba olemasolevatest
praktikatest. Enamjaolt leitakse ainult erandjuhul, kui tiidetud ei ole moni thise praktika neljast
tingimusest, et mustvalge kaubamadrgi virvilise versiooni (voi vastupidi) kasutamine ei ole piisav,
et tdita monda tegeliku kasutamise kindlakstegemise tldist eeltingimust.

Uhises praktikas on rohutatud asjaolu, et registreeritud kaubamirgi eristatavust ei tohiks muuta.
Kui neli néuet on tiidetud, ei muuda tksnes virvierinevus kaubamairgi eristatavust. Viimased
kaks nduet on jirgmised:
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e virvil voi virvikombinatsioonil iseenesest puudub eristusvoime ja

e virvus ei ole peamisi tegureid kaubamirgi tildise eristatavuse méaaramisel.

Seoses sellega, kas registreeritud kaubamirgi virvil (voi virvikombinatsioonil) iseenesest on
eristusvoime vOi mitte, ldhtutakse pohimottest, et aeg-ajalt on just virvil voi
virvikombinatsioonil eristusvoime. Vaadakem niiteks alljirgnevaid mirke, mille puhul voib
Oelda, et vasakpoolse mairgi eristatavus tuleneb selle virvidest véi virvikombinatsioonist,
mistottu omanikul on keeruline toestada kasutamist juhul, kui kaubamirki kasutatakse tksnes

mustvalgena.

Teistel juhtudel vo6ib virvus olla peamine tegur margi tldise eristatavuse mairamisel; nditeks kui

jairgmine mirk registreeritaks sinisena ,,puuviljade” voi ,,jddtise” puhul, voib sinist varvust pidada

eamiseks teguriks mirgi eristatavuse mdidramisel, mistottu omanikul on keeruline toestada
g g )

kasutamist juhul, kui kaubamirki kasutatakse tiksnes mustvalgena.

18. Milliseid tagajirgi tekitab prioriteedinduete puhul olukord, kui ametites,
kus absoluutseid ja suhtelisi keeldumispohjuseid kontrollitakse koos, kiib
suhtelistest keeldumispdhjustest tingitud menetlus, mille kohta ei ole otsust
veel tehtud?

Ametid, mis on varasemas etapis juba teinud otsuse, kas prioriteedinbue on vastuvoetav, ei vaata

neid otsuseid hiljem ldbi.
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19. Kas tihine praktika on kooskdlas kohtuasjaga C-252/12 (Specsavers)?

Kuigi rikkumisjuhtumid ja eristusvéime omandamine kasutamise tulemusel on thise praktika
4. projekti ulatusest sonaselgelt vilja jaetud, hinnati Specsaversi kohtuotsust hoolikalt.

Specsaversi kohtuotsuses kaalus kohus mustvalge kaubamirgi laialdast kasutamist konkreetses
virvitoonis vOi virvikombinatsioonis ning asjaolu, et tarbijad voivad seostada sellist kasutamist
registreeritud kaubamirgiga. Kohtu jaoks voib see olla tiiendav tegur, mida segiajamise
toendosuse hindamisel arvesse votta. Selle jirelduse ndol ei ole aga ei otseselt ega kaudselt
tegemist kinnitusega, et mustvalgeid kaubamirke tuleks kaitsta mis tahes voi koikides
virviversioonides ja olenemata asjaoludest.

Voéimalust kasutada mustvalge kaubamirgi virvilist versiooni on kirjeldatud thist praktikat
kasitlevas dokumendis ja see on kooskolas Specsaversi kohtuotsusega. Seepirast el mdjuta
Specsaversi kohtuotsus to6rihmaga kokkulepitud pohimotteid, mida on kirjeldatud ihises
praktikas.

Uldkohus viitab Specsaversi kohtuotsusele kohtuasjas T-623/11 (Milanéwek Cream Fudge)
tehtud otsuse punktides 38 ja 39. Punktis 39 on sedastatud, et mustvalgena registreeritud
kaubamargi virvilist versiooni voib tegelikult kasutada ning tarbijad véivad seda isegi seostada
varasema kaubamirgiga, tipsustades seejirel:

W39. [...] See ei tihenda vastupidi hageja menetlusdokumentides viidetule aga seda, et midratlemata virvusega

kanbamdirgi registreerimine holmab ,,koiki graafilisel kujutamisel voimalikke virvikombinatsioone”.”
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