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Yhteison tavaramerkki — Hakemuksen jattdmisen yksityiskohdat — Asetuksen
(EY) N:o 40/94 27 artikla — Hakemuksen jattdminen sahkoisesti — Hakemuksen jéttamisajan
ottaminen huomioon péivén, tunnin ja minuutin tarkkuudella

I Johdanto

1. Ennakkoratkaisupyynnolldan Tribunal Supremo (Espanja) esittdd unionin tuomioistuimelle
kysymyksen yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen hakemispdivan kasitteen tulkinnasta. Kyse
on siitd, voidaanko asetuksen (EY) N:o 40/94> 27 artiklaa sovellettaessa ottaa huomioon
hakemispaivin lisdksi myos hakemuksen esittimisen kellonaika tunnin ja minuutin tarkkuudella, jotta
voidaan vedota yhteison tavaramerkin etuoikeuteen.

II Asiaa koskevat oikeussdaannot

A Kansainvdlinen oikeus

2. Teollisoikeuden suojelemista koskevan 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen® (jdljempana
Pariisin yleissopimus) 4 artiklan A kohdassa madritdan seuraavaa:

1. Silla, joka asianmukaisessa jérjestyksessd on tehnyt patenttihakemuksen — — jossakin liittomaassa — —
on jaljempdnd mainittujen madrdaikojen kuluessa etuoikeus hakemuksen tekemiseen toisissa maissa.

2. Etuoikeuden perusteeksi tunnustetaan jokainen hakemus, jota liittoon kuuluvan maan kansallisen
lainsdddénnon tai liittoon kuuluvien maiden kesken tehtyjen kahden- tai monenkeskisten sopimusten
mukaan on pidettdvd asianmukaisena kansallisena hakemuksena.

1 — Alkuperidinen kieli: ranska.

2 — Yhteison tavaramerkistda 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EYVL L 11, s. 1), joka on kumottu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto) (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Padasian tosiseikkojen
péaivamaard huomioiden kasiteltédvé tulkintapyynto koskee asetusta N:o 40/94.

3 — Teollisoikeuden suojelemista koskeva 20.3.1883 tehty Pariisin yleissopimus on saatavilla osoitteessa:
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html.
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3. Asianmubkaisella kansallisella hakemuksella tarkoitetaan jokaista hakemusta, jonka perusteella on
mahdollista todeta se pdivimdard, jona hakemus on tehty asianomaisessa maassa, riippumatta
hakemuksen tuloksesta.”

3. Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan C kohdassa maarataan seuraavaa:

”1. Edelld mainitut etuoikeusajat ovat — — teollismallien samoin kuin tehtaan- tai kauppamerkkien
osalta kuusi kuukautta.

2. Ndmd madrdajat lasketaan siitd pdivdstd, jona ensimmiinen hakemus tehtiin; hakemuksen
tekemispdivaa ei lueta madraaikaan.

3. Jos midrdajan viimeinen pdivd on pyhdpdiva tai sellainen péivd, jolloin patenttivirasto ei ole avoinna
hakemusten jittamistd varten siind maassa, jossa suojaa haetaan, méérdaika pitenee lahinnd seuraavaan
arkipdivaan.”

B Unionin oikeus

4. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa, jonka otsikkona on “Suhteelliset hylkdysperusteet”, saddetdan
seuraavaa:

1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkia ei rekisteroida:

a)  jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkid haetaan tai
tavaramerkki on rekisteroity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on suojattu,

b)  jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on
suojattu,] yleison keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisdltdd vaaran tavaramerkin ja
aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta.

2. Edelld 1 kohdassa "aikaisemmalla tavaramerkilld’ tarkoitetaan:

a)  tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen tekopdivdd, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden
etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i)  yhteison tavaramerkit,

ii) jésenvaltiossa rekisteroidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta
Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisteroidyt tavaramerkit,

iii) tavaramerkit, joiden kansainvilinen rekisterointi on voimassa jdsenvaltiossa;

b)  edelld a alakohdassa tarkoitettuja tavaramerkkeja koskevia hakemuksia, jos tavaramerkit rekisteroidasn;

c¢)  tavaramerkkejd, jotka yhteison tavaramerkin hakemispdivind tai tarvittaessa yhteison
tavaramerkkid koskevan hakemuksen etuoikeuspédivind ovat jossakin jdsenvaltiossa yleisesti
tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessa. — —”

5. Asetuksen N:o 40/94 14 artiklan, jonka otsikkona on ”"Loukkauksiin sovellettava tdydentdva

kansallinen oikeus”, 1 kohdassa sdddetddn, ettd yhteison tavaramerkin vaikutukset maaritelladn
yksinomaan kyseiselld asetuksella.
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6. Asetuksen N:o 40/94 26 artiklan 1 kohdan mukaan hakemuksessa on oltava a) yhteison
tavaramerkin rekisteréintianomus, b) tiedot hakijan yksiloimiseksi, c) luettelo tavaroista tai palveluista,
joita varten rekisterointid haetaan, ja d) tavaramerkin kuvaus. Mainitun artiklan 2 kohdassa sdddetdan,
ettd yhteison tavaramerkistd on suoritettava hakemusmaksu.

7. Asetuksen N:o 40/94 27 artiklassa, jonka otsikkona on "Hakemispdiva”, sdddetddn seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkin hakemispdivd on se, jona hakija esittdd virastolle tai, jos hakemus jatetdan
jasenvaltion  teollisoikeuksien  keskusvirastolle tai  Beneluxin tavaramerkkivirastolle, sille
26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sisdltavét asiakirjat, jollei hakemusmaksun maksamisesta
kuukauden kuluessa edella tarkoitettujen asiakirjojen esittimisestd muuta johdu.”

8. Saman asetuksen 29 artiklan mukaan etuoikeutta sovelletaan kuuden kuukauden ajan ensimmaiisen
hakemuksen jattamispéivastd. Etuoikeuteen oikeuttavat kaikki hakemukset, joilla on sddannénmukaisen
kansallisen hakemuksen jattamistd vastaava vaikutus sen valtion kansallisen lainsdddénnén mukaan,
jossa se on jitetty, tai kahdenvilisten tai monenkeskisten sopimusten mukaan. Sdénnonmukaisella
kansallisella hakemuksella tarkoitetaan sellaista hakemusta, joka on riittdvd hakemispdivin
toteamiseksi, ottamatta huomioon hakemuksen myohempad kohtaloa.

9. Asetuksen N:o 40/94 32 artiklassa saddetddn, ettd yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus, jolle on
hyvaksytty hakemispdivd, vastaa jasenvaltioissa jitettyd sédannonmukaista kansallista hakemusta, ottaen
tarvittaessa huomioon vaatimukset yhteison tavaramerkin etuoikeudesta.

10. Asetuksen N:o 40/94 97 artiklassa, jonka otsikkona on ”"Sovellettava oikeus”, sdddetddn seuraavaa:
”1. Yhteison tavaramerkkituomioistuimet soveltavat timan asetuksen sdannoksié.

2. Kysymyksissd, jotka eivdt kuulu timén asetuksen soveltamisalaan, yhteison tavaramerkkituomioistuimet
soveltavat kansallista oikeuttaan, mukaan lukien kansainvalista yksityisoikeuttaan.

3. Jollei tdssd asetuksessa toisin sdddetd, yhteison tavaramerkkituomioistuin soveltaa sen jdsenvaltion
kansallista tavaramerkkid koskeviin samankaltaisiin kanteisiin sovellettavia menettelysdaantojd, jonka
alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee.”

11. Asetuksen N:o 40/94 tdytdntoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2868/95* 5 sid@anndssd, jonka otsikkona on "Hakemuksen jittiminen”, siddetdan seuraavaa:

”1. Virasto merkitsee hakemukseen kuuluviin asiakirjoihin  vastaanottopdivimdirdn ja
hakemusnumeron. Virasto ldhettdd hakijalle viipymattd vastaanottoilmoituksen, joka siséltdaa
ainakin merkin hakemusnumeron ja kuvauksen, sanallisen kuvauksen tai muun tunnistetiedon,
sekd tiedot asiakirjojen lajista, lukuméaarasté ja vastaanottopaivésta.

»

C Kansallinen oikeus

12. Tavaramerkista 7.12.2001 annetun lain 17/2001 (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; BOE
nro 294, 8.12.2001, s. 45579; jiljempdnd tavaramerkkilaki 17/2001) 6 §:n 2 momentin mukaan
aikaisemmilla tavaramerkeilld tarkoitetaan

"a)  seuraaviin ryhmiin kuuluvia rekisterdityja tavaramerkkeja, joiden rekisterdintihakemuksen esittamispéiva
tai etuoikeuspdivd edeltda tutkittavana olevan hakemuksen tekopéivad: i) espanjalaiset tavaramerkit, ii)
tavaramerkit, joiden kansainvélinen rekisterinti on voimassa Espanjassa, iii) yhteison tavaramerkit

4 — EYVL L 303, s. 1.
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b)  rekisterdityja yhteison tavaramerkkejd, jotka yhteison tavaramerkistd annetun asetuksen mukaan
ovat aiempia a kohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettuun tavaramerkkiin ndhden, silloinkin kun
jalkimmadisestd tavaramerkistd on luovuttu tai sen on annettu raueta

c¢)  hakemuksia a ja b kohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteréimiseksi silld edellytykselld,
ettd tavaramerkit lopulta rekister6idaan

d)  rekister6imattomia tavaramerkkejd, jotka tutkittavaksi esitetyn tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen esittdimispdivdnd tai etuoikeuspdivind ovat Espanjassa ’yleisesti
tunnettuja’ Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessa.”

13. Mainitun lain 11 §:ssd, jonka otsikkona on "Hakemuksen jattdminen”, siddetddn seuraavaa:

”1. Tavaramerkin rekisterointihakemus on jétettdva sen itsehallintoalueen toimivaltaiselle elimelle,
jossa hakijalla on kotipaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike. — —

6. Hakemuksen vastaanottamiseen toimivaltaisen elimen on hakemusta vastaanottaessaan merkittava
asiakirjoihin hakemuksen rekisterdintinumero ja hakemuksen jattamispaiva sekd kellonaika tunnin ja
minuutin tarkkuudella asetuksessa maaritellylld tavalla.”

14. Tavaramerkkilain 17/2001 12 §:ssd, jossa sdddetddn edellytyksistd, jotka hakemuksen on téytettavs,
sdddetddn seuraavaa:

”1. Tavaramerkin rekisterdintihakemuksessa on oltava ainakin tavaramerkin rekisteréintianomus, hakijan
tiedot, tavaramerkin kuvaus, luettelo tuotteista tai palveluista, joita varten rekisterdintid haetaan.

”

15. Tavaramerkkilain 17/2001 13 §:ssd saadetidn seuraavaa:

”1. Hakemispdiva on se, jolloin 11 §:n sddnndsten mukaisesti toimivaltainen elin vastaanottaa asiakirjat,
joihin sisaltyvat 12 §:n 1 momentissa tarkoitetut seikat.

2. Postitoimistoon toimitettujen hakemusten jéattimispdivd on pdivd, jona kyseinen postitoimisto
vastaanottaa asiakirjat, joihin siséltyvdt 12 §:n 1 momentissa tarkoitetut seikat, edellyttien, ettd ndma
asiakirjat esitetddn avoimessa kirjekuoressa, joka ldhetetddn kirjattuna lahetyksend vastaanottotodistuksin
ja osoitetaan hakemuksen vastaanottamiseen toimivaltaiselle elimelle. Postitoimiston on merkittava
asiakirjoihin hakemuksen jattamisajankohta pdivan, tunnin ja minuutin tarkkuudella.

3. Jos jokin edellisissé momenteissa tarkoitettu hallinnollinen elin tai yksikko jattda merkitseméttd asiakirjoihin
hakemuksen vastaanottamisajankohtana hakemuksen jittdmisen kellonajan, kellonajaksi katsotaan
vuorokauden viimeinen tunti. Jos hakemuksen jattamisen kellonaikaa ei ole merkitty minuuttien tarkkuudella,
ajaksi katsotaan tunnin viimeinen minuutti. Jos jittamisaikaa ei ole merkitty tiedoksi tunnin eikd minuutin
tarkkuudella, ajaksi katsotaan kyseesséd olevan vuorokauden viimeisen tunnin viimeinen minuutti.”

III Pddasia, ennakkoratkaisukysymys ja asian kisittely unionin tuomioistuimessa

16. Génesis Seguros Generales Sociedad Andénima de Seguros y Reaseguros (jaljempand Génesis) esitti
sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle (SMHYV) sdhkoisesti kaksi yhteison tavaramerkkida koskevaa
rekisterointihakemusta: sanamerkki RIZO nro 3543361 tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd
luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
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sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jaljempdnd Nizzan luokitus), pohjautuvan
luokituksen luokkia 16, 28, 35 ja 36 varten sekd sanamerkki RIZO, EL RIZO nro 3543386 mainitun
luokituksen luokkia 16, 35 ja 36 varten.

17. Ennakkoratkaisua pyytédnyt tuomioistuin korostaa, ettd sille esitettyjen todisteiden perusteella ndité
kahta yhteison tavaramerkkid koskevat sihkoiset hakemukset esitettiin® 12.12.2003 aamupiivélls,
ensimmadinen klo 11.52 ja toinen klo 12.13.

18. Ennakkoratkaisupyynnosta kdy myds ilmi, ettd samana pdivéna eli 12.12.2003 klo 17.45 Pool Angel
Tomas SL teki Oficina Espaiiola de Patentes y Marcasille (jaljempéanda OEPM) hakemuksen sanamerkin
RIZO’S nro 2571979-3 rekisteroimiseksi Espanjassa Nizzan luokituksen luokkaa 28 varten.

19. Génesis teki viitteen edelld tarkoitetun kansallisen tavaramerkin RIZO’S rekisterointihakemuksesta
ja vetosi etuoikeuteensa, joka perustui yhteison tavaramerkkeihin RIZO nro 3543361 ja RIZO, EL
ERIZO nro 3543386.

20. OEPM hylkasi vaitteen 9.12.2004 tekemallddn paatokselld ja katsoi, ettd tavaramerkeilld, joihin oli
vedottu, ei ollut etuoikeutta rekisterditdviaksi haettuun tavaramerkkiin ndhden, ja hyviksyi
tavaramerkin RIZO’S rekister6innin.

21. Génesis valitti tdsta paatoksestd ja vaati OEPM:dé toteamaan, ettd yhteison tavaramerkeilld, joiden
haltija Génesis on, on etuoikeus, koska niitd yhteison tavaramerkkeja koskevat hakemukset jatettiin
sdahkoisesti 12.12.2003 ja tdmd paivamadrd on otettava huomioon tdtéd varten.

22. OEPM hylkasi valituksen 29.6.2005 tekemaillddn péatokselld, jossa se totesi, ettd yhteison
tavaramerkkien, joiden haltija kantaja on, hakemispédivd on myohempi kuin espanjalaisen tavaramerkin
RIZO’S hakemispéivd, koska yhteison tavaramerkkeja koskevien hakemusten jattamispaivaksi on
vahvistettu asetuksen N:o 40/94 27 artiklan perusteella vasta 7.1.2004.

23. Génesis nosti jalkimmadisestd padtoksestd kanteen Tribunal Superior de Justicia de Madridissa,
jonka hallinnollisten riita-asioiden jaoston toinen osasto vahvisti 7.2.2008 antamassaan tuomiossa, etta
rekisteroitdviksi haetun espanjalaisen tavaramerkin RIZO’S rekisterdiminen oli perusteltu. Kyseisen
tuomioistuimen mukaan véitteen perustana olevien yhteison tavaramerkkien hakemispéivd oli pdiva,
jolloin asiakirjat tosiasiallisesti esitettiin, eikd 12.12.2003, jolloin hakemus esitettiin sahkopostitse.

24. Génesis riitauttaa 7.2.2007 annetusta tuomiosta tekeméssddn valituksessa ensiksi Tribunal Superior
de Justicia de Madridin yhteison tavaramerkkien hakemusten jattdmispédivda koskevan tulkinnan ja
toteaa, ettd asetuksen N:o 40/94 26 ja 27 artiklan oikeasta tulkinnasta seuraa, ettd hakemusten
jattdmispdivdnd on pidettdvd sitd pdivdd, jolloin ne on esitetty SMHV:lle ja jolloin tdmd on ne
vastaanottanut eli 12.12.2003. Genesis toteaa toiseksi, ettd kun Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ei hyviaksynyt yhteison tavaramerkkien RIZO nro 3543361 ja RIZO, EL ERIZO nro 3543386
etuoikeutta, se rikkoi tavaramerkkilain 17/2001 6 §:n 2 momenttia, jonka a ja ¢ kohdassa sdddetéin,
ettd etuoikeutettuja ovat sellaiset yhteison tavaramerkkid koskevat hakemukset, joiden jattamispdiva
edeltdd OEPM:lle esitettyja rekisterdintihakemuksia.

25. Tribunal Supremo huomauttaa, ettd vaikka asetuksen N:o 40/94 27 artiklassa sdddetddn, ettd
yhteison tavaramerkin hakemispdivd on se, jona hakemus esitetddn SMHV:lle tai sddannoksessa
tarkoitetuille elimille, siind ei aseteta mitddn muuta esittamisjarjestystd, jos hakemukset jdtetdéan samana
pdivand. Espanjassa kéytetty peruste tavaramerkin etuoikeuden maéadrittelemiseksi, kun hakemusten
jattdmispdivat ovat samat, merkitsee sitd, ettd etuoikeus myonnetddan OEPM:lle toimitetun
hakemuksen tuntien ja minuuttien tarkkuudella ilmoitetun jattdmisajan perusteella.

5 — Ei siis vastaanotettiin tai rekisteroitiin SMHV:ssi.
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26. Tassa tilanteessa Tribunal Supremo on pédttanyt lykdta asian kasittelyd ja esittdd unionin
tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Voidaanko [muutetun] asetuksen [N:o 40/94] 27 artiklaa tulkita siten, ettd SMHV:lle tehdyn yhteison
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen osalta voidaan ottaa huomioon jittamispdivan lisdksi myos
taman hakemuksen tuntien ja minuuttien tarkkuudella ilmoitettu jattdmisaika silloin, kun tdma tieto
on merkitty asiakirjoihin, sen madrittdmistd varten, onko tdlld tavaramerkilld ajallinen etuoikeus
sellaiseen kansalliseen tavaramerkkiin ndhden, jonka rekisterdintihakemus on jatetty samana péivana,
kun tdmén jalkimmaéisen tavaramerkin rekisterdintiin sovellettavan kansallisen lainsdddénnén mukaan
hakemuksen jattdmisen kellonaika on merkityksellinen?”

27. Ennakkoratkaisupyynt6é merkittiin saapuneeksi unionin tuomioistuimen kirjaamoon 16.4.2010. Kirjallisia
huomautuksia ovat esittineet Génesis, Espanjan, Italian ja Kreikan hallitukset sekd Euroopan komissio.

IV Ennakkoratkaisukysymyksen arviointi

A Yleisid huomautuksia tavaramerkkijérjestelmdstd

28. Aluksi haluaisin korostaa tavaramerkkijarjestelmille ominaisia piirteitd eli yhtaélta sitd, ettd se on
luonteeltaan kansainvilinen, ja toisaalta sitd, ettd se on viistamattd alueellisesti rajattu. Liséksi on
otettava huomioon erilaiset tavaramerkkien suojajirjestelmit, joihin unionin suojajérjestelma kuuluu.®

29. Tavaramerkin ominaispiirteet ilmenevit jo Pariisin yleissopimuksen tekemiseen liittyvista
asiakirjoista.” Teollisoikeuksien suojaamiseen sovellettavan jirjestelmdn maérittamista koskeva
ensimmdinen ehdotus, jolla pyrittiin luomaan vylikansallinen vyhtendinen lainsddaddnto, hyléttiin
utopistisena ja epirealistisena. Toista ehdotusta, jolla pyrittiin hyviksyméén lainvalintasddnnét, joiden
mukaan olisi sovellettava keksinnon alkuperdmaan tai tavaramerkin rekisteréintimaan lainsdddantoa,
pidettiin epédoikeudenmukaisena. Yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti sen laatijat valitsivat siis
kolmannen ehdotuksen kansallisen kohtelun periaatteesta.® Alueperiaatteen (lex loci protectionis)
mukaan tavaramerkin oikeusvaikutukset rajoittuvat sen valtion alueelle, jossa se on suojattu.’

30. Unionin oikeudessa tavaramerkkioikeus on olennainen osa vaéristymattoman kilpailun jarjestelmaa.
Tassd jarjestelméssd yritysten on kyetdkseen hankkimaan itselleen asiakkaita tavaroidensa tai
palvelujensa laadun perusteella voitava rekisterdidda tavaramerkeiksi merkkejd, joiden perusteella
kuluttaja voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta ndma tavarat tai palvelut muista tavaroista ja
palveluista, joilla on toinen alkuperé. '

31. Lainsddadannon yhdenmukaistaminen tavaramerkkioikeuden alalla perustuu kahdenlaisiin
saddoksiin, joita sovelletaan rinnakkain mutta joilla on kuitenkin useita yhtymékohtia. Kyse on yhtaalta
jarjestelmaistd, joka koskee yhteison tavaramerkkid eli teollisoikeutta, josta sdddetddn asetuksessa
N:o 40/94, jolla otettiin kayttoon koko unionin alueella sovellettava yhtendinen tavaramerkkioikeus.

6 — Miiller, B. K., Multinational Trademark Registration Systems, Bern, 2002.

7 — On korostettava, ettd jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon ldhentdmisestd 21.12.1988 annetun ensimmaiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 12. perustelukappaleen mukaan kaikkia yhteison jasenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva
Pariisin yleissopimus, joten mainitun direktiivin sddnndsten on tarpeen olla tiysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen méaardysten kanssa.

8 — Beier, F.-K,, "One Hundred Years of International Cooperation — The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future”,
International Review of Industrial Property and Copyright Law, osa 15, nro 1-6/1984, s. 1.

9 — Sabatier, M., Pratique de la marque internationale, Institut de Recherche en Propriété intellectuelle Henri-Desboi, vuosi 2007, nro 8. Ks. taltd
osin unionin tuomioistuimessa vireilla oleva asia C-482/09, Budéjovicky Budvar, julkisasiamies Trstenjakin ratkaisuehdotuksen 50 kohta ja sitd
seuraavat kohdat.

10 — Ks. vastaavasti asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001 (Kok., s. I-6959, 21 ja 22 kohta); asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio

12.11.2002 (Kok., s. I-10273, 47 ja 48 kohta); asia C-228/03, Gillette Company ja Gillette Group Finland, tuomio 17.3.2005 (Kok., s. I-2337,
25 kohta); asia C-412/05 P, Alcon v. SMHYV, tuomio 26.4.2007 (Kok., s. [-3569, 53 ja 54 kohta) seké asia C-48/09 P, Lego Juris v. SMHYV,
tuomio 14.9.2010 (Kok., s. I-8403, 38 kohta).
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Direktiivilld 89/104 unionin lainsdatdja pyrki toisaalta ldhentdmdan kansallisia lainsdadéntoja
puuttumatta kuitenkaan alueperiaatteeseen eli tavaramerkin oikeusvaikutusten ja asianomaisen
jasenvaltion alueen viliseen yhteyteen.

32. On kuitenkin korostettava, ettd asetuksen N:o 40/94 viidennen perustelukappaleen mukaan
tavaramerkkejd koskeva yhteison oikeus ei korvaa tavaramerkkeja koskevaa jdsenvaltioiden oikeutta.
Kansalliset tavaramerkit sdilyvat, koska niitd pidetddn tarpeellisina yrityksille, jotka eivdat halua
tavaramerkilleen unioninlaajuista suojaa."

33. Yhteison tavaramerkki tdydentda siis kansallisia suojajarjestelmid. Kuten direktiivin 89/104 ensimmaisessa
ja kolmannessa perustelukappaleessa todetaan, direktiivilld pyritddn osittaiseen yhdenmukaistamiseen, joka
rajoittuu kansallisiin saénnoksiin, jotka vélittdmimmin vaikuttavat sisimarkkinoiden toimintaan.

34. Unionissa tavaramerkkien suojalle tunnusomaista on siis, ettd voimassa on samanaikaisesti useita
suojajarjestelmid, mistd voi seurata tavaramerkin rekisterdimisen hakeminen useaan kertaan, ja kuten
jaljempéand huomataan, poikkeustapauksissa patevien kilpailevien rekisterdintien voimassaolo.

B Tavaramerkin rekisterointi ja hakemispdivd unionin oikeudessa

35. Asetuksen N:o 40/94 sdadnnoksissd yhteison tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jattdmiseen
liitetddn erilaisia seurauksia.

36. Ensiksi asetuksen N:o 40/94 46 artiklan mukaan tavaramerkin suojan kesto, joka on 10 vuotta,
alkaa hakemispdivéstd. Kuten toiseksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdasta
ilmenee, yhteison tavaramerkin hakemispdivd, siten kuin se madritellidn saman asetuksen
27 artiklassa, madrittda tavaramerkin etuoikeuden toiseen tavaramerkkiin nihden.” Kolmanneksi
hakemispdivd on merkityksellinen arvioitaessa sellaisen tavaramerkin erottamiskykyd, joka on voinut
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla tulla kaytossa erottamiskykyiseksi
ennen hakemuksen jattamispdivdd. Lopuksi rekisterdintihakemuksen jattdimisen ajankohdalla on
merkitystd asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hakijan vilpillisen
mielen arvioimiseksi méériteltiessd tavaramerkin ehdottomia mitittdmyysperusteita. **

37. Ndin ollen hakemispdivin tarkka maéérittdiminen on perustavanlaatuinen osa yhteison
tavaramerkkijarjestelmaa. Koska kasiteltava ennakkoratkaisupyynto koskee asetuksen
N:o 40/94 27 artiklan merkityksen ja soveltamisalan madrittamistd, ensiksi on madriteltiva téssa
sadnnoksessd tarkoitetun hakemispéivin kasitteen luonne.

38. Aluksi on todettava, ettd Pariisin yleissopimukseen ei sisdlly aineellisia sddntoja hakemisen
edellytyksistd, vaan sen 4 artiklan A kohdan 2 alakohdassa pdinvastoin madratdan, ettd hakemusten
asianmukaisuus maédritellddan kunkin liittoon kuuluvan maan kansallisen lainsédddannon mukaan tai
liittoon kuuluvien maiden kesken tehtyjen kahden- tai monenkeskisten sopimusten mukaan. Vaikka
mainitussa yleissopimuksessa todettiinkin, ettd sopimusvaltiot muodostavat liiton teollisoikeuksien
suojelemiseksi, siind on useita madrédyksid, joissa mainituilta valtioilta edellytetddn teollisoikeuksien
alaa koskevan lainsdddédnnon antamista tai sallitaan sellaisen antaminen. '

11 — Bonet, G., "La marque communautaire”, Revue trimestrielle de droit européen, nro 1, 1995, s. 59.

12 — Esimerkkind tdstd rajoituksesta ks. julkisasiamies Cruz Villalénin unionin tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa C-96/09 P,
Anheuser-Busch v. Budéjovicky Budvar, esittimén ratkaisuehdotuksen 79 kohta. Oikeuskdytinnossda on lisdksi jo todettu, ettd osittainen
yhdenmukaistaminen ei tee mahdottomaksi vélittomimmin sisémarkkinoiden toimintaan vaikuttavien kansallisten sédnnosten taydellistd
yhdenmukaistamista. Ks. asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998 (Kok., s. I-4799, 23 kohta) ja asia C-40/01,
Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok., s. 1-2439, 27 kohta).

13 — Hakemispdivd on siis merkityksellinen médriteltdessd, mikd on asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki sekd
mitkd ovat tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on jatetty ennen tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jdttimispaivad (direktiivin
89/104 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti).

14 — Ks. tidstd asia C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, tuomio 11.6.2009 (Kok., s. I-4893).

15 — Bodenhausen, G. H. C., Guide d’application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, BIRPIL, 1969, s. 11.
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39. Sen sijaan asetuksessa N:o 40/94 on erityissddnnds, jolla sdddetddn yhteison tavaramerkin
rekisterdinnin hakemisen edellytyksistd. Mainitun asetuksen 27 artiklan mukaan yhteison tavaramerkin
hakemispdivd on nimittdin se, jona hakija esittdd SMHV:lle tai, jos hakemus jétetddn jasenvaltion
teollisoikeuksien keskusvirastolle tai Beneluxin tavaramerkkivirastolle, sille 26 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetut tiedot siséltdvat asiakirjat, edellyttden, ettd hakemusmaksu maksetaan kuukauden kuluessa
edelld tarkoitettujen asiakirjojen esittimisesta. '®

40. Asetuksen N:o 40/94 27 artiklasta kdy ndin ollen ilmi, ettd mainitussa sddnnoksesséd ei ole mitddn
nimenomaista viittausta jasenvaltioiden lainsdddédntoon.

4]1. Téassd yhteydessd on todettava, ettd vakiintuneen oikeuskédytdinnon mukaan seké yhteison oikeuden
yhdenmukaisen soveltamisen ettd yhdenvertaisuusperiaatteen vaatimukset edellyttivit, ettd unionin
oikeuden sellaisen sddnnoksen tai madrdyksen sanamuotoa, joka ei sisdlli nimenomaista viittausta
jasenvaltioiden oikeuteen merkityksensd ja soveltamisalansa maédrittdmiseksi, on tavallisesti tulkittava
koko unionissa itsendisesti ja yhtendisesti ja ettd tdssd tulkinnassa on otettava huomioon kyseisen
sddannoksen tai madrdyksen asiayhteys seké kyseiselld lainsdadannolld tavoiteltu paamaidra. '’

42. Yhteison tavaramerkin rekisterdinnin yhteydessd aikaisempien kansallisten tavaramerkkien
rekisterdinnit pitdd ottaa huomioon oikeudellisesti merkityksellisind tosiseikkoina, joihin unionin
lainsdddénnossa liitetddn madréttyja oikeudellisia seurauksia.

43. Ndin ollen SMHV:d ei ole velvollisuutta noudattaa samoja vaatimuksia kuin alkuperdmaan
toimivaltaisilla tavaramerkkiviranomaisilla eikd arvioida asiaa samoin kuin ne, eiki silld ole myoskéadn
velvollisuutta rekisteroidd rekisteroitavaksi haettua tavaramerkkid kansallisten patentti- ja
tavaramerkkivirastojen rekisterdintipiitosten perusteella. '

44. Siksi mielestdni yhteison tavaramerkin hakemispdivin médrittiminen on kysymys, josta sdddetddn
yksinomaan unionin oikeudessa, jossa otetaan tdltd osin huomioon asian kannalta merkitykselliset
kansainviliset sopimukset. Koska asetuksessa N:o 40/94 ei anneta oikeudellista méadritelmaa ilmaukselle
hakemispdiva, tdmén ilmauksen soveltamisala ja merkitys on madritettdvd mainitun asetuksen perusteella.

C Hakemispdivi pddasian yhteydessd

45. Ennen kuin aloitetaan esilldi olevan menettelyn avainkasitteen tarkastelu, on todettava, ettd
ennakkoratkaisupyynnon tekstin perusteella pddasiassa keskeiseen tosiseikkaan eli kyseessd olevien
tavaramerkkien rekisterdintihakemusten jattamispédivin madrittelemiseen nayttad liittyvin epidvarmuutta.

46. Ennakkoratkaisupyynnén ~ mukaan  nimittdin  molemmat  sanamerkkityyppisia = yhteison
tavaramerkkeja RIZO ja RIZO, EL ERIZO koskevat hakemukset on esitetty SMHV:lle sahkoisesti
12.12.2003. Ennakkoratkaisua pyytédnyt tuomioistuin kuitenkin pohtii, onko titd siahkoisen esittdmisen
péivad pidettdva yhteison tavaramerkin rekisterdinnin todistusvoimaisena hakemispéivana.

47. Ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd Génesisin OEPM:n tekemdstd riidanalaisesta padatoksestd
nostama kanne hyldttiin Tribunal Superior de Justicia de Madridin tuomiolla pédasiallisesti silld
perusteella, ettd viitteen perusteena olevien yhteison tavaramerkkien hakemispdiviksi katsottiin 7.2.2004,
jolloin asiakirjat tosiasiallisesti toimitettiin, eikd 12.12.2003, jolloin hakemus esitettiin sdhkoisesti.

16 — On todettava, ettd periaate yhdestd ainoasta kansainvilisestd hakemuksesta, joka kuitenkin perustuu tavaramerkin rekisterdintiin
alkuperdmaassa, otettiin kdyttoon tavaramerkkien kansainvilisestd rekisterdinnistd 14.4.1891 tehdylld Madridin sopimuksella ja 27.6.1989
tehdylld Madridin poytakirjalla. Ks. em. teos Sabatier, M., s. 5-7.

17 — Ks. mm. asia C-245/00, SENA, tuomio 6.2.2003 (Kok., s. I-1251, 23 kohta) ja asia C-467/08, Padawan, tuomio 21.10.2010 (Kok., s. I-10055,
32 kohta).

18 — Ks. vastaavasti asia C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio 25.10.2007 (Kok., s. I-9375, 71-73 kohta) ja asia T-395/08, Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli v. SMHV (Suklaapupun muoto), tuomio 17.12.2010 (Kok., s. II-296*).

19 — Ennakkoratkaisupyynnossd ei oteta lopullisesti kantaa tdhén tosiseikkaan, eivitkd Génesisin esittdmit huomautukset ole tiltd osin tdysin
yksiselitteisid. Kirjallisissa huomautuksissa ainoastaan komissio on toimittanut liitteitd, jotka puoltavat ndkemystd siitd, ettd hakemispdivd on
12.12.2003.
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48. Tahdn on syytd todeta, ettdi SMHV tarjoaa kayttgjille sahkoistd hakemispalvelua (e-filing), jonka
avulla yhteison tavaramerkkid koskevat hakemukset voidaan esittdd sdahkoisesti. Palvelu tarjoaa useita
etuja, muun muassa takuun asetuksen N:o 40/94 27 artiklassa tarkoitetusta hakemispdivasta.

49. Kyseisen sdadnnoksen sanamuoto huomioon ottaen voidaan todeta, ettd pdivimadrad, jolloin
sahkoisesti tehty hakemus on esitetty yhdessd asetuksessa N:o 40/94 vaadittujen asiakirjojen kanssa ja
jota on seurannut maksun maksaminen kuukauden méérdajan kuluessa, on pidettivd mainitun
asetuksen 27 artiklassa tarkoitettuna hakemispédivind. SMHV on nimittdin jéarjestdnyt niille, joita asia
koskee, tarvittavat tekniset keinot vaadittujen asiakirjojen liittimiseksi hakemukseen.

50. Sitéd vastoin siind tapauksessa, ettd sihkoisesti esitetddn ainoastaan rekisterdintihakemus ilman, ettd
vaaditut asiakirjat jatetddn samaan aikaan, asetuksen N:o 40/94 27 artiklassa tarkoitettu hakemispéiva
on se pdivd, jolloin kaikki vaaditut asiakirjat on tosiasiallisesti toimitettu SMHV:lle. Silloin kyseeseen
tulee siis mainitun hakemuksen séhkoista esittimistd myohdisempi péiva.

51. Néin ollen asetuksen N:o 40/94 27 artiklassa tarkoitetun ilmauksen hakemispdivd soveltamiseksi
ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen pitdd tarkistaa, mind pdivind Génesis tosiasiallisesti on
toimittanut kaikki rekisterintihakemuksiaan varten vaaditut asiakirjat ja mina péivdna maksu on maksettu.

52. Vasta tdmén seikan selvittdimisen jidlkeen on aiheellista ryhtyd kisittelemédn ennakkoratkaisua
pyytidneen tuomioistuimen esittdmié tasmaéllisempid aikaan liittyvid seikkoja.

D Tunteina ja minuutteina ilmaistun ajan huomioon ottaminen asetuksessa N:o 40/94 tarkoitetun
hakemispdivin kdsitteen soveltamisessa

53. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee kysymykselldadn padasiallisesti sitd, onko
asetuksen  N:o  40/94 27 artiklan  soveltamiseksi = mahdollista  ottaa  huomioon
rekisterdintihakemuksen tunteina ja minuutteina ilmaistu jattdmisaika silloin, kun tdmé seikka voi
vaikuttaa mahdollisen etuoikeuden maéérittimiseen sellaiseen kansalliseen tavaramerkkiin néhden,
jonka rekisterdintihakemus on tehty samana pdivand. Nimittdin tédllaisessa tilanteessa, jossa
hakemispéivit ovat samat, Espanjan lainsdddédnndsséa etuoikeus madritetddn hakemisen tunteina ja
minuutteina ilmaistun ajan mukaan.

54. Kysymys siis liittyy aikaprioriteettiperiaatteeseen, jonka mukaan aikaisemman oikeuden
perusteella voidaan esittdd vidite kaikkia sellaisia myohempid merkkeja vastaan, jotka ovat
ristiriidassa sen kanssa.”’ Génesisin kansallisen lainsddddnnon nojalla vireille panemassa
viitemenettelyssd pyritddn tdten osoittamaan, ettd sen kaksi yhteison tavaramerkkid ovat
kansallisessa lainsddddanndssd, jossa toistetaan asetuksessa N:o 40/94 mainittu aiemmuuden
mairitelmi, > tarkoitettuja aikaisempia tavaramerkkeja.

55. Kasiteltavidssd asiassa huomautukset jattineiden osapuolten selvitykset hakemispdivin kasitteen
laajuudesta poikkeavat huomattavasti toisistaan. Olen yhtd mieltdi Espanjan ja Italian hallitusten seka
komission kanssa siitd, ettd yhteison tavaramerkkia koskevan hakemuksen tunteina ja minuutteina
ilmoitettu jattdmisaika ei ole asetuksen N:o 40/94 27 artiklan soveltamisen kannalta merkityksellinen seikka.
Hakemispdivalld tarkoitetaan mielestdni yksinkertaisesti ainoastaan kalenteripdivdd (jour civil). Téama
jalkimmadinen kasite vastaa gregoriaanisessa kalenterissa kuukauden ja vuoden mukaan jérjestysnumeroitua

20 — Ks. http://oami.europa.eu/help/html/help_fihtml. SMHV ei ilmeisestikddn rekisteroi virallisesti tavaramerkkihakemuksen jéttdmisen aikaa
tunteina ja minuutteina. Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen toimittamat titd seikkaa koskevat tismennykset eivdt siis perustu
SMHV:n rekisterdimiin tietoihin. Yhteison tavaramerkkilehdessd (http://oami.europa.eu/bulletin/ctm/ctm_bulletin_en.htm) tai SMHV:n
tietokannassa (CTM-online) ei nimittdin mainita jattdmisen aikaa tunteina ja minuutteina.

21 — Tavaramerkkilain 17/2001 6 §:n mukaan merkkeji ei voida rekisterdidd, jos ne ovat samoja kuin aikaisempi tavaramerkki tai jos on olemassa
sekaannusvaara. Ks. direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohta ja 5 artiklan 1 kohta.

22 — Ks. asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohta.
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kalenterivuorokautta keskiyosti keskiyohon samoin kuin vastaavaa piivdd muissa kalenterijérjestelmissi.”
Kalenteripiivé voi siis olla sama huolimatta aikavychykkeistid johtuvista tosiasiallisen ajan vaihteluista.*

56. Tata tulkintaa tukee mielestani moni seikka.

57. Ensiksi on syytd huomata, ettd Pariisin yleissopimuksen, jossa kaikki jdsenvaltiot ovat
sopimuspuolina, jdrjestelmdssda pdivalld tarkoitetaan yksinomaan pdivad tai kalenteripdivid
peruslaskentayksikkond. Hakemuksen asianmukaisuutta nimittdin arvioidaan ainoastaan timén seikan
perusteella. Mainittu hakemus katsotaan tehdyksi silloin, kun sen maan, jossa hakemus on tehty,
kansallisen lainsdddénnoén mukaan se on jitetty muotovaatimusten mukaisesti, ja myos silloin, kun
siitd huolimatta, ettd hakemus ei ole tdydellinen tai ettd siind on muotoa koskevia puutteita, sen
perusteella on mahdollista todeta se paivimairs, jona hakemus on tehty.”

58. Taltd osin on korostettava, ettd mainitun peruslaskentayksikon kayttoonotto on ldheisesti yhteydessa
silhen, mitd on totuttu kutsumaan liittoon kuuluvan etuoikeudeksi, joka on hyviksytty Pariisin
yleissopimuksessa ja jonka mukaan hakija, joka jattda toisessa valtiossa tavaramerkkihakemuksen kuuden
kuukauden maédrdajan kuluessa siitd, kun se on jéttdnyt hakemuksensa alkuperdmaassa, saa téssd toisessa
valtiossa tavaramerkilleen suojaa siitd alkuperdisestd suojapdivdstd lahtien, josta ldhtien se sai suojaa
tavaramerkilleen alkuperdmaassa.” Saman yleissopimuksen 4 artiklan C kohdan 2 alakohdan mukaan
mainittu kuuden kuukauden maérdaika alkaa nimittdin ensimméisen hakemuksen jattamispéivésts;
hakemispdivdd ei lasketa mdidrdaikaan. Tunteina ja minuutteina ilmoitetulla jdttimisajalla ei siis ole
merkitystd etuoikeutta koskevaa maériaikaa laskettaessa.”

59. Asetukseen N:o 40/94 on sisdllytetty omat sddnnokset, joissa noudatetaan yleissopimuksen
jarjestelmdd, kun asetuksen 29 artiklassa myonnetddn etuoikeus, joka kattaa hakemukset, jotka on
tehty jossakin vyleissopimuksen tai Maailman kauppajdrjeston perustamissopimuksen osapuolena
olevassa valtiossa.” Etuoikeuden vaikutuksesta yhteison tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien oletetaan
ilmaantuvan etuoikeuspdivisti alkaen, eli siitd paivéstd alkaen, jolloin kansallinen hakemus on jitetty.”

60. Paittelen tdstd, ettei asetuksen N:o 40/94 27 artiklassa tarkoitettua hakemispdivdd voi tarkemmin
madrittdd. Ei varsinkaan siksi, ettd edelld tarkoitetun etuoikeusperiaatteen soveltamisen yhteydessa kasitteelle
on annettu tdsmallinen tehtivd alusta alkaen ei ainoastaan unionin tasolla vaan myos tavaramerkkien
rekisterdinnin vaikutuksia koskevien kansainvilisten sddntojen soveltamiseksi. Téstd on syytd muistaa, ettd
aikaisempaa tavaramerkkia voidaan suojata myos kansainviliselld rekisterdinnilld. *

23 — Ks. tiltd osin madrdaikoihin, pdivimadriin ja madrépéiviin sovellettavista sdédnnaistd 3.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71
(EYVL L 124, s. 1) 4 artiklan 2 kohta, josta ilmenee, ettdi neuvoston tai komission siddosten taikka niihin sdddoksiin sisdltyvien sd@nnosten tai
madrédysten tietyksi paivamaardksi vahvistettu voimaantulo taikka vaikutusten tai soveltamisen alkaminen tapahtuu tuota pdivimagrad vastaavan péivan
ensimmaisen tunnin alussa. Ks. asia T-146/00, Ruf ja Stier v. SMHV (Kuvamerkki DAKOTA), tuomio 20.6.2001 (Kok.,, s. II-1797, 23, 27 ja 55 kohta).

24 — Tisté osoituksena on uudenvuoden juhlistaminen kaikkialla maailmassa.

25 — Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan A kohdan 3 alakohdan mukaan tdssd yleissopimuksessa asianmukaisella kansallisella hakemuksella
tarkoitetaan jokaista hakemusta, jonka perusteella on mahdollista todeta se pédivdmaéarid, jona hakemus on tehty asianomaisessa maassa. Ks.
em. teos Bodenhausen, G. H. C,, s. 42.

26 — Pariisin yleissopimuksen 4 artiklassa maératdan kuuden kuukauden médrdajasta, jonka kuluessa tavaramerkin hakija, joka on jittdnyt
hakemuksen yhdessi liittoon kuuluvassa maassa, voi hakea saman tavaramerkin rekisteréintia muissa liittoon kuuluvissa maissa ilman, ettd
mahdolliset kolmansien esittdmét samaa tavaramerkkid koskevat hakemukset vaikuttavat yhteen tai useampaan myohempéan hakemukseen.
Télla tavoin etuoikeudella taataan tavaramerkin hakijalle rajoitetuksi ajaksi se, etteivdt mahdolliset kolmansien samaa tavaramerkkid koskevat
hakemukset, jotka on esitetty etuoikeutta koskevan médréajan aikana, vaikuta tdmén oikeuksiin. Ks. asia T-128/99, Signal Communications v.
SMHYV (TELEYE), tuomio 15.11.2001 (Kok., s. II-3273, 36—40 kohta).

27 — Etuoikeutta koskeva mddrédaika lasketaan samoin myos patenttien osalta kansainviliselld tasolla (aikaisemman hakemuksen jéttdmispdivéda ei
lasketa méardaikaan). (Ks. taytintoonpanoasetuksen 2.4 sadnto: http://www.wipo.int/pct/fr/texts/rules/r2.htm#_2_4).

28 — Etuoikeus perustuu aikaisempaan jossakin edelld mainituista valtioista jétettyyn tavaramerkkihakemukseen, ja siind on kyse itsendisestd
oikeudesta, koska etuoikeus ei ole sidoksissa kyseisen hakemuksen myohempddn kohtalooon. Kun yhteison tavaramerkkida koskevaan
hakemukseen liittyy etuoikeusvaatimus, tdstd oikeudesta tulee tavaramerkkihakemuksen olennainen osa, koska etuoikeusvaatimuksen
perusteella médrdytyy yksi hakemuksen olennaisista tunnusmerkeistd, eli oikeuksien aiemmuuden médrittelemisen kannalta tavaramerkin
hakemispdivd on sama péivd kuin se, jolloin aiempi hakemus on esitetty. Ks. edelld alaviitteessd 26 mainittu asia TELEYE.

29 — Jos vaaditut edellytykset tédyttyvit, yhteison tavaramerkki tulee voimaan taannehtivasti siind péivéng, jolloin sitd tavaramerkkid, jonka
perusteella etuoikeutta vaaditaan, koskeva hakemus on jétetty. Ks. em. teos Bonet, G.

30 — Ks. asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohta sekd yhteison tavaramerkisti annetun asetuksen
(EY) N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta, joissa viitataan tavaramerkkeihin, joiden kansainvilinen rekisterdinti on
voimassa yhteisossa.
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61. SMHV:n internetsivujen tietojen mukaan hakemispdivd tosin on piivd, jolloin 26 artiklassa
tarkoitetut asiakirjat on jitetty SMHV:lle, Keski-Euroopan aikaa (GMT+1).*'Sielldi tunneissa
ilmoitettua aikaa on mielesténi kuitenkin tarkoitus kéyttdd sen pédivin madrittdimiseen, jona hakemus
esitettiin SMHV:lle, ei hakemuksen tunteina ja minuutteina ilmaistuun jattdmisaikaan perustuvan
ajallisen etuoikeuden myontdmiseen.

62. Tédtd nakemystd vahvistaa myos sananmukainen tulkinta asetuksen N:o 40/94 27 artiklasta, jossa
viitataan ainoastaan pdivddn. Lisdksi asetuksen N:o 2868/95 5 sddnnostd ilmenee, ettda SMHV
merkitsee =~ hakemukseen  kuuluviin  asiakirjoihin  ainoastaan  vastaanottopdiviméidrdn  ja
hakemusnumeron. Virasto ldhettdd hakijalle viipymaétta vastaanottoilmoituksen, joka siséltdd ainakin
hakemusnumeron ja hakemuksen vastaanottopaivén.

63. Toiseksi on todettava, ettd tulkintaa, jossa ei oteta huomioon hakemuksen tunteina ja minuutteina
ilmoitettua jattdmisaikaa, tukee my6s unionin lainsdddénnon tarkoitus ja luonne. Kuten olen jo todennut
tamdn ratkaisuehdotuksen 30-34 ja 39-43 kohdassa, asetuksen N:o 40/94 tavoitteena ei ole
jasenvaltioiden lainsdddédnnon ldhentdminen vaan yhden ainoan, koko unionissa patevén teollisoikeuksien
oikeudenalan luominen. Kun liséksi otetaan huomioon asetukseen N:o 40/94 siséltyvien unionin
oikeuden késitteiden itsendinen luonne, kansallisessa oikeudessa kadyttoon otettuja oikeudellisia ratkaisuja
ei voida ottaa huomioon yhteison tavaramerkkijarjestelmén tulkinnassa. Lopuksi on sanottava, kuten
my0s komissio perustellusti toteaa, ettd tdmé ldhestymistapa saa tukea tdmén asetuksen 14
ja 97 artiklasta yhdessd tarkasteltuna, silld niistd ilmenee, ettd kansallista oikeutta voidaan soveltaa
ainoastaan sellaisiin kysymyksiin, jotka eivit kuulu asetuksen N:o 40/94 soveltamisalaan.

64. Kolmanneksi on syytd korostaa asetuksen N:o 40/94 32 artiklan — josta seuraa, ettd yhteison
tavaramerkkid koskevan hakemuksen jattiminen vastaa kansallista tavaramerkkid koskevan hakemuksen
jasenvaltioissa tapahtuvaa jattamistd — merkitystd silloin, kun on tarpeen madrittdd yhteison
tavaramerkkid koskevaan hakemukseen liittyvé oikeus. Kyseinen artikla koskee ainoastaan hakemispdivaa.

65. Kuten Espanjan hallitus huomauttaa, asetuksen N:o 40/94 32 artiklassa ei muuteta hakemispéivin
yhteison késitetta eikd edellytetd kansallisen oikeuden soveltamista toissijaisesti, vaan ainoastaan
tunnustetaan SMHV:lle esitetyille yhteison tavaramerkkid koskeville hakemuksille sama oikeudellinen
arvo kuin kansallisille virastoille esitetyille tavaramerkkihakemubksille. Jos unionin tuomioistuin paattaa
tulkita tdtd sddnnosté erittdin laajasti asetuksen N:o 40/94 27 artiklan sanamuodosta huolimatta, tdma
johtaa tilanteeseen, jossa kaikkien tavaramerkkien hakijoiden pitda rekisterdida tavaramerkit SMHV:ssa
saadakseen varmuuden siitd, ettd sen lisdksi, ettd niilld on etuoikeus muihin kansallisiin
tavaramerkkeihin ndhden, niilld on etuoikeus myds muihin yhteison tavaramerkkeihin ndhden, mika
on vastoin periaatetta, jonka mukaan yhteison tavaramerkki ei korvaa kansallisia tavaramerkkeja.

66. Viimeiseksi on tdrkeda korostaa niitd useita kaytdnnon vaikeuksia, jotka liittyisivédt reaaliaikaan
perustuvan etuoikeuden soveltamiseen kalenteripdivin késitteen soveltamisen asemesta yhteison
tavaramerkin jérjestelmassa.

67. Ensinnidkin yhteison tavaramerkin etuoikeuden madrittdminen reaaliaikaan perustuvan etuoikeuden
perusteella on mielestdni tdlla hetkelld mahdotonta unionissa olemassa olevien eri aikavyohykkeiden
vuoksi. Euroopan alueella on tilld hetkelld nimittdin nelja aikavyohyketti. >

68. Koska aikavyohykkeitd on ndin monta, tavaramerkkihakemuksen tunteina ja minuutteina ilmaistun
jattdmisajan huomioon ottaminen edellyttdisi, ettd mééritelladn sddnto, jolla ratkaistaan aikaongelma
useiden kansallisten jarjestelmien vélilla. Ei ole mahdotonta, ettd reaaliaikaan perustuva etuoikeus johtaisi
myo0s tiettyyn sekaannukseen useissa jasenvaltioissa kéytettdvien viestintdvilineiden moninaisuuden ja

31 — http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileApplicationCTM.fi.do.

32 — — Ks. Euroopan aikavyohykejérjestelmdn noudattamisesta annettu Euroopan
neuvoston suositus nro 1432 (1999), saatavilla osoitteessa http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta99/frec1432.htm#1.
Niiden aikavyohykkeiden vertaamiseksi ks. http://europa.eu/travel/time/index_fi.htm#tzone.
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niiden vaihtelevan laadun vuoksi.*® Tamin tilanteen selkeyttimiseksi pitdisi paitsi rekistersidd hakemuksen
jattimisaika tunteina ja minuutteina niin myos varmistaa, ettd kansallisten viranomaisten kaytossa olevat
tietojenkisittelyjarjestelmét noudattavat tdsmillisesti atomiaikaa tai yleisaikaa.*

69. Télloin hakemispéivad koskeva ongelma muuttuisi turhaan keskusteluksi nimellisyksikoista tai jopa
kellonajoista. Reaaliajassa esimerkiksi Suomen 1.1. klo 00.30 vastaa suurimmassa osassa jasenvaltioita
ajankohtaa 31.12. klo 23.30.

70. Useissa jdsenvaltioissa on mahdollista soveltaa sdhkoistd rekisterdintia. Mielestdni olisi kuitenkin
aiheellista tehdd ero sdhkoisen hakemuksen jattdmismahdollisuuden ja reaaliaikaan perustuvaa etuoikeutta
koskevan jérjestelméan kayttoon ottamisen vililld. Se, ettd SMHYV ja tietyt jasenvaltiot ovat ottaneet kayttoon
mahdollisuuden jattdd hakemus sdhkoisesti teollisoikeudellisen suojan saatavuuden uudenaikaistamiseksi ja
helpottamiseksi, ei nimittdin vélttdméttd merkitse, ettd rekisterdintihakemuksen tunteina ja minuutteina
ilmaistu jéttimisaika otetaan huomioon tavaramerkin aiemmuuden méarittimisessa. *

71. Siksi mielestdni tunteina ja minuutteina ilmaistun ajan huomioon ottaminen asetuksen
N:o 40/94 27 artiklassa tarkoitetun tavaramerkin aiemmuuden maédrittimisessi on mahdollista
ainoastaan sen jilkeen, kun sekd yhteison ettd kansallisen tavaramerkkien sdahkoistda rekisterdintia
koskeville hallinnollisille menettelyille on perustettu yhtendinen unionin kattava jarjestelma. Tama
edellyttdd myos yleisajan jarjestelmédn soveltamista, toisin sanoen Euroopan valtioiden lakisdéteisten
aikajdrjestelmien tédydellistda yhdenmukaistamista. On itsestddn selvdd, ettd téllaisen jérjestelmdn
kayttoon ottamisesta pitdisi selvdsti sddtdd unionin lainsdddédnnodssd ja jasenvaltioiden kansallisissa
oikeusjirjestyksissd,” eikd kidyttoonotto saisi perustua oikeuskdytintéon.

72. Téltd osin on vield todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 hakemispdivad kasittelevan 27 artiklan
sanamuoto on sama kuin tdmdn ennakkoratkaisukysymyksen kohteena olevan asetuksen N:o 40/94
vastaavan artiklan sanamuoto. Téstd ilmenee, ettei unionin lainsddtdja edelleenkddn ole tehnyt
tasmennyksid, jotka koskevat hakemuksen jattdmisen aikaa tunteina ja minuutteina ilmoitettuna.

73. Toissijaisesti haluan vield todeta, ettei mydskédin asetuksessa (EY) N:o 6/2002% saddetd yhteisomallin
rekisterdintihakemuksen tunteina ja minuutteina ilmoitetun jéttdmisajan mainitsemisesta. Lisdksi mainitun
asetuksen mukaan rekisterdidyn yhteisomallin hakijalla on tietyssa tilanteessa etuoikeus. Etuoikeuden
seurauksena etuoikeuspdivin katsotaan vastaavaan yhteisémallin rekisterdintihakemuksen jéttimispaivaa. *

33 — Tissd on riittdvad mainita ennakkoratkaisupyyntd, jonka mukaan hakemukset on jatetty klo 11.52 ja 12.13, kun taas OEPM:n riidanalaisessa
paidtoksessi todetaan, ettd hakemukset on jétetty klo 11.31.

34 — Siviiliaikaa, joka nyttemmin méaritellddn atomikellojen ajan perusteella, kutsutaan koordinoiduksi yleisajaksi (UTC). UTC-vuorokausi on
noin 0,9 sekuntia pidempi kuin keskiméériinen vuorokausi.

35 — Oman tutkimukseni mukaan, joka ei ole tdydellinen, timd mahdollisuus on seuraavissa valtioissa: Belgian kuningaskunta, Tsekin tasavalta, Tanskan
kuningaskunta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Alankomaiden kuningaskunta, Portugalin tasavalta,
Suomen tasavalta, Ruotsin kuningaskunta ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta. Ks. http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

36 — On esimerkiksi aivan mahdollista, ettd kansallisten tavaramerkkivirastojen asiointipisteiden rajalliset aukioloajat huomioiden sahkéinen
toimittaminen klo 23 johtaa hakemuksen rekisterdintiin seuraavana péivdnd tai jo samana pdivind eikd reaaliaikaiseen rekisterointiin
etuoikeuden vahvistamiseksi toiseen yhteison tai kansalliseen tavaramerkkiin nidhden. Kuten alaviitteessd 20 korostan, SMHV ei ilmeisesti
rekisteroi virallisesti tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jéttdmisaikaa tuntien ja minuuttien tarkkuudella.

37 — Toimenpiteet, joihin on ryhdytty ajan yhtendistimisen alalla, kdyvdt ilmi muun muassa kesdaikasdédnnoksista 19.1.2001 annetusta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivistd 2000/84/EY (EYVL L 31, s. 21), jossa sdddetddn, ettd kellonajan siirtdminen kuusikymmentd minuuttia
eteenpdin muuhun vuoteen verrattuna lasketaan kaikissa jésenvaltioissa kello 1 aamuy6lld (GMT) maaliskuun viimeisend sunnuntaina. On myds syytd
mainita, ettd Madridin sopimuksessa ja Madridin poytikirjassa hakemisen ajankohtaan sovelletaan tarkkoja sdéntoja (tavaramerkkien kansainvalistd
rekisterointié koskevan Madridin sopimuksen ja kyseiseen sopimukseen liittyvan poytikirjan yhteisten sovellutussddnt6jen 4 sdanto, jonka otsikkona
on “méirdaikojen laskeminen”, on saatavilla seuraavassa osoitteessa: http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/common_regulations.htm#rule_4).
Hakemisen yhteydessd tarkan kellonajan médrittiminen ei ole hakemukseen merkittdvien virallisten mainintojen joukossa. Sitd vastoin em.
sopimuksen ja sithen liittyvin  poytikirjan  soveltamista koskevien hallinnollisten ohjeiden, jotka ovat saatavilla  osoitteessa
http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/admin_instructions.htm#P81_4630, sihkoistd viestintdd koskevan ohjeen 11 mukaan silloin, kun péivd,
jolloin siirto on alkanut, on aikaeron vuoksi eri kuin se, jolloin siirto on vastaanotettu, kansainviliseen toimistoon vastaanottamisen péivané pidetdan
aikaisempaa paivéad. Ks. em. teos Sabatier, M., s. 26.

38 — Yhteisomallista 12.12.2001 annettu neuvoston asetus (EYVL L 3, s. 1).

39 — Patenttiyhteistyésopimuksen (PCT) sovellutussddntojen (saatavilla osoitteessa http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r2.htm#_2 4) 2 sdannon
2.4 kohdan a alakohdan mukaan aikaisemman hakemuksen jattamispéivad ei lasketa etuoikeutta koskevaan médréaikaan. Lisdksi on séddetty
erityissddnnoistd siind tapauksessa, ettd miirdaika padttyy piivang, joka ei ole tyopdivda (ks. 80 sddnnon 80.5 kohta, saatavilla osoitteessa
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r80.htm#_80_5).
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74. Kun edelld esitetyn perusteella on katsottava yhtddltd, ettd kyseiset tavaramerkkihakemukset on
jatetty samana pdivdng, ja toisaalta, ettd tunteina ja minuutteina ilmoitetun ajan huomioiminen ei tule
kysymykseen, téstd seuraisi, ettd ndma kaksi merkkid voidaan periaatteessa rekister6idd. Siitd puolestaan
seuraa kysymys kansallisen tavaramerkin ja yhteison tavaramerkin samanaikaisesta voimassaolosta.

E Tavaramerkkien samanaikainen voimassaolo markkinoilla

75. Kahden keskenddn kilpailevan samanlaisen tavaramerkin samanaikainen voimassaolo on tuttu ja
joskus véistamaton ilmioé Euroopan unionissa. Kyseessa on kiistatta epatdydellinen tilanne, joka johtuu
tavaramerkkien suojajirjestelmien monikansallisuudesta ja moninaisuudesta sekd tavaramerkkien
haltijoina olevien yritysten suuresta maarasta.

76. On hyvd ottaa huomioon, ettd tédlla samanaikaisella voimassaololla saattaa olla vaikutusta
tavaramerkkid koskevan viitemenettelyn tai mitdttomyysvaatimuksen lopputulokseen. Asia vaihtelee
sen mukaan, onko kyse samanaikaisesti voimassa olevien tavaramerkkien vai perdti muualle kuin
yhteison tavaramerkin haltijalle kuuluvien merkkien ja aikaisemman merkin vilisestd konfliktista. Néin
ollen on mahdollista, ettd aikaisemman oikeuden haltija tyytyy tdhdn samanaikaiseen voimassaoloon tai
ettd osapuolet sopivat samanaikaisesta voimassaolosta.*

77. On selvad, ettd tdmén ilmion korjaamiseksi molemmat tavaramerkin haltijat voivat turvautua
samanaikaista =~ voimassaoloa  koskevaan  sopimukseen kaikilta mahdollisilta riitatilanteilta
vélttymiseksi.* Lisdksi kansallisissa oikeuksissa tarjotaan erityisid ratkaisuja, esimerkiksi periaate
kahden samanlaisen tavaramerkin vilpittoméstd samanaikaisesta kaytostd (honest concurrent use),
jonka lainmukaisuus tosin vaikuttaa unionin oikeuden nikokulmasta kyseenalaiselta. **

78. Kuten komissio on korostanut huomautuksissaan, samanaikainen voimassaolo on tunnettu jo
yhteison tavaramerkin perustamisesta ldhtien, silld yhteison tavaramerkkirekisterin avaamispaivana
1.4.1996 SMHYV rekisteroi kaikki tavaramerkit, joiden rekisterdintid oli haettu aikaisemmin.*

79. Mahdollisuus samanlaisten tavaramerkkien rekisterdimiseen samoille tuotteille tai palveluille
samalla etuoikeuspdivdlld on joka tapauksessa ollut aina olemassa Pariisin yleissopimukseen
perustuvissa jérjestelmissd. Vaikka samanaikainen voimassaolo ei olekaan toivottavaa, se kuuluu siis
olennaisesti tavaramerkin késitteeseen.

V Ratkaisuehdotus

Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin vastaa Tribunal Supremon esittdméaén
ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Unionin oikeuden nykytilassa yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 27 artiklan mukaan ei ole mahdollista ottaa huomioon yhteison tavaramerkkia koskevan
hakemuksen jattamispaivén lisaksi hakemuksen tuntien ja minuuttien tarkkuudella ilmoitettua jattdmisaikaa.

40 — Folliard-Monguiral, "Conditions et effets de la coexistence de marques en droit communautaire”, Propriété industrielle nro 9, syyskuu 2006,
tutkimus 24.

41 — Elsmore, M. J., "Trade Mark Coexistence Agreements: What is all the (lack of) fuss about?”, SCRIPT-ed, osa 5, nro 1, huhtikuu 2008.
Téllaisella sopimuksella ei ole vélttimatta aina merkitystd sekaannusvaaran arvioinnissa, ks. asia T-90/05, Omega v. SMHV - Omega
Engineering (O OMEGA), tuomio 6.11.2007 (Kok., s. II-145%, 49 kohta).

42 — Ks. em. asia Budéjovicky Budvar, julkisasiamies Trstenjakin ratkaisuehdotus, jossa han kehottaa unionin tuomioistuinta toteamaan, etta
direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohta on esteeni sille, ettd kaksi eri tavaramerkin haltijaa kdyttdd samanaikaisesti pitkadan
vilpittomasti kahta samanlaista tavaramerkkid samoja tavaroita varten.

43 — Ks. yhdistetyt asiat T-350/04-T-352/04, Bitburger Brauerei v. SMHV - Anheuser-Busch (BUD), tuomio 19.10.2006 (Kok., s. II-4255).
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