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W Oikeustapauskokoelma

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (yhdeksis jaosto) 25.6.2020 — Off-White vastaan EUIPO
(OFF-WHITE)

(asia T-133/19)

EU-tavaramerkki — Hakemus EU-kuviomerkiksi OFF-WHITE - Rekisteréintihakemuksen osittainen
hylkddaminen — Ehdottomat hylkédysperusteet — Kuvailevuus — Erottamiskyvyn puuttuminen —
Virin nimi — Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta

1. EU-tavaramerkki — EU-tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —
Ehdottomat hylkéiysperusteet — Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeisté
tai merkinnéistd, joita voidaan kéyttid osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia — Kdsite

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohta)

(ks. 20, 22, 23 ja 35 kohta)

2. EU-tavaramerkki — EU-tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —
Ehdottomat hylkdysperusteet — Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd

tai merkinnoistd, joita voidaan kdyttid osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia —
Kuviomerkki OFF-WHITE

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohta)

(ks. 32, 46 ja 56-59 kohta)

3. EU-tavaramerkki — EU-tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —
Ehdottomat hylkdysperusteet — Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd
tai merkinnoistd, joita voidaan kdyttid osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia -
Ominaisuuden kdsite

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohta)

(ks. 36 ja 37 kohta)

4.  EU-tavaramerkki — EU-tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —
Ehdottomat  hylkdysperusteet ~—  Erilaisten  hylkdysperusteiden  erillinen  tutkinta -
Hylkdysperusteiden tulkitseminen jokaisen niistd taustalla olevan yleisen edun valossa

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c¢ alakohta)
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(ks. 50-52 kohta)

5. EU-tavaramerkki — EU-tavaramerkin mddritelmd ja hankkiminen —
Ehdottomat  hylkdysperusteet — Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky - Kdsite -
Arviointiperusteet

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(ks. 54 ja 55 kohta)

Aihe

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 14.12.2018 tekemaéstd paatoksestd (asia R 580/2018-2), joka
koskee hakemusta kuviomerkin OFF-WHITE rekisteroimiseksi EU-tavaramerkiksi.

Ratkaisu

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 14.12.2018
tekemd paitos (asia R-580/2018-2) kumotaan siltd osin kuin siind evitddn kuviomerkin
OFF-WHITE rekisterointi EU-tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisteréimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin se on tarkastettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 20
kuuluvia tavaroita varten ja luokkaan 14 kuuluvia “rannekelloja; seindkelloja; kelloja ja
ajanmittauslaitteita; kellonrannekkeita; kellokoteloita; kellojen esittelykoteloita; korurasioita” ja
”jalokivid ja puolijalokivid” varten.

2) EUIPO vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Off-White LLC:n
kulut, mukaan lukien sellaiset valttiméttomit menot, jotka ovat aiheutuneet EUIPO:n
valituslautakunnassa kéaydystd menettelysta.
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