CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST v. SMHV

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmadinen jaosto)

2 pdivdna syyskuuta 2010*

Asiassa C-254/09 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perusséddnnon 56 artiklaan perustu-
vasta valituksesta, joka on pantu vireille 9.7.2009,

Calvin Klein Trademark Trust, kotipaikka Wilmington (Yhdysvallat), edustajanaan
abogado T. Andrade Boué,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehenddn O. Mondéjar Ortuio,

vastaajana ensimmaisessd oikeusasteessa,

* Oikeudenkiyntikieli: espanja.
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Zafra Marroquineros SL, kotipaikka Caravaca de la Cruz (Espanja), edustajanaan
abogado J. E. Martin Alvarez,

viliintulijana ensimmaéisessd oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmaiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekd tuomarit A. Borg
Barthet, M. Ilesi¢, M. Safjan (esittelevd tuomari) ja M. Berger,

julkisasiamies: J. Mazdk,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssd esitetyn,
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padtettyéddn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

Calvin Klein Trademark Trust (jaljempéand Calvin Klein) vaatii valituksessaan, etté
unionin tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteis6jen ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimen asiassa T-185/07, Klein Trademark Trust vastaan SMHV - Zafra
Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA), 7.5.2009 antaman tuomion (Kok.,
s. II-1323; jdljempénd valituksenalainen tuomio), jolla se hylkasi valittajan kumoamis-
kanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
toisen valituslautakunnan 29.3.2007 tekemista padtoksestd (asia R 314/2006-2, jil-
jempénd riidanalainen péétos). Toinen valituslautakunta vahvisti télla paatokselld
SMHV:n viiteosaston 22.12.2005 tekemén péétoksen, jolla hyléttiin Calvin Kleinin
viite Zafra Marroquineros SL:n (jaljempéna Zafra Marroquineros) sanamerkin CK
CREACIONES KENNYA rekisteroimiseksi yhteison tavaramerkiksi tekeméé hake-
musta vastaan.
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Asiaa koskevat oikeussdannot

Yhteison tavaramerkisti 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) on kumottu 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:0 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan huo-
mioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, kisiteltidvand olevaan oikeusriitaan sovelletaan
kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa saiddetidan seuraavaa:

"Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkia ei rekisteroida:

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen
yleison keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannus-
vaara, joka sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisesta
mielleyhtymasta”

Saman 8 artiklan 5 kohdassa sdddetddn seuraavaa: "Jos aikaisempi yhteison tava-
ramerkki on yhteisossd laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on
kyseisessd jdasenvaltiossa lagjalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tava-
ramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei myoskddn rekister6idd, jos se on
sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekister6itiisiin sellaisia
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tavaroita tai palveluja varten, jotka eivit tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai pal-
velut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity, mutta joiden osalta re-
kisteroitdvan tavaramerkin kdyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisem-

man tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikédyttoa taikka
olisi niille haitaksi”

Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdddetdin seuraavaa:

”Yhteison tavaramerkki julistetaan mitéttomaksi virastolle tehdylld vaatimuksella tai
loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

b) hakija on jattdnyt tavaramerkkid koskevan hakemuksen vilpillisessé mielessa”

Tosiseikat

Zafra Marroquineros jatti 7.10.2003 SMHV:le hakemuksen sanamerkin CK
CREACIONES KENNYA rekisterdimiseksi yhteison tavaramerkiksi.
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Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kan-
sainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 18 ja 25, sellaisena
kuin tdm4 sopimus on tarkistettuna ja muutettuna (jaljempéna Nizzan sopimus), ja
vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 18: "Nahat ja nahan jdljitelmét ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivit sisél-
ly muihin luokkiin; eldinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot,
paivanvarjot ja kdvelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet”

— luokka 25: "Vaatteet, jalkineet, pddhineet”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 7.6.2004 Yhteison tavaramerkkilehdessd nro
23/2004.

Calvin Klein teki 6.9.2004 vaitteen haetun tavaramerkin rekisterdintia vastaan ase-
tuksen N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 2 kohdan c alakohdan ja 5 kohdan
nojalla.
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10 Vdite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

— yhteison tavaramerkki nro 66172, joka on rekisterdity Nizzan sopimuksen mu-
kaisiin luokkiin 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24-27, 35 ja 42 kuuluvia tavaroita ja
palveluja varten ja joka on esitetty jaljempana:

[ v lein

— espanjalainen tavaramerkki nro 2023213, joka on rekisteroity Nizzan sopimuksen
mukaiseen luokkaan 18 kuuluvia tavaroita varten ja joka on esitetty jaljempéna:
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— espanjalainen tavaramerkki nro 2028104, joka on rekisteroity Nizzan sopimuksen
mukaiseen luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten ja joka on esitetty jaljempéna:

Viite perustui kaikkiin aikaisempien tavaramerkkien rekisterointien kattamiin tava-
roihin ja palveluihin ja kohdistui kaikkiin tavaramerkkihakemuksessa mainittuihin
tavaroihin.

SMHV:n viiteosasto hylkési viitteen kokonaisuudessaan 22.12.2005 tekemallddn
padtokselld. Se katsoi, ettei kyseessd olevien tavaramerkkien vililld ole minkéénlaista
sekaannusvaaraa kohdeyleison keskuudessa.

Valittaja valitti 22.2.2006 tésté véiteosaston paatoksesta SMHV:n sisalla.

Toinen valituslautakunta hylkési valituksen 29.3.2007 tekemaillddan padtokselld. Se
katsoi, etteivit kyseiset merkit ole riittdvan samankaltaisia, jotta niiden valilld voi-
daan katsoa olevan sekaannusvaara kohdeyleison keskuudessa.
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Menettely ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen
tuomio

Calvin Klein nosti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.5.2007
toimittamallaan kannekirjelmilld kanteen, jossa se vaati, ettéd riidanalainen p&atos
kumotaan ja ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n hylkaa-
maéén haetun tavaramerkin rekisteréimisen. Se vetosi kanteensa tueksi yhteen kan-
neperusteeseen, joka koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 5 kohdan virheellista
soveltamista.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin hylkisi kanteen valituksenalaisella tuomiolla.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti ensiksi valituksenalaisen tuo-
mion 32 kohdassa, ettd vakiintuneen oikeuskéytdnnon mukaan sekaannusvaaraa on
arvioitava kokonaisuutena sen késityksen mukaan, joka kohdeyleisolla on kysei-
sistd merkeistd ja tavaroista tai palveluista, ja ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla
on merkitystd kyseisessd yksittdistapauksessa, eli muun muassa kyseisten merk-
kien samankaltaisuuden ja tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskindinen
riippuvuus.

Toiseksi se korosti mainitun tuomion 33 kohdassa, etta sekaannusvaara on sita suu-
rempi, mitd erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Niinpi sellaisia tava-
ramerkkejd, joilla on vahva erottamiskyky joko ominaispiirteidensd vuoksi tai sen
vuoksi, ettd ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitd, joiden erot-
tamiskyky on heikompi.
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Se totesi myOs saman tuomion 35 kohdassa, etté asianosaiset eivit ole kiistédneet ky-
seisten tavaroiden samuutta.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin korosti kyseisten merkkien samankaltaisuu-
den osalta valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa, ettd sekaannusvaaran kokonais-
arvioinnin on perustuttava merkeistd syntyvaian kokonaisvaikutelmaan ja huomioon
on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat. Tamén tuomion 39 kohdan
mukaan moniosainen tavaramerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen ta-
varamerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin jokin osa-
tekija, ainoastaan siind tapauksessa, ettd kyseinen osatekiji on hallitseva osa koko-
naisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin korosti mainitun tuomion 40 kohdassa, ettd vertailu on tehtéva tarkas-
telemalla kutakin kyseessa olevaa tavaramerkkié yhtené kokonaisuutena.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 42 kohdas-
sa, ettd sanoilla "creaciones kennya” on niiden koon vuoksi paljon tirkedmpi asema
kuin kirjainyhdistelmélld "ck” ja ettd ne muodostavat lauseopin ja merkityssisallon
kannalta yksikon, joka on hallitseva tdimédn tavaramerkin kokonaisvaikutelmassa.
Kuten ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin tarkensi tdmén tuomion 43 kohdas-
sa, osatekijd "creaciones kennya” on selvisti erottamiskykyinen Nizzan sopimuksen
mukaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluvien vaatteiden ja asusteiden osalta. Mainittua erot-
tamiskykyé ei myoskddn kyseenalaista kohdeyleison keskuudessa sanan “kennya” ja
maan Kenia vilille mahdollisesti luotava yhteys, kun otetaan huomioon nédiden kah-
den sanan erilainen kirjoitusasu. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti
mainitun tuomion 44 kohdassa, ettd osatekija "ck’, joka vastaa ensimmidisid kirjai-
mia sanoista "creaciones” ja "kennya’, on sivuosassa osatekijddn “creaciones kennya”
nihden.

Valituksenalaisen tuomion 45 kohdasta ilmenee, ettd kyseessd oleva kuluttaja huo-
maa ennen kaikkea sanat “creaciones kennya’, joihin se kiinnittdd hyvin suuressa
méérin huomiota. Késiteltavind olevassa asiassa pelkdstdédn kirjainyhdistelmén “ck”
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asema haetun tavaramerkin alussa ei riitd tekemaén siitd hallitsevaa osatekijaa téastd
tavaramerkistd saatavassa kokonaisvaikutelmassa.

Merkkien ulkoasun samankaltaisuuden osalta ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin totesi valituksenalaisen tuomion 46—48 kohdassa, etti aikaisemmat tavaramerkit
muodostuvat ainoasta tai hallitsevasta osatekijéstd "ck’; joka on esitetty erityiselld gra-
fiikalla, joka tekee niistd tavaramerkeistd ominaispiirteidensd vuoksi erottamiskykyi-
sid. Pelkkéd ulkoasun samankaltaisuus aikaisempien tavaramerkkien ainoan tai hallit-
sevan kuvioelementin "ck” ja haetun tavaramerkin osatekijan "ck” vilill4 ei kuitenkaan
voi ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan tehdé kyseisten tavaramerk-
kien ulkoasuista samankaltaisia, kun otetaan huomioon yhtéaltd tavaramerkistda CK
CREACIONES KENNYA saatava kokonaisvaikutelma ja toisaalta aikaisemmille tava-
ramerkeille tyypillinen erityinen grafiikka, eli kirjaimen "c” pienempi koko ja sijainti
keskelld kirjaimeen "k” ndhden. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, etté
suoja, joka johtuu sanamerkin rekisterdinnistd, koskee rekisterdintihakemuksessa
mainittua sanaa eiki erityisid graafisia tai tyylillisid seikkoja, joita tdmé tavaramerkki
voi mahdollisesti sisdltaa.

Lausuntatavan osalta ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi samoin valituk-
senalaisen tuomion 49 ja 50 kohdassa, etteivit kyseiset tavaramerkit ole samankaltai-
sia. Haettuun tavaramerkkiin viitattaisiin nimittdin lausumalla vain sanat "creaciones
kennya” tai koko ilmaus "ck creaciones kennya’, ja on epatodenndkoista, ettd haettuun
tavaramerkkiin viitattaisiin lausumalla vain kirjainyhdistelma "ck’.

Merkityssisdllon osalta valituksenalaisen tuomion 51 kohdasta ilmenee, ettei va-
lituslautakunta tehnyt virhettd, kun se katsoi, ettd sanat “creaciones kennya’, jotka
ovat kirjainyhdistelmén “ck” taustalla, ovat merkitykseltddn erilaisia aikaisempiin

I - 8001



26

27

28

TUOMIO 2.9.2010 — ASIA C-254/09 P

tavaramerkkeihin ndhden. Haetun tavaramerkin kirjainyhdistelmén "ck” alkuperd on
sanoissa “creaciones kennya’, kun taas aikaisemmat tavaramerkit muodostava kirjain-
yhdistelmé "ck” viittaa maineikkaaseen Calvin Klein -muotituotteiden valmistajaan ja
suunnittelijaan.

Niin ollen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion
52 kohdassa, ettéd riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden puuttuminen johtuu
mainittujen merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisallon eroavuuksista.

Sekaannusvaarasta ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen
tuomion 53-55 kohdassa, ettei sekaannusvaaraa ole olemassa, koska kyseiset tava-
ramerkit eivit ole samankaltaisia. Kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden
samuus ei muuta tdté arviointia. Edelleen, vaikka tavaramerkit, joilla on vahva erotta-
miskyky niiden maineen vuoksi, saavat laajempaa suojaa, aikaisempien tavaramerk-
kien maineen tunnustaminen ei késiteltdvina olevassa asiassa aseta kyseenalaiseksi
toteamusta, jonka mukaan kyseisistd tavaramerkeistd saadaan liian erilainen koko-
naisvaikutelma, jotta sekaannusvaaran voitaisiin todeta olevan olemassa.

Valittajan viitteestd, jonka mukaan kohdeyleiso voisi katsoa haetun tavaramerkin
yhdeksi Calvin Kleinin alamerkiksi, ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin totesi
valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa, ettd kyseisilla tavaramerkeilld ei ole yhteistd
hallitsevaa osatekijda.
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Oikeudenkdyntimenettely

Valittaja vaatii valituksessaan, ettd unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalai-
sen tuomion ja velvoittaa SMHV:n ja Zafra Marroquinerosin korvaamaan
oikeudenkdyntikulut.

SMHYV ja Zafra Marroquineros vaativat, ettd unionin tuomioistuin hylkéa valituksen
ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Valitus

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, joista ensimméinen
perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan virheelliseen soveltamiseen ja toi-
nen saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen soveltamiseen.

Ensimmdinen valitusperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja vaittdd ensimmadisessd valitusperusteessaan, joka jakautuu kolmeen osaan,
ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut huomioon asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan tulkintaan liittyvéa oikeuskéytdant6d, jonka mukaan
kaikki kyseisessé asiassa merkitykselliset seikat on otettava huomioon.
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Valittaja viittdd ensimmadisen valitusperusteen ensimmaéisessd osassa, ettd ensimmaéi-
sen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut huomioon sité, ettd Zafra Marroquineros
on kéyttdnyt kirjaimia "CK” erikseen ja myos korostettuina suurina kirjaimina, joiden
yhteydessé ovat hyvin pienilld kirjaimilla kirjoitetut sanat "CREACIONES KENNYA’,
kopioidakseen Calvin Kleinin laajalti tunnettuja tavaramerkkeja cK. Zafra Marroqui-
nerosin toiminta osoittaa néin ollen, ettd kirjaimet "CK” muodostavat haetun tavara-
merkin erottamiskykyisimmaén osan. Valittajan mukaan Zafra Marroquinerosin oma
toiminta on ristiriidassa sen oikeudellisten perustelujen kanssa. Yleisesti hyviaksytyn
oikeusperiaatteen mukaan kenenkéin ei ole hyviksyttavad toimia omien toimintape-
riaatteidensa vastaisesti.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin jatti valittajan mukaan unionin tuomioistui-
men oikeuskdytdnnon vastaisesti ottamatta huomioon Zafra Marroquinerosin toi-
minnan, kun se ratkaisi, mikd haetun yhteison tavaramerkin osa on tirkein ja niky-
vin. Mainittua toimintaa ei ole ndin ollen arvioitu oikeudellisesti valituksenalaisessa
tuomiossa sen oikeuskédytdnnon valossa, jonka mukaan kaikki kyseisessé asiassa mer-
kitykselliset seikat on otettava huomioon. Valittajan mukaan Zafra Marroquinerosin
mainittu toiminta huomioon ottaen on todettava, ettd kirjaimet "CK” ovat haetun
tavaramerkin erottamiskykyisin osa.

Valittaja viittdd ensimmadisen valitusperusteen toisessa osassa, ettd ensimmadisen oi-
keusasteen tuomioistuin otti tosiseikat huomioon véaristyneelld tavalla, kun se katsoi
Zafra Marroquinerosin toimintaa huomioon ottamatta, ettd sanat "CREACIONES
KENNYA” muodostavat haetun tavaramerkin nakyvimman osan.

Valittaja viittda ensimmadisen valitusperusteen kolmannessa osassa, ettd ensimmaéi-
sen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut huomioon kirjainten "CK” merkitysti eikd
ndin ollen analysoinut sekaannusvaaraa, joka johtuu siit4, ettd kyseisissd tavaramer-
keissd on ndmé kirjaimet. Tdma vaara on késiteltdvdnd olevassa asiassa korostunut
aikaisempien tavaramerkkien laajan tunnettuuden vuoksi ja sen vuoksi, etté kyseisten
tavaramerkkien kattamat tavarat ovat tdysin yhtenevaisié.
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Muodin alalla on nimittéin valittajan mukaan yleist4, ettd vaatteiden valmistajat tun-
nistetaan kirjaimista, jotka ovat heiddn nimensé akronyymeji, joten kun tavaramerkit
saavuttavat mainetta télld alalla, ne tunnistetaan niiden kahdesta kirjaimesta seka
ulkoasultaan ettéd lausuntatavaltaan. Oikeudelliselta kannalta kyseisten tavaramerk-
kien vililla on ndin ollen sekaannusvaara, koska haetun tavaramerkin kirjaimet "CK”
ovat kuluttajalle hyvin erottamiskykyinen osa sen vuoksi, ettd muodin alalla kirjaimet
"CK” yksiloivit Calvin Kleinin.

SMHYV viittai, ettd ensimmadinen valitusperuste on jatettivé tutkimatta silta osin kuin
silld pyritdén siihen, ettd unionin tuomioistuin korvaisi omalla tosiseikkojen arvioin-
nillaan ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen arvioinnin. Koska muutosta voi-
daan hakea unionin tuomioistuimessa vain oikeuskysymyksié koskevilta osin, lukuun
ottamatta sitd tapausta, ettd tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon
védristyneelld tavalla, tosiseikaston arviointi ei néin ollen ole sellainen oikeuskysy-
mys, ettd se sellaisenaan kuuluisi unionin tuomioistuimen muutoksenhakuasteena
harjoittaman valvonnan piiriin.

SMHV:n mukaan valittajan ensimmaisen valitusperusteen yhteydessi esittimé pe-
rustelu tarkoittaa todellisuudessa oikeudenkéynnin kohteen muuttamista. Riitautettu
tavaramerkki on sanamerkki "CK CREACIONES KENNYA’”, mutta valittaja viittaa eri
merkkeihin, eli edelld mainitun sanamerkin erityiseen graafiseen esitykseen. Kysei-
sessd asiassa ei SMHV:n mukaan myGskaén ole kyse siitd, ettd ensimmaéisen oikeusas-
teen tuomioistuin olisi ottanut todisteet huomioon véaaristyneelld tavalla, koska ni-
den seikkojen arviointia ei sovelleta valittajan vetoamiin esimerkkeihin.

Valittajan viitettd, joka koskee kopiointiin liittyvid "ilmeisid” seikkoja, ei SMHV:n
mukaan voida mydskéén ottaa tutkittavaksi kasiteltdvina olevassa asiassa, jonka tar-
koituksena on méérittad, onko aikaisempien oikeuksien ja konkreettisen ja tasmalli-
sen merkin, jonka rekisteréintia yhteison tavaramerkiksi on haettu, vélilla sekaannus-
vaara. Téllaisiin perusteisiin olisi vedottava menettelyissd, jotka koskevat mahdollista
tavaramerkin loukkausta tai vilpillistd kilpailua.
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Zafra Marroquineros viittéd, ettei valituksenalaisessa tuomiossa jatetty ottamatta huo-
mioon asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan tulkintaan liittyvaa oikeuskéytiantoa.

Kun tutkitaan kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta, Zafra Marroquinerosin
mukaan on otettava huomioon tavaramerkit kokonaisuudessaan, sellaisina kuin ne
on rekisterdity tai niitd on haettu, jolloin hypoteettisella kiytollé ei ole merkitysta. Li-
saksi Zafra Marroquinerosin hypoteettinen tarkoitus kopioida valittajan aikaisempia
tavaramerkkejé ei ole merkityksellinen, kun arvioidaan kahden tavaramerkin valistd
sekaannusvaaraa.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmaisen valitusperusteen ensimmaéisen osan osalta on muistutettava, ettd ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramer-
kin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekister6idd, jos sen vuoksi, ettd se on
sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai pal-
veluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleison keskuudessa, jolla aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Saman sddnnoksen mukaan tillainen
sekaannusvaara sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisesta
mielleyhtymaésta.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskaytdnnén mukaan sitd, onko yleison
keskuudessa sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otet-
tava kaikki tekijét, jotka ovat merkityksellisid kyseisessd yksittdistapauksessa (ks. mm.
asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 22 kohta; asia C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 18 kohta; asia C-120/04,
Medion, tuomio 6.10.2005, Kok., s. I-8551, 27 kohta; asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker,
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tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 34 kohta ja asia C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur
v. Koipe, tuomio 3.9.2009, Kok., s. I-7371, 46 kohta).

Vakiintuneesta oikeuskédytdnndstd seuraa myds, ettd sekaannusvaaraa koskevan ko-
konaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merki-
tyssisdllon samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyvaan koko-
naisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja
hallitsevat osat. Silld, miten kyseisten tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttaja
mieltdd tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa.
Keskivertokuluttaja mieltda tavaramerkin tavallisesti yhtend kokonaisuutena eik tar-
kastele sen eri yksityiskohtia (ks. mm. em. asia SABEL, tuomion 23 kohta; em. asia
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta; em. asia Medion, tuomion 28 kohta; em.
asia SMHYV v. Shaker, tuomion 35 kohta ja asia C-206/04 P, Miilhens v. SMHYV, tuomio
23.3.2006, Kok., s. I-2717, 19 kohta).

Téltd osin on tdsmennettivi, ettd kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta on
arvioitava keskivertokuluttajan niakokulmasta tukeutumalla tavaramerkeisti sellaisi-
naan johtuviin ominaisuuksiin eikd yhteison tavaramerkin hakijan toimintaa koske-
viin seikkoihin.

Niin ollen on todettava, ettd vastoin valittajan ensimmadisen valitusperusteen ensim-
mdisessd osassa esittdmad toteamusta ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
analyysiin ei liity oikeudellista virhettd sen vuoksi, ettei se ottanut huomioon tavara-
merkin hakijan vaitettya vadrinkédyttod. Vaikka nimittéin téllainen toiminta on erityi-
sen merkittav tekija asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan, josta ei
ole kyse kisiteltdvind olevassa valituksessa, nojalla aloitetussa menettelyssi, se ei ole
tekijé, joka on otettava huomioon mainitun asetuksen 8 artiklan perusteella aloitetus-
sa viitemenettelyssi.
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Téstd seuraa, ettd ensimmadisen valitusperusteen ensimmdinen osa on hylédttava
perusteettomana.

Tosiseikkojen védristyneelld tavalla huomioon ottamista koskevasta ensimmadisen
valitusperusteen toisesta osasta on aluksi muistutettava, ettd EY 225 artiklan 1 koh-
dan ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussdannon 58 artiklan ensimmadisen
kohdan mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksid koskevilta osin. En-
simmadisen oikeusasteen tuomioistuin on yksin toimivaltainen méérittdmaan merki-
tyksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitéd sekd arvioimaan selvitysaineistoa. Lukuun
ottamatta sitd tapausta, ettd tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon
védristyneelld tavalla, tosiseikaston ja selvitysaineiston arviointi ei ndin ollen ole sel-
lainen oikeuskysymys, ettd se sindnsé kuuluisi unionin tuomioistuimen muutoksen-
hakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. mm. asia C-104/00 P, DKV v. SMHYV,
tuomio 19.9.2002, Kok., s. I-7561, 22 kohta; asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v.
SMHYV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 35 kohta ja asia C-21/08 P, Sunplus Techno-
logy v. SMHYV, tuomio 26.3.2009, Kok., s. I-75%, 31 kohta).

Kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuksien arviointi on tosiseikkoihin perustuva
analyysi, joka ei kuuly, lukuun ottamatta edelld mainittua huomioon ottamista véa-
ristyneelld tavalla, unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin. Téllaisen
védristyneelld tavalla huomioon ottamisen on ilmettéva toimitetusta aineistosta sel-
visti ilman, ettd on tarpeen ryhtyd uudelleen arvioimaan téta tosiseikastoa ja selvitys-
ta (ks. asia C-8/95 P, New Holland Ford v. komissio, tuomio 28.5.1998, Kok., s. I-3175,
72 kohta; asia C-551/03 P, General Motors v. komissio, tuomio 6.4.2006, Kok.,
s. 1-3173, 54 kohta; asia C-167/04 P, JCB Service v. komissio, tuomio 21.9.2006,
Kok., s. I-8935, 108 kohta ja asia C-398/07 P, Waterford Wedgwood v. Assembled
Investments (Proprietary) ja SMHYV, tuomio 7.5.2009, Kok., s. I-75%, 41 kohta).

On kuitenkin todettava, ettd valittaja ei ole esittédnyt seikkoja, joiden perusteella voi-
taisiin katsoa, etti ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut tosiseikat
huomioon véiristyneelld tavalla, kun se totesi valituksenalaisen tuomion 52 koh-
dassa, ettd riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden puuttuminen johtuu mai-
nittujen merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisdllon eroavuuksista. Va-
littajan perustelu, jonka mukaan huomioon ottaminen véaristyneelld tavalla seuraa
siitd, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin jatti ottamatta huomioon Zafra
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Marroquinerosin toiminnan, on hyléttiva, koska ensimmaéisen oikeusasteen tuomio-
istuimen ei pitdnyt ottaa mainittua toimintaa huomioon arvioinnissaan, kuten tdméan
tuomion 43-47 kohdasta ilmenee.

Niin ollen ensimmaisen valitusperusteen toinen osa on hyléttavé perusteettomana.

Ensimmiisen valitusperusteen kolmannesta osasta on aluksi todettava, ettd kun ai-
kaisempi tavaramerkki ja haettu tavaramerkki eivit ole samankaltaisia, aikaisemman
tavaramerkin tunnettuus tai maine taikka kyseisten tavaroiden tai palvelujen samuus
tai samankaltaisuus ei ole riittdva peruste sille padtelmalle, ettd kyseisten tavara-
merkkien vililla on sekaannusvaara (ks. vastaavasti asia C-106/03 P, Vedial v. SMHYV,
tuomio 12.10.2004, Kok., s. I-9573, 54 kohta; asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v.
SMHY, tuomio 13.9.2007, Kok., s. I-7333, 50 ja 51 kohta ja asia C-57/08 P, Gateway v.
SMHYV, tuomio 11.12.2008, Kok., s. [-188, 55 ja 56 kohta).

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisessa tuomiossa, ettei-
viit kyseiset tavaramerkit ole samankaltaisia. Se katsoi nimittdin valituksenalaisen
tuomion 52 kohdassa, ettd nididen tavaramerkkien tutkiminen ulkoasun, lausuntata-
van ja merkityssisdllon osalta osoittaa, ettd aikaisemmista tavaramerkeistd saatavaa
kokonaisvaikutelmaa hallitsee osatekijé "ck’, kun taas haetusta tavaramerkisté saata-
vaa kokonaisvaikutelmaa hallitsee osatekija "creaciones kennya’, ja paitteli, ettd rii-
danalaisten merkkien samankaltaisuuden puuttuminen johtuu siis niiden ulkoasun,
lausuntatavan ja merkityssisdllon eroavuuksista.

Téllaisen padtelmén tehdidkseen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin teki valituk-
senalaisen tuomion 41-51 kohdassa analyysin, joka sisdltyy késittelyvaiheeseen, jon-
ka tarkoituksena oli maaritelld kyseisten tavaramerkkien luoma kokonaisvaikutelma
ja tehdéd kokonaisvaltainen arviointi niiden vélisestd samankaltaisuudesta. Niinp4 se
teki valituksenalaisen tuomion 42-45 kohdassa yksityiskohtaisen analyysin haetusta
tavaramerkistd tarkastellen sitd kokonaisuutena ja otti huomioon etenkin keskiverto-
kuluttajan kasityksen siitd. T4téd analyysid seurasi mainitun tuomion 46-51 kohdassa
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kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden tutkiminen ulkoasun, lausuntatavan ja
merkityssisallon osalta.

Talta osin on huomattava, ettd vastoin valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa todet-
tua kahden tavaramerkin keskindinen samankaltaisuus ei edellyta, ettd niiden yhtei-
nen osatekiji on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka haettu tavaramerkki luo.
Vakiintuneen oikeuskdytannon mukaan nimittdin kahden tavaramerkin samankaltai-
suuden arviointi edellyttés, ettd kumpaakin tavaramerkkid tarkastellaan kokonaisuu-
dessaan, mika ei sulje pois sitd, ettd kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavara-
merkistd jad asianomaisen kohdeyleison muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi
tai useampi tavaramerkin osatekiji. Kuitenkin ainoastaan silloin, kun kaikki muut ta-
varamerkin osatekijét jaavat merkityksettomiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida
ainoastaan hallitsevan osatekijan perusteella (ks. em. asia SMHV v. Shaker, tuomion
41 ja 42 kohta; asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHYV, tuomio 20.9.2007, 42 ja 43 kohta ja
em. asia Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, tuomion 62 kohta). Tiltd osin on nimittdin
riittdvad, ettd mainittu yhteinen osatekijé ei ole merkitykseton.

On kuitenkin todettava, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi yhtdal-
td, ettd haetusta tavaramerkistid saatavaa kokonaisvaikutelmaa hallitsee osatekija
“creaciones kennya’, johon kyseinen kuluttaja kohdistaa suurimman osan huomios-
taan, ja toisaalta etenkin valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, ettd osatekijélld "ck”
on suhteessa hallitsevaan osatekijddn vain sivuosa, mika asiallisesti ottaen merkitsee
sitd, ettd osa "ck” on merkitykseton haetussa tavaramerkissa.

Kun ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin néin ollen oli todennut asianmukaisesti
tekeménsd analyysin perusteella, etteivit kyseiset tavaramerkit ole milldén tavoin sa-
mankaltaisia, se lausui perustellusti valituksenalaisen tuomion 53-57 kohdassa, etti
huolimatta aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta ja kyseisten tavara-
merkkien kattamien tavaroiden samuudesta kyseisten tavaramerkkien vililld ei ole
sekaannusvaaraa.
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Tdmin vuoksi ensimmadisen valitusperusteen kolmas osa on hyléttiva perusteetto-
mana.

Niin ollen ensimmadinen valitusperuste on hyléttdva perusteettomana.

Toinen valitusperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja viittdd toisessa valitusperusteessa, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuin sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, koska se ei tutkinut
aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta timén sddnnoksen yhteydessa.

Valittajan mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen, kun se totesi
valituksenalaisen tuomion 15 kohdassa, etté kantaja vetoaa yhteen ainoaan kannepe-
rusteeseen, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheel-
liseen soveltamiseen, vaikka kanne perustui nimenomaisesti myos tdmén asetuksen
8 artiklan 5 kohdan virheelliseen soveltamiseen.

Valittaja viittdd, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen vir-
heen, kun se totesi, ettd ei ole syytd tutkia aikaisempien tavaramerkkien laajaa tun-
nettuutta, koska kyseiset tavaramerkit eivét ole samankaltaisia. Valittajan mukaan
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se seikka, ettd aikaisempi Calvin Kleinin tavaramerkki cK on laajalti tunnettu, olisi
pitdnyt ottaa huomioon ratkaistaessa, onko sille myonnettdvé laajempaa suojaa. Ai-
kaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta on valittajan mukaan arvioitava silloin,
kun arvioidaan kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta, eiké sen jalkeen eli sit-
ten, kun samankaltaisuus on todettu.

Téltd osin valittaja esittdd, ettd jos laajalti tunnetut tavaramerkit cK saisivat suojaa
vain silloin, kun kolmannet kéyttavat kirjaimia cK graafisesti samalla tavoin esitettyi-
nd, laajalti tunnetulle tavaramerkille CK annettaisiin kdytdnngssa vahdisempi suoja
kuin silloin, jos se ei olisi laajalti tunnettu. Se seikka, ettd tavaramerkit cK, kuten myds
ndiden kirjainten muut graafiset esitykset, ovat lagjalti tunnettuja, merkitsee, ettéd ne
saavat suojaa kirjainten CK kayttod vastaan muodin alalla, koska ndma kirjaimet yh-
distetddn talla alalla Calvin Kleiniin silla tavoin, ettd kolmannen kayttdessa niitd syn-
tyy mielleyhtyméén perustuva sekaannusvaara.

SMHYV viittas, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin lausui valituksenalaises-
sa tuomiossa perustellusti aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskevas-
ta kysymyksestéd. Koska nimittéin riidanalaisia merkkeji ei katsota samankaltaisiksi,
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ei sovelleta.

Zafra Marroquineros viittad, ettd valituksenalaisessa tuomiossa viitataan aikaisem-
pien tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen. Valituksenalaisessa tuomiossa tunnuste-
taan aikaisemman tavaramerkin kuvioelementin "CK” laaja tunnettuus, mutta siind
katsotaan tdmaén jalkeen, ettd mainitulla laajalla tunnettuudella ei kyseenalaisteta sité,
ettei kyseisten tavaramerkkien vililld ole sekaannusvaaraa.
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Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Toisessa valitusperusteessaan valittaja vaittdd etenkin, ettd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin rajoitti virheellisesti arviointinsa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 koh-
taa koskevaan analyysiin eikd tutkinut valittajan viitteitd, jotka liittyvit asetuksen
N:o0 40/94 8 artiklan 5 kohtaan, eikd ottanut huomioon aikaisempien tavaramerkkien
mainetta ja laajaa tunnettuutta 8 artiklan 5 kohdassa sdddetyn arvioinnin yhteydessa.

On todettava, ettd kyseisten tavaramerkkien samuus tai samankaltaisuus on vélttdma-
ton edellytys asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamiselle. Tamén vuoksi
kyseistd sddnnostd ei selvistikddn voida soveltaa, koska ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi késiteltavand olevassa asiassa, etteivit kyseiset tavaramerkit ole
lainkaan samankaltaisia.

Niin ollen toinen valitusperuste on hyléttdva perusteettomana.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin tuomioistuimen tyodjarjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovel-
letaan saman tyodjérjestyksen 118 artiklan nojalla valitusmenettelyyn, asianosainen,
joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on
sitd vaatinut. Koska SMHYV ja Zafra Marroquineros ovat vaatineet, ettid Calvin Klein
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, ja koska se on havinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan oikeudenkayntikulut.
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Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmaéinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Valitus hylitédén.

2) CalvinKlein TrademarkTrustvelvoitetaankorvaamaanoikeudenkéyntikulut.

Allekirjoitukset
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