CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST MOT HARMONISERINGSBYRAN

DOMSTOLENS DOM (FORSTA AVDELNINGEN)
den 2 september 2010*

I mél C-254/09P,

angéende ett 6verklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den
9 juli 2009,

Calvin Klein Trademark Trust, Wilmington (Forenta staterna), foretridd av T.
Andrade Boué, abogado,

klagande,

i vilket de andra parterna ér:

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, ménster och mo-
deller) (harmoniseringsbyran), foretridd av O. Mondéjar Ortuilo, i egenskap av
ombud,

svarande i forsta instans,

* Rittegangssprak: spanska.
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Zafra Marroquineros, SL, Caravaca de la Cruz (Spanien), foretritt av J.E. Martin
Alvarez, abogado,

intervenient i forsta instans,meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. Tizzano samt domarna A. Borg Barthet,
M. Ilesi¢, M. Safjan (referent) och M. Berger,

generaladvokat: J. Mazak,
justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga forfarandet,
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med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgéra malet utan
forslag till avgorande,

foljande

Dom

Calvin Klein Trademark Trust (nedan kallad Calvin Klein) har yrkat att domstolen ska
upphéva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas forstainstansratt
den 7 maj 2009 i mal T-185/07, Klein Trademark Trust mot harmoniseringsbyran -
Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (REG 2009, s. 1I-1323) (nedan
kallad den 6verklagade domen). Genom denna dom ogillade forstainstansratten Cal-
vin Kleins talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av harmoniserings-
byréns andra 6verklagandendamnd den 29 mars 2007 (drende R 314/2006-2) (ned-
an kallat det omtvistade beslutet). I detta beslut hade andra ¢verklagandendmnden
faststllt invindningsenhetens beslut av den 22 december 2005 om avslag pa Calvin
Kleins invdndning mot den ansékan som getts in av Zafra Marroquineros SL (nedan
kallat Zafra Marroquineros) om registrering av ordmérket CK CREACIONES KEN-
NYA som gemenskapsvarumarke.
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Tillampliga bestimmelser

Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumar-
ken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3) har upp-
hévts genom radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 (EUT L 78,
s. 1), som tradde i kraft den 13 april 2009. Mot bakgrund av tidpunkten for de faktiska
omstidndigheterna dr det emellertid férordning nr 40/94 som ér tillimplig i malet.

Artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 hade f6ljande lydelse:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumairke invander skall det varumirke som anso-
kan géller inte kunna registreras

b) om det — pa grund av att det ar identiskt med eller liknar det dldre varumérket
och de varor eller tjanster som omfattas av varumérkena ar identiska eller ar av
liknande slag — foreligger en risk att allménheten forvaxlar dem inom det omrade
dér det dldre varumaérket dr skyddat, inbegripet risken for att varumaérket associe-
ras med det dldre varumérket”

Artikel 8.5 hade foljande lydelse: "Dessutom giller att, efter invindning fran inneha-
varen av ett dldre varumairke enligt punkt 2, det varumérke som ansékan om registre-
ring avser inte far registreras om det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket
och avses bli registrerat for varor eller tjanster som inte liknar dem for vilka det éldre
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varumdrket dr registrerat, nir — i fraga om ett dldre gemenskapsvarumirke — det ar
ként i gemenskapen, eller, nér — i frdga om ett éldre nationellt varumérke — det ar
kéant i medlemsstaten ifrdga, och anvéindningen av det varumérke som ansékan avser

utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det éldre
varumadrkets sdrskiljningsformaga eller renommé”

Artikel 51.1 b i férordning nr 40/94 hade f6ljande lydelse:

”1. Efter ansdkan till byran eller p& grundval av ett genkdromal i méal om varumaérkes-
intrang skall ett gemenskapsvarumairke forklaras ogiltigt

b) om s6kanden var i ond tro nér ansokan om varumérkesregistrering gavs in”

Bakgrund till tvisten

Zafra Marroquineros ingav den 7 oktober 2003 till harmoniseringsbyran en ansékan
om registrering som gemenskapsvarumarke av ordkédnnetecknet CK CREACIONES
KENNYA.
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De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 18 och 25 i Niceover-
enskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumérkes-
registrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg (nedan kallad Niceéver-
enskommelsen), och motsvarar f6ljande beskrivning:

— Klass 18: "Lader och laderimitationer, samt varor framstillda av dessa material
och ej ingdende i andra klasser; djurhudar; koffertar och resviskor; paraplyer, pa-
rasoller och promenadképpar; piskor, seldon och sadelmakerivaror”

— Klass 25: "Klader, fotbekldadnader, huvudbonader”.

Registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 23/2004 av den 7 juni 2004.

Den 6 september 2004 framstéllde Calvin Klein en invdndning mot registreringen av
det sokta varumairket enligt artikel 8.1 b, 8.2 ¢ och 8.5 i férordning nr 40/94.
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10 Invindningen grundade sig pa f6ljande dldre varumérken:

— gemenskapsvarumérket nr 66172, som registrerats for varor och tjanster i klas-
serna 3, 4, 8,9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 och 42 i Nicedverenskommel-
sen, och som aterges nedan:

C@/ lein

— det spanska varumérket nr 2023213, som registrerats for varor i klass 18 i Nice-
6verenskommelsen, och som éterges nedan:
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— och det spanska varumérket nr 2028104, som registrerats for varor i klass 25 i
Niceoverenskommelsen, och som aterges nedan:

C

Invdndningen grundade sig p& samtliga varor och tjanster som de &ldre varumérkena
omfattade och avsag samtliga varor som angavs i registreringsansokan.

Genom beslut av den 22 december 2005 avslog harmoniseringsbyrans invindnings-
enhet invindningen i dess helhet. Invdndningsenheten ansag att det inte forelag né-
gon risk for att den berérde konsumenten skulle forvéixla varumarkena i fraga.

Klaganden o6verklagade invindningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran den
22 februari 2006.

Harmoniseringsbyrans andra 6verklagandendmnd avslog 6verklagandet i beslut av
den 29 mars 2007. Overklagandenimnden fann att kiinnetecknen i fraga inte var till-
rickligt lika varandra for att det skulle kunna anses foreligga nagon risk for forvaxling
i omséttningskretsen.
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Forfarandet vid forstainstansritten och den 6verklagade domen

Calvin Klein vickte, genom ans6kan som inkom till forstainstansréttens kansli den
29 maj 2007, talan om ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet. Calvin Klein yrka-
de dven att forstainstansritten skulle dlagga harmoniseringsbyran att inte registrera
det sokta varumairket. Till stod for sin talan dberopade Calvin Klein en rittslig grund,
namligen att 6verklagandendmnden hade asidosatt artikel 8.1 och 8.5 i forordning
nr 40/94.

Forstainstansritten ogillade talan genom den 6verklagade domen.

I punkt 32 i den 6verklagade domen erinrade forstainstansritten om att enligt fast
rattspraxis ska det vid provningen av huruvida det foreligger risk for forvéixling go-
ras en helhetsbedomning med ledning av hur omséttningskretsen uppfattar ifragava-
rande kidnnetecken och varor eller tjanster och mot bakgrund av samtliga sérskilda
faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kdnneteckenslikheten och
varu- eller tjansteslagslikheten.

I punkt 33 slog forstainstansrétten fast att ju hogre sdrskiljningsforméga det édldre
varumadrket har, desto storre ér risken for forvixling. Varumérken som antingen i sig
eller pa grund av att de dr kiinda pa marknaden har hog sérskiljningsformaga atnjuter
dérfor ett mer omfattande skydd én varumirken med ldgre sarskiljningsformaga.
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I punkt 35 konstaterade forstainstansritten att det var ostridigt mellan parterna att
det ror sig om identiska varor.

Betriffande likheten mellan de motstdende kdnnetecknen slog forstainstansritten i
punkt 38 i den 6verklagade domen fast att helhetsbedomningen av risken for for-
véixling ska grunda sig pa det helhetsintryck som kénnetecknen astadkommer med
hansyn sirskilt till deras sérskiljande och dominerande bestandsdelar. I punkt 39 an-
gavs att ett ssmmansatt varumérke kan anses likna ett annat varumérke som ér iden-
tiskt med eller liknar en av bestdndsdelarna i det ssmmansatta varumaérket endast om
denna bestandsdel dr den dominerande bestdndsdelen i det helhetsintryck som det
sammansatta varumirket ger. I punkt 40 angav forstainstansrétten att jamforelsen ska
gOras genom att vart och ett av de aktuella varumérkena betraktas i sin helhet.

Forstainstansrétten konstaterade i punkt 42 att orden creaciones kennya pa grund av
sin storlek upptar en mycket storre plats 4n bokstavskombinationen ck och utgor en
syntaktisk och begreppsmissig enhet, som dominerar helhetsintrycket av varumir-
ket. I punkt 43 preciserade forstainstansrétten att bestdndsdelen creaciones kennya
har en klar sérskiljningsformaga for kladartiklar och modeaccessoarer i klasserna 18
och 25 i Nice6verenskommelsen. Beddmningen att det foreligger sarskiljningsférma-
ga paverkas inte heller av att omséttningskretsen péstas kunna koppla samman ordet
kennya med landet Kenya, eftersom dessa tvéd ord stavas pa olika satt. Forstainstans-
rétten konstaterade dessutom i punkt 44 att eftersom bestandsdelen ck motsvarar de
forsta bokstéverna i orden creaciones och kennya, intar den en underordnad stillning
i forhallande till bestandsdelen creaciones kennya.

Det f6ljer av punkt 45 i den 6verklagade domen att konsumenten framfor allt kom-
mer att minnas orden creaciones kennya, som han eller hon kommer att fokusera
pa i mycket stor utstrickning. Det &r i det forevarande fallet inte tillrdckligt att
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bokstavskombinationen ck befinner sig forst i det sokta varumaérket for att denna be-
standsdel ska anses dominera helhetsintrycket av varumérket.

Niér det géller den visuella likheten mellan kidnnetecknen framholl férstainstansrat-
ten i punkterna 46, 47 och 48 i den 6verklagade domen att den enda eller den do-
minerande bestandsdelen i de dldre varumirkena utgors av bokstavskombinationen
ck — som getts en sirskild grafisk utformning, vilken ger dessa varumirken en ur-
sprunglig sarskiljningsforméga. Endast den visuella likheten mellan det enda eller do-
minerande figurelementet ck i de dldre varumérkena och bestandsdelen ck i det sokta
varumdrket innebér emellertid enligt forstainstansritten inte att de omtvistade varu-
maérkena liknar varandra visuellt, med hansyn dels till helhetsintrycket av varumérket
CK CREACIONES KENNYA, dels till den sérskilda grafiska framstéllning som é&r
karaktariserande for de dldre varumairkena, det vill sdga att bokstaven ¢ &r mindre
och centrerad i forhéllande till bokstaven k. Forstainstansrétten fann att det skydd
som uppkommer till f6ljd av registreringen av ett ordmairke avser det ord som anges
i registreringsansokan och inte den sérskilda grafiska eller stilistiska utformning som
varumirket eventuellt skulle kunna ges.

Forstainstansritten konstaterade vidare i punkterna 49 och 50 i den 6verklagade do-
men att de omtvistade varumairkena inte liknar varandra fonetiskt. Man hénvisar ndm-
ligen till det sokta varumaérket genom att uttala antingen endast orden creaciones ken-
nya eller hela uttrycket ck creaciones kennya. Det dr foga troligt att man kommer att
hénvisa till det sokta varumaérket genom att endast uttala bokstavskombinationen ck.

Vad géller den begreppsmassiga likheten fann forstainstansrétten i punkt 51 att 6ver-
klagandendmnden inte begick nagot misstag nér den fann att orden creaciones ken-
nya, som har gett upphov till bokstavskombinationen ck, innebér en begreppsmaéssig
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skillnad i forhallande till de dldre varumarkena. Bokstavskombinationen ck i det sokta
varumérket kommer fran orden creaciones kennya, medan bokstavskombinationen
ck, som de dldre varumirkena bestar av, utgor en hénvisning till den kénda tillverka-
ren och modeskaparen Calvin Klein.

I punkt 52 i den 6verklagade domen slog forstainstansritten saledes fast att de visu-
ella, fonetiska och begreppsmissiga skillnaderna innebér att det inte foreligger nagon
kénneteckenslikhet.

Vad géller risken for forviaxling ansag forstainstansritten i punkterna 53, 54 och 55
i den 6verklagade domen att det inte foreldg négon risk for férvéixling pa grund av
att varumarkena inte liknade varandra. Att de varor som de motstdende varumar-
kena avser ér identiska paverkar inte denna bedomning. Visserligen &r det s att de
varumérken som har hog sérskiljningsformaga pa grund av att de dr kdnda atnjuter
ett vidare skydd. Ett erkédnnande i det forevarande fallet av att de dldre varumérkena
ar kidnda kan dock inte féranleda en annan bedémning &n att helhetsintrycken som
varumadrkena ger ar alltfor olika varandra for att det ska kunna anses foreligga risk for
forvaxling.

Vad betriffar klagandens argument att omsattningkretsen kan uppfatta det sokta va-
rumirket som ett av Calvin Kleins undervarumairken, framholl forstainstansriatten
i punkt 56 i den 6verklagade domen att de omtvistade varumérkena inte har nagon
dominerande bestandsdel gemensam.

I - 8002



29

30

31

32

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST MOT HARMONISERINGSBYRAN

Forfarandet vid domstolen

Klaganden har yrkat att domstolen ska upphava den 6verklagade domen och forplikta
harmoniseringsbyran och Zafra Marroquineros att ersitta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran och Zafra Marroquineros har yrkat att domstolen ska ogilla
overklagandet och forplikta klaganden att ersitta rattegdngskostnaderna.

Overklagandet

Klaganden har &beropat tva grunder till stod for sitt 6verklagande. Som forsta grund
har det gjorts gillande att forstainstansritten asidosatte artikel 8.1 i forordning
nr 40/94 och som andra grund att réitten asidosatte artikel 8.5 i ndimnda forordning.

Den forsta grunden

Parternas argument

Den forsta grunden bestar av tre delgrunder. Klaganden anser hirvid att forstain-
stansratten underldt att beakta gillande réttspraxis angéende tolkningen av artikel 8.1
i forordning nr 40/94 savitt avser nodvindigheten av att beakta samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet.
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Som forsta delgrund har klaganden gjort géllande att forstainstansritten inte beak-
tade att Zafra Marroquineros hade anvént bokstaverna CK isolerat, skrivna med ver-
saler i relief, atfoljda av orden CREACIONES KENNYA, skrivna med mycket sma
bokstdver, for att pa s sétt kopiera Calvin Kleins vélkdnda varumirken cK. Zafra
Marroquineros agerande visar dirmed att bokstédverna CK utgor den del av det sokta
varumairket som dr mest sirskiljande. Klaganden anser vidare att Zafra Marroquine-
ros, genom sitt eget beteende, agerat i strid med sina réttsliga argument. Enligt en
allmén rattsprincip far dock ingen agera i strid med sitt eget foregaende handlande.

Klaganden anser vidare att forstainstansritten asidosatte domstolens réttspraxis nir
den underlit att beakta Zafra Marroquineros agerande vid bedomningen av vilken
bestandsdel i det sokta gemenskapsvarumérket som dr viktigast och mest framtra-
dande. Forstainstansrétten underlit séledes att gora en rittslig bedomning av Zafra
Marroquineros agerande mot bakgrund av gillande rittspraxis, som sidger att bedom-
ningen ska omfatta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Med hansyn till
hur Zafra Marroquineros har agerat, anser klaganden att det ar bokstidverna CK som
ar mest sdrskiljande i det sokta varumairket.

Som andra delgrund har klaganden gjort géllande att forstainstansratten missupp-
fattade de faktiska omstdndigheterna. Forstainstansréitten fann ndmligen att det &r
orden CREACIONES KENNYA som &r den del av det sokta varumarket som &r mest
framtridande, utan att 6verhuvudtaget ha beaktat Zafra Marroquineros agerande.

Som tredje delgrund har klaganden gjort géllande att férstainstansritten inte beak-
tade vikten av bokstaverna CK, och dirmed underlit forstainstansritten att analy-
sera risken for forvixling till foljd av att dessa bada bokstéver ingér i de motstdende
varumirkena. Denna risk ar i forevarande fall sédrskilt stor med tanke péa att de dldre
varumdrkena dr kidnda och mot bakgrund av att de varor som kénnetecknas av de
motstdende varumirkena sammanfaller helt och hallet.
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I modebranschen &r det ndmligen vanligt att klddestillverkarna identifieras utifran de
bokstéver som utgor initialforkortningen av deras namn. Detta innebér att nér varu-
mérkena har blivit kinda i modebranschen sa identifieras de genom tillverkarnas tva
bokstéver, saval i visuellt som i fonetiskt hdnseende. Rittsligt sett finns det dirmed en
risk for att de aktuella varumaérkena forvéxlas, eftersom bokstdverna CK i det sokta
varumarket utgor en bestandsdel som av konsumenterna uppfattas som starkt sér-
skiljande. I modebranschen star namligen bokstdverna CK for Calvin Klein.

Harmoniseringsbyran har gjort géllande att 6verklagandet ska avvisas savitt avser den
forsta grunden. Klaganden har namligen aberopat denna grund for att forma domsto-
len att ersétta forstainstansrittens bedémning av de faktiska omstdandigheterna med
sin egen. I och med att ett 6verklagande vid domstolen bara ska avse réttsfragor, utgor
bedémningen av de faktiska omstédndigheterna inte ndgon rittsfraga som i sig ska
provas av domstolen, om inte forstainstansrétten missuppfattat de omsténdigheter
som omfattas av domstolens provning.

Harmoniseringsbyran anser att klagandens argument i den forsta grunden i sjilva
verket medfor en dndring av foremalet for tvisten. Det sokta varumaérket ér ordkén-
netecknet CK CREACIONES KENNYA, men klaganden har hinvisat till andra kan-
netecken, vilka innehéller en sérskild grafisk atergivning av ovanndmnda ordkénne-
tecken. Forstainstansritten har inte missuppfattat bevisningen. Rittens bedéomning
av bevisningen avser namligen inte de exempel som dberopats av klaganden.

Overklagandet ska dven avvisas i den del det avser klagandens argument angdende
"uppenbar” kopiering. Detta mal r6r ndmligen huruvida det finns risk for att dldre
rattigheter forvixlas med ett konkret och precist kinnetecken som éar foremal for en
ansokan om registrering som gemenskapsvarumirke. Den typ av argument som kla-
ganden framfort i denna del ska snarare dberopas i mal om varumaérkesintrang eller
illojal konkurrens.
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Zafra Marroquineros har gjort géllande att forstainstansrétten inte asidosatte rétts-
praxis angdende tolkningen av artikel 8.1 i forordning nr 40/94.

Vid bedémningen av varumérkeslikheten ska man géra en helhetsbedomning av va-
rumérkena, sdsom de registrerats eller beskrivits i registreringsansokan. En hypote-
tisk anvandning ér inte relevant for bedomningen. Zafra Marroquineros hypotetiska
avsikt att kopiera klagandens éldre varumérken kan inte vara relevant for bedom-
ningen av risken for forvixling mellan de bada varumirkena, och under alla omstén-
digheter har Zafra Marroquineros inte ndgon sadan avsikt.

Domstolens bedomning

Domstolen gor foljande bedomning av den forsta delgrunden. I artikel 8.1 b i férord-
ning nr 40/94 foreskrivs att om innehavaren av ett dldre varumérke inviander ska det
varumirke som ansokan géller inte kunna registreras om det — pa grund av att det
ar identiskt med eller liknar det dldre varumirket och de varor eller tjdnster som
omfattas av varumaérkena dr identiska eller &r av liknande slag — foreligger en risk att
allménheten foérvéixlar dem inom det omrade dér det dldre varumairket &dr skyddat.
Enligt ndimnda bestammelse inbegriper risken for forvaxling risken for att varumaér-
ket associeras med det dldre varumairket.

Vid prévningen av huruvida det foreligger risk for forvixling hos allménheten ska
det enligt domstolens praxis goras en helhetsbedomning mot bakgrund av samtli-
ga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se, bland annat, dom av den 11 novem-
ber 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, av den 22 juni 1999 i
maél C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. [-3819, punkt 18, av den 6 ok-
tober 2005 i mal C-120/04, Medion, REG 2005, s. I-8551, punkt 27, av den 12 juni 2007
i mal C-334/05 P, harmoniseringsbyran mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkt 34,
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och av den 3 september 2009 i mal C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur mot Koipe,
REG 2009, s. [-7371, punkt 46).

Det foljer likasa av fast réttspraxis att helhetsbedomningen av risken f6r forvéxling,
vad giller varumaérkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmassiga likhet, ska
grunda sig pa det helhetsintryck som varumérkena dstadkommer med hédnsyn sérskilt
till deras sérskiljande och dominerande bestdndsdelar. Den uppfattning som genom-
snittskonsumenten av de ifrdgavarande varorna och tjansterna har av varumirkena
ar av avgorande betydelse vid helhetsbedémningen av risken for férviaxling. Genom-
snittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varuméarke som en helhet och dgnar siginte
at att undersoka varumirkets olika detaljer (se, bland annat, domarna i de ovanndamn-
da malen SABEL, punkt 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, Medion, punkt 28,
och harmoniseringsbyrdn mot Shaker, punkt 35, samt dom av den 23 mars 2006 i
mal C-206/04 P, Miilhens mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-2717, punkt 19).

Domstolen preciserar i detta avseende att bedomningen av likheten mellan de mot-
stdende varumérkena ska goras med utgangspunkt fran hur genomsnittskonsumen-
ten uppfattar miarkena. Man ska darvid beakta varumérkenas inneboende egenska-
per. Dock ska man inte beakta omstidndigheter som hanfor sig till hur den som ansokt
om registrering av ett gemenskapsvarumarke har upptritt.

Domstolen delar inte klagandens bedomning i den forsta delgrunden. Forstainstans-
ritten gjorde ndmligen inte nagon felaktig réttstillimpning nér den inte beaktade
Zafra Marroquineros péstatt otillborliga agerande. Ett sddant agerande &r visserli-
gen en sérskilt relevant faktor inom ramen for ett forfarande som inleds med stod
av artikel 51.1 b i férordning nr 40/94, en bestimmelse som inte &r tillamplig i detta
mél om 6verklagande. Ett sédant agerande utgdr ddremot inte en omstdandighet som
ska beaktas i ett invindningsforfarande enligt artikel 8 i forordningen.
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Overklagandet kan dirmed inte bifallas savitt avser den forsta delgrunden.

Domstolen gor vidare foljande bedémning av den andra delgrunden, dar klaganden
gjort gillande att forstainstansritten missuppfattade de faktiska omstdandigheterna.
Det framgar av artikel 225.1 EG och artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga att
ett 6verklagande till domstolen ska vara begréinsat till rattsfragor. Tribunalen ar dér-
for ensam behorig att faststédlla och beddoma de relevanta omstindigheterna liksom
att bedoma bevisningen. Bedémningen av dessa omstandigheter och denna bevisning
ar darfor inte, utom i det fall d& uppgifter som understillts ratten har missuppfattats,
en rittsfraga som i sig dr understélld domstolens kontroll i ett mal om 6verklagande
(se, bland annat, dom av den 19 september 2002 i mél C-104/00 P, DKV mot harmo-
niseringsbyran, REG 2002, s. I-7561, punkt 22, av den 12 januari 2006 i mal C-173/04
P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-551, punkt 35, och
av den 26 mars 2009 i mél C-21/08 P, Sunplus Technology mot harmoniseringsbyran,
punkt 31).

Beddmningen av om de motstdende kidnnetecknen liknar varandra utgoér en bedom-
ning av de faktiska omstdndigheterna som inte &r understélld domstolens kontroll,
utom i det fall omstdndigheterna har missuppfattats sisom angetts ovan. En sddan
missuppfattning ska framsta som uppenbar av handlingarna i malet utan att det &r
nodvindigt att gora en ny bedomning av de faktiska omstidndigheterna och av bevis-
ningen (se dom av den 28 maj 1998 i mal C-8/95 P, New Holland Ford mot kommis-
sionen, REG 1998, s. I-3175, punkt 72, av den 6 april 2006 i mal C-551/03 P, General
Motors mot kommissionen, REG 2006, s. I-3173, punkt 54, av den 21 september 2006
i mal C-167/04 P, JCB Service mot kommissionen, REG 2006, s. I-8935, punkt 108,
och av den 7 maj 2009 i mal C-398/07 P, Waterford Wedgwood mot Assembled In-
vestments (Proprietary) och harmoniseringsbyran, punkt 41).

Klaganden har emellertid inte dberopat nagra omstindigheter som foranleder dom-
stolen att anse att forstainstansriatten hade missuppfattat omstédndigheterna, nir
den i punkt 52 i den 6verklagade domen slog fast att de visuella, fonetiska och be-
greppsmadssiga skillnaderna innebér att det inte foreligger nidgon likhet mellan de
motstiaende kidnnetecknen. Klaganden kan inte vinna framgéng med argumentet att
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missuppfattningen skulle vara en f6ljd av att forstainstansritten underlét att beakta
Zafra Marroquineros agerande. Det ankom ndmligen inte pa forstainstansrétten att
beakta detta agerande i sin bedomning, vilket framgér av punkterna 43—-47 ovan.

Overklagandet kan dirmed inte bifallas savitt avser den andra delgrunden.

Nir det sedan giller den tredje delgrunden gér domstolen foljande beddmning. Nér
det dldre varumirket och det s6kta varumarket inte alls liknar varandra, ar det inte
tillrackligt for att det ska anses foreligga risk for forvixling mellan dessa mirken att
det aldre varumarket ar valkant eller kint eller att de bada markena avser identiska
varor eller tjdnster eller varor eller tjanster av liknande slag (se, for ett liknande reso-
nemang, dom av den 12 oktober 2004 i mal C-106/03 P, Vedial mot harmoniserings-
byran, REG 2004, s. 1-9573, punkt 54, av den 13 september 2007 i mal C-234/06 P,
Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyran, REG 2007, s. I-7333, punkterna 50
och 51, och av den 11 december 2008 i mél C-57/08 P, Gateway mot harmoniserings-
byran, punkterna 55 och 56).

I den 6verklagade domen konstaterade emellertid forstainstansrétten att de motsté-
ende varumérkena inte liknar varandra. I punkt 52 angav den namligen att undersok-
ningen av varumérkena ur ett visuellt, fonetiskt och begreppsmassigt perspektiv visar
att det helhetsintryck som de dldre varumérkena ger domineras av bestandsdelen ck,
medan helhetsintrycket av det sokta varumérket domineras av bestandsdelen creaci-
ones kennya. De visuella, fonetiska och begreppsmissiga skillnaderna innebér saledes
enligt forstainstansritten att det inte foreligger ndgon kénneteckenslikhet.

Innan forstainstansratten kom fram till denna slutsats, gjorde den i punkterna 41-51
en bedomning som syftade till att faststélla vilket helhetsintryck de motstdende va-
ruméirkena dstadkommer och till att limna en helhetsbedomning av méirkenas likhet.
I punkterna 42—-45 i domen gjorde forstainstansritten siledes en ingdende bedom-
ning av det sokta varumaérket i dess helhet, och den beaktade bland annat pa vilket
satt genomsnittskonsumenten uppfattar nimnda varumérke. Dérefter provade rétten
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i punkterna 46-51 de omtvistade varumérkenas likhet i visuellt, fonetiskt och be-
greppsméssigt hinseende.

Till skillnad fran vad forstainstansritten verkar ha fastslagit i punkt 39 i den Gver-
klagade domen, &r det inte en forutsittning for att tvd varumaérken ska anses likna
varandra att deras gemensamma bestandsdel dr den dominerande bestindsdelen i
det helhetsintryck som det sokta varumérket astadkommer. Enligt fast rattspraxis ar
det vid bedémningen av tva varumairkens likhet nodvéndigt att gora en helhetsbe-
doémning av vart och ett av dessa varumairken, vilket inte utesluter att omsattnings-
kretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumérke ger under
vissa forhallanden kan domineras av en eller flera av varumirkets bestandsdelar. Det
ar emellertid endast nér alla andra bestandsdelar i varumérket ar forsumbara som
beddmningen av likheten kan grunda sig enbart p& den dominerande bestdndsdelen
(se domen i det ovanndmnda malet harmoniseringsbyran mot Shaker, punkterna 41
och 42, dom av den 20 september 2007 i mél C-193/06P, Nestlé mot harmonise-
ringsbyran, punkterna 42 och 43, och domen i det ovanndmnda maélet Aceites del
Sur-Coosur mot Koipe, punkt 62). Det dr i detta avseende tillrackligt att den gemen-
samma bestdndsdelen inte dr férsumbar.

Forstainstansriatten papekade emellertid att det helhetsintryck som det sokta varu-
mérket dstadkommer domineras av bestdndsdelen creaciones kennya, som konsu-
menten kommer att fokusera pa i mycket stor utstrackning. Ritten pépekade vidare,
bland annat i punkt 44, att bestdndsdelen ck endast intar en underordnad stéllning i
forhallande till bestandsdelen creaciones kennya. Detta kan likstéllas med en slutsats
att bestandsdelen ck dr forsumbar i det sokta varumairket.

Forstainstansrétten gjorde saledes en korrekt genomférd bedéomning nér den fann
att de motstaende varumairkena inte liknar varandra. Rétten gjorde ddrmed i punk-
terna 53-57 i den 6verklagade domen en riktig beddmning nér den kom fram till att
det inte finns nagon risk for att de motstdende varumarkena forviaxlas med varandra,
trots att de dldre varumaérkena ér kidnda och trots att de motstaende varumérkena
avser identiska varor.
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Overklagandet kan dirmed inte bifallas savitt avser den tredje delgrunden.

Saledes kan 6verklagandet inte vinna bifall pa den forsta grunden.

Den andra grunden

Parternas argument

Som andra grund har klaganden gjort géllande att forstainstansritten asidosatte arti-
kel 8.5 i férordning nr 40/94 nir den inte prévade om de dldre varumaérkena &r kdnda
i den mening som avses i nimnda bestimmelse.

Klaganden anser vidare att forstainstansritten gjorde fel nar den i punkt 15 i den
overklagade domen angav att klaganden endast hade aberopat en grund, ndmligen
att 6verklagandendmnden hade asidosatt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, trots att
ansokan dven uttryckligen grundade sig pa att 6verklagandendmnden hade asidosatt
artikel 8.5 i férordningen.

Forstainstansratten gjorde sig skyldig till felaktig rattstillimpning nédr den underldt
att préva om de dldre varumérkena dr kinda med motiveringen att de motstdende
varumdrkena inte liknar varandra. Klaganden anser att forstainstansrétten borde ha
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beaktat att Calvin Kleins dldre varumérke cK ar vilkiant nir den avgjorde huruvida
maérket borde tillerkénnas ett storre skyddsomfang. Fragan huruvida ett dldre varu-
maérke dr kdnt ska bedémas i samband med bedémningen av likheten mellan de mot-
stdende varumaérkena, inte efter det att det slagits fast att de liknar varandra.

Klaganden har vidare anfort f6ljande. Om det var s att de vilkdnda varumirkena cK
endast skyddades nir bokstdverna cK anvidndes av tredje man med samma grafiska
atergivning, skulle det innebira att det kidnda varumairket CK tillerkdndes ett skydd
som i praktiken var mindre omfattande 4n det som maérket skulle ha tillerkdnts om
det inte hade varit ett vilkdnt varumarke. Att varumérkena cK, liksom andra distinkta
grafiska dtergivningar av dessa bokstéver, dr vilkdnda innebér att de skyddas mot an-
vindning av bokstdverna CK i modebranschen. Bokstdverna CK identifieras namli-
gen i modebranschen med Calvin Klein. Detta innebér att om tredje man anvénder
dessa bokstdver, sa uppkommer en risk for forvaxling genom association.

Harmoniseringsbyran har genmalt att forstainstansrétten i den 6verklagade domen
gjorde en riktig bedomning av fragan huruvida det dldre varumarket &r kant. Om de
omtvistade kdnnetecknen inte kan anses likna varandra, &r artikel 8.5 i férordning
nr 40/94 ndmligen inte tilldimplig.

Zafra Marroquineros har gjort gillande att forstainstansritten i den 6verklagade do-
men antyder att de dldre varumaérkena &r kédnda. Forstainstansritten anger att figur-
elementet CK i det dldre varumaérket &r kidnt. Darefter anges att denna omsténdighet
inte foranleder forstainstansrétten att géra nagon annan bedémning én att det inte
finns nagon risk for att de motstaende varumérkena forvéxlas med varandra.
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Domstolens bedomning

Som andra grund har klaganden gjort géllande att forstainstansrétten gjorde fel nér
den avgjorde malet endast utifran artikel 8.1 i forordning nr 40/94, utan att gora na-
gon provning av klagandens argument betréffande artikel 8.5. Klaganden har éven
gjort géllande att forstainstansritten gjorde fel ndr den inte beaktade att de dldre va-
rumérkena ér kinda och vilkdnda inom ramen for provningen utifrén artikel 8.5 i
férordning nr 40/94.

Domstolen erinrar emellertid om att ett villkor som maste vara uppfyllt for att arti-
kel 8.5 i forordning nr 40/94 ska kunna tillimpas ér att de motstaende varumarkena ér
identiska eller liknar varandra. Det dr siledes uppenbart att denna bestimmelse inte
kan tillimpas nér, som i forevarande maél, forstainstansritten finner att de motstaende
varumdrkena inte liknar varandra.

Overklagandet kan saledes inte bifallas pa den andra grunden.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i rattegangsreglerna, som éar tillimplig pd mal om 6verklagande
enligt artikel 118 i réittegangsreglerna, ska tappande part forpliktas att ersitta rét-
tegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och Zafra Marro-
quineros har yrkat att Calvin Klein ska forpliktas att ersitta réittegangskostnaderna.
Eftersom Calvin Klein har tappat mélet, ska harmoniseringsbyrans och Zafra Mar-
roquineros yrkande bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) foljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Calvin Klein Trademark Trust ska ersitta rittegangskostnaderna.

Underskrifter
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