WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 2 wrzesnia 2010 r.(*)

Odwotanie — Wspolnotowy znak towarowy — Stowny znak towarowy CK CREACIONES
KENNY A — Sprzeciw wlasciciela miedzy innymi graficznego wspolnotowego znaku
towarowego CK Calvin Klein i krajowych znakow towarowych CK — Oddalenie sprzeciwu

W sprawie C-254/09 P

majacej za przedmiot odwotanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci,
whniesione w dniu 9 lipca 2009 r.,

Calvin Klein Trademark Trust, z siedzibg w Wilmington (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez T. Andradego Bouégo, abogado,

wnoszaca odwotanie,
w ktorej druga strong postepowania s3:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewng¢trznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez O. Mondéjara Ortufia, dziatajacego w charakterze
petnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instanciji,

Zafra Marroquineros SL, z siedzibg w Caravaca de la Cruz (Hiszpania), reprezentowana
przez J.E. Martina Alvareza, abogado,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: A. Tizzano, prezes izby, A. Borg Barthet, M. Ilesi¢, M. Safjan (sprawozdawca) i
M. Berger, sedziowie,

rzecznik generalny: J. Mazak,

sekretarz: R. Grass,



uwzgledniajac procedure pisemna,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzj¢ o rozstrzygnieciu sprawy bez
opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok

1 W odwotaniu Calvin Klein Trademark Trust (zwana dalej ,,Calvin Klein”) wnosi o
uchylenie wyroku Sadu Pierwszej Instancji Wspolnot Europejskich wydanego w dniu 7 maja
2009 r. w sprawie T-185/07 Klein Trademark Trust przeciwko OHIM — Zafra Marroquineros
(CK CREACIONES KENNYA), Zb.Orz. s. 11-1323 (zwanego dalej ,,zaskarzonym
wyrokiem”), na mocy ktorego tenze Sad oddalit jej skarge o stwierdzenie niewaznosci decyzji
Drugiej Izby Odwotawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewngtrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) wydanej w dniu 29 marca 2007 r. (sprawa R 314/2006-2)
(zwanej dalej ,,sporng decyzja”). Decyzja ta Druga Izba Odwotawcza utrzymata w mocy
wydang w dniu 22 grudnia 2005 r. przez Wydziat Sprzeciwow OHIM decyzje, ktora oddalono
whniesiony przez Calvin Klein sprzeciw wobec zgloszenia przez Zafr¢ Marroquineros SL
(zwang dalej ,,Zafra Marroquineros’) stownego znaku towarowego CK CREACIONES
KENNY A do rejestracji jako wspodlnotowego znaku towarowego.

Ramy prawne

2 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostato uchylone
rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz.U. L 78, s. 1), ktore
weszto w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na date zajscia
okoliczno$ci faktycznych spor podlega przepisom rozporzadzenia nr 40/94.

3 Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 stanowit:

,» W wyniku sprzeciwu witasciciela wezesniejszego znaku towarowego, zgtoszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie, jezeli:



[...]

b)  z powodu identycznosci lub podobienstwa do weze$niejszego znaku towarowego,
identycznos$ci lub podobienstwa towardéw lub ustug istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad opinii publicznej [odbiorcoOw] na terytorium, na ktérym wczesniejszy
znak towarowy jest chroniony; prawdopodobienstwo wprowadzenia w blagd obejmuje rowniez
prawdopodobienstwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym”.

4 Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 ,,w wyniku sprzeciwu
wiasciciela wezesniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie, jezeli jest on identyczny lub podobny do wezesniejszego znaku
i jest zarejestrowany dla towarow lub ustug, ktore nie sg podobne do tych, dla ktorych
wczesniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli, w przypadku wezesniejszego wspolnotowego
znaku towarowego, cieszy si¢ on renomg we Wspdlnocie i, w przypadku wczesniejszego
krajowego znaku towarowego, cieszy si¢ on renomg w danym panstwie cztonkowskim i jezeli
uzywanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynositoby nienalezyte
korzysci z tego powodu lub byloby szkodliwe dla odrozniajacego charakteru lub renomy
takiego wczesniejszego znaku towarowego”.

5 Artykut 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 przewidywat:

,»Niewazno$¢ wspolnotowego znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie wniosku do
Urzedu lub roszczenia wzajemnego w postgpowaniu w sprawie naruszenia:

[...]

b)  w przypadku gdy zgtaszajacy dziatat w ztej wierze w momencie dokonywania
zgloszenia znaku towarowego”.

Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu

6 W dniu 7 pazdziernika 2003 r. Zafra Marroquineros dokonata w OHIM zgloszenia
oznaczenia stownego ,,CK CREACIONES KENNYA” do rejestracji jako wspolnotowego
znaku towarowego.

7 Towary, dla ktérych dokonano zgloszenia znaku towarowego, nalezg do klas 18 125 w
rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towarow i



usthug dla celow rejestracji znakow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej
,porozumieniem nicejskim’), i odpowiadajg nastepujgcemu opisowi:

- klasa 18: ,,skora i imitacje skory, wyroby z tych materiatow nieujete w innych klasach;
skory zwierzece; kufry 1 walizki; parasole zwykle, parasole przeciwstoneczne i laski; bicze 1
wyroby rymarskie”;

— klasa 25: ,,0dziez, obuwie i nakrycia gtowy”.

8 Zgloszenie to zostato opublikowane w Biuletynie Wspolnotowych Znakow
Towarowych nr 23/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r.

9 W dniu 6 wrzes$nia 2004 r. Calvin Klein wniosta sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 2 lit. ¢) i art. 8 ust.
5 rozporzadzenia nr 40/94.

10 Sprzeciw zostat uzasadniony istnieniem nast¢pujacych wczesniejszych znakow
towarowych:

— przedstawionego ponizej wspolnotowego znaku towarowego nr 66172
zarejestrowanego dla towarow i ustug nalezacych do klas 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24-27,
35 i 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego:

&

— przedstawionego ponizej hiszpanskiego znaku towarowego nr 2023213
zarejestrowanego dla towaréw nalezacych do klasy 18 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego:

cK



— przedstawionego ponizej hiszpanskiego znaku towarowego nr 2028104
zarejestrowanego dla towarow nalezacych do klasy 25 w rozumieniu powyzszego
porozumienia:

K

11 Sprzeciw odnosit si¢ do wszystkich towardéw 1 ustug objetych wczesniejszymi znakami
towarowymi i zostat skierowany wobec wszystkich towarow okreslonych w zgloszeniu znaku
towarowego.

12 Decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. Wydziat Sprzeciwow OHIM oddalit sprzeciw w
catosci. Uznat on, ze w odczuciu wlasciwego konsumenta nie istniato prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad w przypadku rozpatrywanych znakow towarowych.

13 W dniu 22 lutego 2006 r. skarzaca wniosta do OHIM odwotanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwow.

14 Decyzja z dnia 29 marca 2007 r. Druga Izba Odwotawcza oddalita odwotanie. Uznata
ona, Ze rozpatrywane oznaczenia nie byly wystarczajaco do siebie podobne, aby stwierdzi¢,
ze w odczuciu docelowego kregu odbiorcow istniato prawdopodobienstwo wprowadzenia w
btad.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

15  Pismem zlozonym w sekretariacie Sagdu w dniu 29 maja 2007 r. Calvin Klein wniosta
skarge o stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji oraz zwrocita si¢ do Sadu o nakazanie
OHIM odmowy rejestracji zgloszonego znaku towarowego. W uzasadnieniu swej skargi
podniosta ona jeden zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 1 5 rozporzadzenia nr 40/94.

16 W zaskarzonym wyroku Sad oddalit t¢ skargg.

17  Po pierwsze, Sad przypomniat w pkt 32 zaskarzonego wyroku, iz zgodnie z
utrwalonym orzecznictwem prawdopodobiefnstwo wprowadzenia w btad powinno by¢
oceniane cato$ciowo, stosownie do tego jak wlasciwy krag odbiorcéw postrzega dane
oznaczenia oraz towary lub ustugi, jak rowniez z uwzglednieniem wszystkich istotnych



czynnikéw wystepujacych w danym wypadku, a zwlaszcza wspotzaleznosci migdzy
podobienstwem oznaczen a podobienstwem oznaczonych nimi towaréw lub ustug.

18  Po drugie, podkreslit on w pkt 33 omawianego wyroku, iz im bardziej odrdzniajacy jest
wczesniejszy znak towarowy, tym wieksze jest prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad.
A zatem znaki towarowe, ktore majg charakter wysoce odrdzniajgcy — samoistny lub
wynikajacy z ich znajomosci na rynku — cieszg si¢ wieksza ochrong niz te, ktorych charakter
jest mato odrozniajacy.

19  Stwierdzit on rowniez w pkt 35 tego wyroku, Ze strony nie kwestionowaty
identycznosci rozpatrywanych towarow.

20  Jezeli chodzi o podobienstwo kolidujacych ze soba oznaczen, Sad podkreslit w pkt 38
zaskarzonego wyroku, iz calo$ciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad
powinna opiera¢ si¢ na wywieranym przez kolidujace oznaczenia cato§ciowym wrazeniu,
przy szczegdlnym uwzglednieniu ich elementow odrozniajacych i dominujacych. W pkt 39
tego wyroku Sad przypomniat, Ze ztoZzony znak towarowy oraz inny znak, identyczny jak
jeden ze sktadnikow lub wykazujacy podobienstwo do jednego ze sktadnikéw ztozonego
znaku towarowego, moga by¢ uznane za podobne jedynie wowczas, gdy sktadnik ten stanowi
element dominujacy w caloSciowym wrazeniu wywolywanym przez ztozony znak towarowy.
Sad podkresla w pkt 40 tego wyroku, Ze poroéwnania nalezy dokona¢, przeprowadzajac
analizg rozpatrywanych znakoéw, postrzeganych kazdy jako catos¢.

21 W pkt 42 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzit, iz stowa ,,creaciones kennya” zajmuja,
ze wzgledu na ich rozmiar, o wiele bardziej istotng pozycj¢ niz grupa liter ,,ck” 1 tworza
jednostke syntaktyczng 1 koncepcyjna, ktora dominuje nad cato$cig tego znaku towarowego.
W istocie, jak Sad uscislit w pkt 43 tego wyroku, element ,,creaciones kennya” posiada pewny
charakter odrdzniajacy w odniesieniu do artykulow odziezowych i dodatkow odziezowych
nalezacych do klas 18 1 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego. Ponadto, ze wzgledu na
odmienng ortografi¢ stowa ,.kennya” oraz nazwy kraju Kenia, rzeczonego charakteru
odrdzniajgcego nie mozna kwestionowac z powotaniem si¢ na powigzanie miedzy
wymienionymi stowami w odczuciu danego kregu odbiorcow. Sad zaznaczyt nastepnie w pkt
44 omawianego wyroku, ze poniewaz element ,,ck” jest odpowiednikiem pierwszych liter
stow ,,creaciones” i ,,kennya”, ma on charakter dodatkowy w stosunku do elementu
,creaciones kennya”.

22 Z pkt 45 zaskarzonego wyroku wynika, ze konsument zapamigta przede wszystkim
stowa ,,creaciones kennya”, na ktorych skupi w duzym stopniu swojg uwage. W tym wypadku
samo usytuowanie na poczatku zgtoszonego znaku towarowego grupy liter ,,ck” nie
wystarczy, aby uczyni¢ z niej element dominujacy w calo§ciowym wrazeniu wywieranym
przez ten znak towarowy.



23 Jezeli chodzi o podobienstwo oznaczen pod wzgledem wizualnym, Sad stwierdzit w pkt
4648 zaskarzonego wyroku, ze wczesniejsze znaki towarowe sktadajg si¢ z elementu ,,ck”
jako elementu wytacznego lub dominujacego w znaku, przy czym wspomniany element ma
szczegblng postac graficzng nadajacg znakom samoistny charakter odr6zniajacy. Samo
podobienstwo wizualne miedzy wytgcznym lub dominujgcym elementem graficznym ,,ck”
wczesniejszych znakoéw towarowych a elementem ,,ck” zgloszonego znaku towarowego nie
pozwala jednak zdaniem Sadu na stworzenie podobienstwa wizualnego mi¢dzy spornymi
znakami towarowymi, zwazywszy, po pierwsze, na caloSciowe wrazenie wywierane przez
znak towarowy CK CREACIONES KENNY A, a po drugie, na szczegdlne postaci graficzne,
ktore charakteryzujg wczesniejsze znaki towarowe, a mianowicie mniejszy rozmiar i centralne
usytuowanie litery ,,c” w stosunku do litery ,,k”. Sad uznat, Zze ochrona, ktora wynika z
rejestracji stownego znaku towarowego, dotyczy stowa wskazanego w zgloszeniu, a nie
szczegolnych postaci graficznych czy stylistycznych, ktére ten znak moglby ewentualnie
przybierac.

24 Z punktu widzenia fonetycznego Sad rowniez stwierdzil, w pkt 49 1 50 tego wyroku, iz
sporne znaki nie sg do siebie podobne. W jego przekonaniu odniesienie do zgloszonego znaku
towarowego nastapi bowiem poprzez wymowienie jedynie stow ,.creaciones kennya” albo
catego wyrazenia ,,ck creaciones kennya”. Jest malo prawdopodobne, by odniesienie do
zgloszonego znaku towarowego nastgpowato poprzez wymoéwienie jedynie grupy liter ,,ck”.

25  Gdy chodzi o ocen¢ zamystu koncepcyjnego, z pkt 51 zaskarzonego wyroku wynika, Ze
Izba Odwotawcza nie popetnita btedu, uznajac, iz stowa ,,creaciones kennya”, z ktérych
wywodzi si¢ grupa liter ,,ck”, r6znig si¢ pod wzgledem koncepcyjnym od wczesniejszych
znakoéw towarowych. Podczas gdy grupa liter ,,ck” wystepujaca w zgtoszonym znaku
towarowym pochodzi od stow ,,creaciones kennya”, grupa liter ,,ck”, z ktorej sktadajg si¢
wczesniejsze znaki towarowe, odnosi si¢ do producenta i cieszacego si¢ renomg projektanta
artykutéw odziezowych Calvina Kleina.

26 W konsekwencji w pkt 52 zaskarzonego wyroku Sad orzekt, ze brak podobienstwa
kolidujacych ze sobg oznaczen wynika z istniejagcych migedzy tymi oznaczeniami rdznic
wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych.

27  Jesli chodzi o prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, Sad stwierdza w pkt 53-55
zaskarzonego wyroku, ze wobec braku podobienstwa migdzy rozpatrywanymi znakami
towarowymi nalezy uznac, iz nie istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad.
Identyczno$¢ towaréow oznaczonych kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi nie zmienia
tej oceny. Nastepnie Sad stwierdza, ze chociaz znaki towarowe, ktore posiadaja wysoce
odrézniajacy charakter z uwagi na ich renome, cieszg si¢ szersza ochrong, to uznanie w
niniejszej sprawie renomy wcezesniejszych znakow towarowych nie podaje w watpliwos¢
zasadno$ci ustalenia, ze caloSciowe wrazenia wywierane przez sporne znaki towarowe



zbytnio r6znig si¢ od siebie, aby mozna byto stwierdzi¢ istnienie prawodobodobienstwa
wprowadzenia w blad.

28  Jezeli chodzi o argument skarzacej oparty na tym, ze docelowy krag odbiorcéw mogiby
postrzega¢ zgtoszony znak towarowy jako jeden ze znakow pochodnych Calvin Klein, Sad
uznat w pkt 56 zaskarzonego wyroku, ze sporne znaki towarowe nie posiadajg wspolnego
elementu dominujacego.

Postepowanie przed Trybunalem

29  Wnoszaca odwotanie zwraca si¢ do Trybunatu o uchylenie zaskarzonego wyroku oraz o
obcigzenie OHIM oraz Zafry Marroquineros kosztami postgpowania.

30  OHIM i Zafra Marroquineros wnosza do Trybunatu o oddalenie odwotania i obcigzenie
wnoszace] odwotanie kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

31  Wnoszaca odwotanie podnosi w uzasadnieniu dwa zarzuty oparte, po pierwsze, na
naruszeniu art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, 1 po drugie, na naruszeniu art. 8 ust. 5 tego
rozporzadzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego

Argumentacja stron

32 W zarzucie pierwszym, ktory dzieli si¢ zasadniczo na trzy czesci, wnoszaca odwolanie
podnosi, ze Sad orzekt niezgodnie z dotychczasowym orzecznictwem odnoszacym si¢ do
wyktadni art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, wskazujacej na konieczno$¢ uwzglednienia
wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w danej sprawie.

33 W pierwszej czg$ci zarzutu pierwszego wnoszaca odwotanie zarzuca Sadowi, iz nie
uwzglednil faktu, ze, aby nasladowac powszechnie znane nalezace do Calvin Klein znaki
towarowe cK, Zafra Marroquineros uzywata liter ,,CK” w odosobnieniu, w postaci duzych
uwypuklonych liter wraz z napisanymi bardzo matymi literami stowami ,,CREACIONES
KENNYA?”. Zachowanie Zafry Marroquineros wskazuje zatem, ze litery ,,CK” stanowig



najbardziej odrdzniajaca czgs¢ zgtoszonego znaku towarowego. Zdaniem wnoszacej
odwotanie Zafra Marroquineros dziatata, na co wskazuje jej wtasne zachowanie, sprzecznie
ze swojg argumentacja prawng. Zgodnie z og6lng zasadg prawa nikomu nie wolno
wystepowac przeciwko temu, co wynika z jego wlasnych czynow.

34  Sad —niezgodnie z orzecznictwem Trybunatlu — nie uwzglednit zachowania Zafry
Marroquineros w celu ustalenia, ktory z elementow zgloszonego znaku towarowego jest
najwazniejszy 1 najbardziej dostrzegalny. Omawiane zachowanie nie zostato zatem poddane
ocenie prawnej w §wietle orzecznictwa, zgodnie z ktorym nalezato uwzgledni¢ wszystkie
czynniki majace znaczenie w danej sprawie. Zdaniem wnoszacej odwolanie z uwagi na
wspomniane wyzej zachowanie Zafry Marroquineros nalezy stwierdzié, ze litery ,,CK” sa
najbardziej odrozniajace w zgltoszonym znaku towarowym.

35 W drugiej czgdci zarzutu pierwszego wnoszaca odwotanie podnosi, ze Sad przeinaczyt
stan faktyczny, kiedy stwierdzit, nie uwzgledniajac zachowania Zafry Marroquineros, ze to
stowa ,,CREACIONES KENNYA” stanowig wlasnie najbardziej dostrzegalng czegsé
zgloszonego znaku towarowego.

36 W trzeciej cze$ci zarzutu pierwszego wnoszaca odwotanie podnosi, ze Sad nie
uwzglednil wagi liter ,,CK” 1 w konsekwencji nie zbadat czy istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad ze wzgledu na obecnos¢ tych liter w kolidujacych ze sobg znakach
towarowych. Prawdopodobiefistwo to jest w tym wypadku wigksze z uwagi na renome
weczesniejszych znakow towarowych oraz fakt, ze towary oznaczone kolidujagcymi ze soba
znakami towarowymi sg jednakowe.

37 W sektorze mody przyjete jest bowiem, ze producentéw odziezy identyfikuje si¢ za
pomoca liter, ktore tworzg akronim ich nazwy, w zwiazku z czym, jezeli znaki towarowe
uzyskuja renome¢ w tym sektorze, identyfikuje si¢ je za pomoca ich dwoch liter zarowno pod
wzgledem wizualnym, jak i fonetycznym. Z prawnego punktu widzenia w przypadku
rozpatrywanych znakdw towarowych istnieje zatem prawdopodobienstwo wprowadzenia w
btad, poniewaz litery ,,CK” zgtoszonego znaku towarowego stanowig w odczuciu konsumenta
element silnie odrozniajagcy w zakresie, w jakim w sektorze mody litery ,,CK” identyfikujg
Calvina Kleina.

38  OHIM podnosi niedopuszczalno$¢ pierwszego zarzutu odwotania, poniewaz zmierza on
ku temu, by Trybunat zastapit ocen¢ dokonang przez Sad wtasng oceng okolicznosci
faktycznych. Z uwagi na to, iz odwolanie do Trybunatu ogranicza si¢ do kwestii prawnych,
ocena stanu faktycznego nie stanowi zatem — z wyjatkiem wypadku przeinaczenia
przedstawionych mu dowodéw — kwestii prawnej podlegajacej kontroli Trybunatu.



39  Zdaniem OHIM przedstawiona przez wnoszacg odwotanie w ramach zarzutu
pierwszego argumentacja zaktada w rzeczywistosci zmiang przedmiotu sporu. Chociaz sporny
znak towarowy jest oznaczeniem slownym ,,CK CREACIONES KENNYA”, wnoszaca
odwotanie odnosi si¢ do odmiennych oznaczen, a mianowicie do szczegdlnej postaci
graficznej wyzej wymienionego oznaczenia stownego. Ponadto w niniejszej sprawie Sad nie
przeinaczyl dowodoéw w zakresie, w jakim ocena tych dowodow nie moze mie¢ zastosowania
do przytoczonych przez wnoszacg odwotanie przyktadow.

40  Argumentu wnoszacej odwotanie dotyczacego ,,ewidentnych” faktow nasladowania nie
mozna réwniez przyja¢ w niniejszej sprawie, ktorej przedmiotem jest ustalenie istnienia
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w przypadku wczesniejszych praw oraz
konkretnego i precyzyjnego oznaczenia, ktore zostato zgloszone jako wspdlnotowy znak
towarowy. Tego typu wnioski nalezy przedstawi¢ w ramach postepowania dotyczacego
ewentualnego naruszenia prawa do znaku towarowego czy tez czynu nieuczciwej
konkurencji.

41  Zafra Marroquineros podnosi, ze w zaskarzonym wyroku Sad nie orzekt niezgodnie z
dotychczasowym orzecznictwem odnoszacym si¢ do wyktadni art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr
40/94.

42 Przy badaniu podobienstwa kolidujacych ze sobg znakoéw towarowych nalezy
postrzegac te znaki jako cato$¢, tak jak zostaly one zarejestrowane czy zgloszone, i nie ma
przy tym znaczenia, w jaki sposob hipotetycznie moga by¢ one uzyte. Hipotetyczny, w
kazdym razie nieistniejacy zamiar Zafry Marroquineros nasladowania wczesniejszych
nalezacych do wnoszacej odwotanie znakéw towarowych, nie moze mie¢ poza tym znaczenia
przy badaniu prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w przypadku tych dwéch znakow
towarowych.

Ocena Trybunatu

43 W odniesieniu do czgsci pierwszej zarzutu pierwszego, nalezy przypomnieé, ze zgodnie
z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego
znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli z powodu
identycznos$ci lub podobienstwa do wczesniejszego znaku towarowego, identycznos$ci lub
podobienstwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
odbiorcow na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony. Zgodnie z
tym samym przepisem prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje rowniez
prawdopodobienstwo skojarzenia z wczesniejszym znakiem towarowym.



44  Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunatu istnienie w odczuciu odbiorcow
prawdopodobienstwa wprowadzenia odbiorcéw w blad nalezy oceniaé catosciowo, z
uwzglednieniem wszystkich wtasciwych dla danego przypadku czynnikéw (zob. w
szczegblnosci wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s.
1-6191, pkt 22; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer,
Rec. s. 1-3819, pkt 18; z dnia 6 pazdziernika 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s.
1-8551, pkt 27; z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker,
Zb.Orz. s. 1-4529, pkt 34; a takze z dnia 3 wrze$nia 2009 r. w sprawie C-498/07 P Aceites del
Sur-Coosur przeciwko Koipe, Zb.Orz. s. 1-7371, pkt 46).

45  Zutrwalonego orzecznictwa wynika ponadto, ze calo$ciowa oceng
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btagd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego podobienstwa kolidujacych znakoéw, nalezy oprze¢ na
wywieranym przez nie cato§ciowym wrazeniu, ze szczegdlnym uwzglednieniem elementow
odrozniajacych 1 dominujacych. Sposob postrzegania znakow towarowych przez przecigtnych
konsumentéw danych towarow lub ustlug odgrywa w cato§ciowej ocenie wspomnianego
prawdopodobienstwa decydujaca role. Przecigtny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako catos$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegdlnych detali (zob. w
szczegolnosci ww. wyroki: w sprawie SABEL, pkt 23; w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer,
pkt 25; w sprawie Medion, pkt 28; w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 35; wyrok z dnia
23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P Miilhens przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-2717, pkt
19).

46  Wymaga sprecyzowania w tym wzgledzie, ze podobienstwo kolidujacych ze soba
znakdéw towarowych nalezy ocenia¢ z punktu widzenia przecig¢tnego konsumenta, odnoszac
si¢ do samoistnych cech tychze znakdéw towarowych, a nie do okoliczno$ci zwigzanych z
zachowaniem osoby, ktdra wnosi o rejestracj¢ wspolnotowego znaku towarowego.

47  Nalezy zatem stwierdzi¢, ze w przeciwienstwie do tego, co podnosi wnoszaca
odwotanie w pierwszej czgsdci jej zarzutu pierwszego, Sad, dokonujac analizy, nie naruszyt
prawa z tego wzgledu, iz nie uwzglednil zarzucanego stanowiacego naduzycie zachowania
zglaszajacego znak towarowy. Chociaz takie zachowanie jest czynnikiem szczegdlnie
istotnym w ramach postepowania wszczgtego na podstawie art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 — przepisu, ktorego nie dotyczy niniejsze odwotanie, nie stanowi ono jednak
elementu, ktory nalezy wzia¢ pod uwage w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu
wszczetego na podstawie art. 8§ omawianego rozporzadzenia.

48  Wynika z tego, ze pierwsza czes¢ zarzutu pierwszego nalezy oddali¢ jako bezzasadna.



49 W odniesieniu do drugiej czgsci tego zarzutu, opartej na przeinaczeniu okolicznosci
stanu faktycznego, nalezy na wstepie przypomnied, iz zgodnie z art. 225 ust. 1 WE i art. 58
akapit pierwszy statutu Trybunatu Sprawiedliwos$ci odwotanie jest ograniczone do kwestii
prawnych. Jedynie Sad uprawniony jest do ustalenia istotnych okoliczno$ci faktycznych i
dokonania ich oceny, a takze do dokonania oceny dowodéw. Ocena tych faktow i dowodow
nie stanowi — z wyjatkiem przypadkow ich przeinaczenia — kwestii prawnej poddanej kontroli
Trybunalu w postgpowaniu odwotawczym (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 19 wrzesnia
2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. s. 1-7561, pkt 22; z dnia 12
stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. s.

I-551, pkt 35; z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie C-21/08 P Sunplus Technology przeciwko
OHIM, pkt 31).

50  Ocena podobienstwa kolidujacych ze sobg oznaczen jest analizg stanu faktycznego,
ktéra wymyka sig, z zastrzezeniem wspomnianego powyzej przeinaczenia dowodow, kontroli
Trybunatu. Takie przeinaczenie musi w sposéb oczywisty wynika¢ z dokumentéw zawartych
w aktach sprawy, bez koniecznosci dokonywania nowej oceny okoliczno$ci faktycznych i
dowodow [zob. wyroki: z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie C-8/95 P New Holland Ford
przeciwko Komisji, Rec. s. 1-3175, pkt 72; z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie C-551/03 P
General Motors przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. 1-3173, pkt 54; z dnia 21 wrze$nia 2006 r. w
sprawie C-167/04 P JCB Service przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. 1-8935, pkt 108; a takze z
dnia 7 maja 2009 r. w sprawie C-398/07 P Waterford Wedgwood przeciwko Assembled
Investments (Proprietary) i OHIM, pkt 41].

51  Nalezy stwierdzi¢, ze wnoszaca odwotanie nie przedstawita dowodow pozwalajacych
uznad, iz Sad przeinaczyt okolicznosci stanu faktycznego, orzekajac w pkt 52 zaskarzonego
wyroku, ze brak podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczefn wynika z istniejacych migdzy
tymi 0znaczeniami réznic wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych. Nalezy odrzucié
argument wnoszacej odwotanie, ze przeinaczenie wynika z faktu nieuwzglednienia przez Sad
zachowania Zafry Marroquineros. Jak wynika z pkt 43-47 niniejszego wyroku, w trakcie
dokonywania oceny Sad nie miat bowiem obowigzku wzigcia pod uwagg takiego zachowania.

52 W tych okoliczno$ciach druga czg¢s¢ zarzutu pierwszego nalezy oddali¢ jako
bezzasadna.

53 W odniesieniu do trzeciej czgéci tego zarzutu, nalezy przypomnie¢ na wstepie, iz wobec
braku jakiegokolwiek podobiefstwa migdzy wczesniejszym a zgloszonym znakiem
towarowym powszechna znajomo$¢ lub renoma wczesniejszego znaku towarowego,
identyczno$¢ lub podobienstwo danych towardéw lub ustug nie sg wystarczajace dla ustalenia
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w przypadku kolidujacych ze sobg znakéw
towarowych (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-106/03 P

Vedial przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-9573, pkt 54; z dnia 13 wrze$nia 2007 r. w sprawie



C-234/06 P 1l Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-7333, pkt 50, 51; a takze z
dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie C-57/08 P Gateway przeciwko OHIM, pkt 55, 56).

54 W zaskarzonym wyroku Sad stwierdzit brak podobienstwa miedzy kolidujacymi ze
sobg znakami towarowymi. W istocie w pkt 52 zaskarzonego wyroku zaznaczyl, ze badanie
tych znakéw pod katem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym wskazuje, iz catosciowe
wrazenie wywierane przez wczesniejsze znaki towarowe jest zdominowane przez element
,»ck”’, podczas gdy wrazenie wywierane przez zgloszony znak towarowy jest zdominowane
przez element ,,creaciones kennya”. W konkluzji Sad stwierdzil, ze brak podobienstwa
kolidujacych ze sobg znakow towarowych wynika zatem z ich réznic wizualnych,
fonetycznych i koncepcyjnych.

55 W celu przyjecia tego wniosku, Sad dokonal w pkt 41-51 zaskarzonego wyroku
analizy, ktora jest czeScig procesu zmierzajagcego do okreslenia caloSciowego wrazenia
wywieranego przez kolidujace ze soba znaki towarowe oraz do przeprowadzenia catosciowe;j
oceny w przedmiocie ich podobienstwa. W pkt 42—45 zaskarzonego wyroku Sad
przeprowadzit zatem szczegdtowa analizg zgltoszonego znaku towarowego, postrzeganego
jako catos¢, uwzgledniajac zwlaszcza sposob, w jaki jest on postrzegany przez przecigtnego
konsumenta. Nastepnie Sad zbadat w pkt 4651 tego wyroku podobienstwo kolidujacych ze
sobg znakéw towarowych pod wzglgdem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym.

56 W odniesieniu do tej kwestii nalezy zaznaczy¢, ze w przeciwiefstwie do tego, cO
wydaje si¢ stwierdza¢ pkt 39 zaskarzonego wyroku, istnienie podobienstwa mi¢dzy dwoma
znakami towarowymi nie jest uzaleznione od tego, by ich wspolny sktadnik stanowit element
dominujacy w catosciowym wrazeniu wywieranym przez zgloszony znak towarowy. Zgodnie
bowiem z utrwalonym orzecznictwem ocena podobienstwa migdzy dwoma znakami
towarowymi wymaga postrzegania kazdego z tych znakoéw towarowych jako catosci, co nie
wyklucza, Ze catosciowe wrazenie utrwalone w pamieci wlasciwego kregu odbiorcoOw przez
zlozony znak towarowy moze w pewnych okolicznos$ciach zosta¢ zdominowane przez jeden
lub kilka z jego sktadnikow. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostate sktadniki znaku
towarowego sg bez znaczenia, ocen¢ podobienstwa mozna przeprowadzi¢ wylgcznie na
podstawie elementu dominujgcego (zob. ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt
41, 42; wyrok z dnia 20 wrzes$nia 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestl¢ przeciwko OHIM, pkt
42, 43; a takze ww. wyrok w sprawie Aceites del Sur-Coosur przeciwko Koipe, pkt 62). W
tym wzgledzie wystarczy bowiem, aby tenze wspolny sktadnik nie byt bez znaczenia.

57  Nalezy jednakze stwierdzi¢, ze Sad zaznaczyl, po pierwsze, iz caloSciowe wrazenie
wywierane przez zgltoszony znak towarowy jest zdominowane przez element ,,creaciones
kennya”, na ktérym w duzym stopniu skupi swojg uwage dany konsument, oraz po drugie,
zwlaszcza w pkt 44 zaskarzonego wyroku, ze element ,,ck” ma w stosunku do niego jedynie
charakter dodatkowy, co sprowadza si¢ zasadniczo do konkluzji, ze element ,,ck” jest
elementem bez znaczenia w zgloszonym znaku towarowym.



58  Wykluczywszy zatem na podstawie prawidtowo przeprowadzonej analizy jakiekolwiek
podobienstwo miedzy kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi, Sad uznat stusznie w pkt
53-57 zaskarzonego wyroku, ze bez wzgledu na renomg¢ wcze$niejszych znakoéw towarowych
i identyczno$¢ towaréw oznaczonych przez kolidujace ze sobg znaki towarowe w ich
przypadku nie istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad.

59 W konsekwencji trzecig cze$¢ zarzutu pierwszego nalezy uznac za bezzasadna.

60 W tych okolicznosciach nalezy oddali¢ zarzut pierwszy.

W przedmiocie zarzutu drugiego

Argumentacja stron

61 W zarzucie drugim wnoszaca odwotanie podnosi, ze Sad naruszyt art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94, nie zbadawszy w ramach tego przepisu renomy wczesniejszych
znakow towarowych.

62  Sad btednie zaznaczyl w pkt 15 zaskarzonego wyroku, ze skarzaca podnosi tylko jeden
zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, podczas gdy skarga
oparta byla rowniez w sposdb wyrazny na naruszeniu art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia.

63  Sad naruszyt prawo, stwierdzajac, ze skoro kolidujace ze sobg znaki towarowe nie sg do
siebie podobne, nie nalezy bada¢ renomy wczesniejszych znakow towarowych. W opinii
wnoszace] odwotanie fakt, iz wczesniejszy nalezacy do Calvin Klein znak towarowy cK jest
powszechnie znany, winien byl zosta¢ uwzgledniony przy okreslaniu, czy nalezato mu
przyznac¢ szerszg ochron¢. Renoma wcze$niejszego znaku towarowego powinna by¢ oceniana
w trakcie dokonywania oceny podobienstwa kolidujacych ze sobg znakdéw towarowych, a nie
po tym, jak to podobienstwo zostato ustalone.

64 W tym zakresie wnoszgca odwotanie podnosi, ze gdyby powszechnie znane znaki
towarowe cK byty chronione jedynie wowczas, gdy osoby trzecie uzywajg liter ,,cK” pod taka
samg postacig graficzng, byloby to rownoznaczne z przyznaniem cieszgcemu si¢ renomg
znakowi towarowemu CK w praktyce nizszego poziomu ochrony niz ten, z ktorego by
korzystal, gdyby nie byl powszechnie znany. Fakt, iz znaki towarowe cK oraz inne odmienne
postaci graficzne tych liter s3 powszechnie znane, powinien zdaniem wnoszacej odwolanie



przyznawac im ochrong przed uzywaniem tych liter w sektorze mody, poniewaz w tym
sektorze litery te beda identyfikowane z Calvin Klein, z takim skutkiem, ze uzywanie tych
liter przez osoby trzecie bedzie wprowadza¢ w btad poprzez skojarzenie z wezesniejszym
znakiem towarowym.

65  OHIM odpowiada, ze w zaskarzonym wyroku Sad stusznie orzekt w kwestii renomy
wcezesniejszego znaku towarowego. W istocie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie ma
zastosowania ze wzgledu na to, ze spornych oznaczen nie mozna uzna¢ za podobne.

66  Zafra Marroquineros podnosi, ze zaskarzony wyrok odnosi si¢ do renomy
weczesniejszych znakow towarowych. Uznawszy renome elementu graficznego ,,CK” we
wczesniejszym znaku towarowym, Sad oswiadcza nastgpnie w zaskarzonym wyroku, ze
wspomniana renoma nie podwaza faktu, iz w przypadku rozpatrywanych znakéw towarowych
nie istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad.

Ocena Trybunatlu

67 W zarzucie drugim wnoszaca odwotanie podnosi w istocie, iz Sad nieprawidlowo
ograniczyl swoja ocen¢ do analizy art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, nie badajac
argumentéw wnoszacej odwotanie w odniesieniu do art. 8 ust. 5, oraz nie uwzglednit renomy
1 powszechnej znajomos$ci wezesniejszych znakow towarowych w ramach oceny, o ktore;j
mowa w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

68  Nalezy przypomnie¢, ze identyczno$¢ lub podobienstwo kolidujacych ze sobg znakow
towarowych jest warunkiem koniecznym zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.
W konsekwencji przepis ten w sposdb oczywisty nie ma zastosowania, jesli, jak w niniejsze;j
sprawie, Sad wyklucza jakiekolwiek podobienstwo kolidujacych ze sobg znakoéw
towarowych.

69 W tych okolicznosciach zarzut drugi nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie kosztow

70  Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu postgpowania, majagcym zastosowanie do
postepowania odwotawczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje
obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM i
Zafra Marroquineros wniesli o obcigzenie Calvin Klein kosztami postgpowania, a Calvin
Klein przegrata sprawe, nalezy obcigzy¢ ja kosztami postgpowania.



Z powyzszych wzgledow Trybunat (pierwsza izba) orzeka, co nastgpuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Calvin Klein Trademark Trust zostaje obciazona kosztami postepowania.

Podpisy

* Jezyk postepowania: hiszpanski.



