CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST / OAMI

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 2 de septiembre de 2010*

En el asunto C-254/09P,

que tiene por objeto un recurso de casacion interpuesto, con arreglo al articulo 56 del
Estatuto del Tribunal de Justicia, el 9 de julio de 2009,

Calvin Klein Trademark Trust, con domicilio social en Wilmington, (Estados Uni-
dos), representada por el Sr. T. Andrade Boué, abogado,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Armonizaciéon del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representada por el Sr. O. Mondéjar Ortuiio, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: espafiol.
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Zafra Marroquineros, S.L., con domicilio social en Caravaca de la Cruz (Murcia),
representada por el Sr. J.E. Martin Alvarez, abogado,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet, M. Ilesic¢
y M. Safjan (Ponente) y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Mazdk;
Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
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vista la decisién adoptada por el Tribunal de Justicia, oido el Abogado General, de que
el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

Mediante su recurso de casacién, Calvin Klein Trademark Trust (en lo sucesivo, «Cal-
vin Klein») solicita la anulacién de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas de 7 de mayo de 2009, Calvin Klein Trademark
Trust/OAMI — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, Rec.
p- II-1323; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que se desestimé su recurso
dirigido a obtener la anulacién de la resolucién de la Segunda Sala de Recurso de la
Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
de 29 de marzo de 2007 (asunto R 314/2006-2; en lo sucesivo, «resolucién impug-
nada»). Mediante dicha resolucién, la Segunda Sala de Recurso habia confirmado
la resolucién de la Divisién de Oposiciéon de la OAMI de 22 de diciembre de 2005,
que habia desestimado la oposiciéon formulada por Calvin Klein contra la solicitud
presentada por Zafra Marroquineros, S.L. (en lo sucesivo, «Zafra Marroquineros»),
para el registro de la marca denominativa CK CREACIONES KENNYA como marca
comunitaria.
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Marco juridico

El Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la
marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), ha sido derogado por el Reglamento (CE)
n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO L 78, p. 1), que entré en vigor
el 13 de abril de 2009. No obstante, habida cuenta de las fechas en que se produjeron
los hechos, el litigio se sigue rigiendo por el Reglamento n° 40/94.

El articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 disponia:

«Mediando oposicién del titular de una marca anterior, se denegard el registro de la
marca:

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o simila-
res los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confu-
sion por parte del publico en el territorio en que esté protegida la marca anterior;
el riesgo de confusién incluye el riesgo de asociacién con la marca anterior.»

A tenor del apartado 5 del mismo articulo 8, «ademads, mediando oposicién del titular
de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegarad el registro de la marca
solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su regis-
tro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya
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registrado la marca anterior, si, tratdndose de una marca comunitaria anterior, ésta
fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratdindose de una marca nacional
anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y
si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del ca-
racter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los
mismos».

El articulo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94 establecia:

«La nulidad de la marca comunitaria se declarara, mediante solicitud presentada ante
la Oficina o mediante una demanda de reconvencién en una accién por violacién de
marca:

b) cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de
mala fe.»

Antecedentes de hecho

El 7 de octubre de 2003, Zafra Marroquineros presenté ante la OAMI una solici-
tud de registro del signo denominativo «CK CREACIONES KENNYA» como marca
comunitaria.

I - 7995



SENTENCIA DE 2.9.2010 — ASUNTO C-254/09 P

Los productos para los que se solicité el registro de la marca pertenecen a las clases
18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su version revisa-
da y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y corresponden a la descripciéon
siguiente:

— Clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no com-
prendidos en otras clases; pieles de animales; batles y maletas; paraguas y som-
brillas y bastones; fustas y guarnicioneria».

— Clase 25: «Vestidos, calzados, sombrereria».

Dicha solicitud se publicé en el Boletin de marcas comunitarias n° 23/2004, de 7 de ju-
nio de 2004.

El 6 de septiembre de 2004, Calvin Klein formul6 oposicién contra el registro de la
marca solicitada, con arreglo al articulo 8, apartados 1, letra b), 2, letra c), y 5, del
Reglamento n° 40/94.
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10 La oposicion se basaba en las siguientes marcas anteriores:

— la marca comunitaria n° 66172, registrada para los productos y servicios de las
clases 3,4, 8,9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 a 27, 35 y 42 del Arreglo de Niza y represen-
tada a continuacidn:

— la marca espanola n° 2023213, registrada para los productos de la clase 18 de di-
cho Arreglo y representada a continuacidn:
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— la marca espaiiola n° 2028104, registrada para los productos comprendidos en la
clase 25 del mismo Arreglo y representada a continuacion:

La oposicion se basaba en el conjunto de productos y servicios designados por las
marcas anteriores y se dirigia contra el conjunto de productos designados por la so-
licitud de marca.

Mediante resolucién de 22 de diciembre de 2005, la Divisién de Oposicién de la
OAMI desestim6 la oposicidn en su totalidad. Considerd que no existia ningtn riesgo
de confusién entre las marcas en conflicto para el consumidor pertinente.

El 22 de febrero de 2006, la recurrente interpuso un recurso ante la OAMI contra la
resolucién de la Divisién de Oposicion.

Mediante resolucién de 29 de marzo de 2007, la Segunda Sala de Recurso desestimé
el recurso, al considerar que entre los signos en conflicto no existia similitud suficien-
te para afirmar la existencia de un riesgo de confusion en el publico al que se dirigian.
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Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

Mediante escrito presentado en la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia el
29 de mayo de 2007, Calvin Klein interpuso un recurso al objeto de que se anulara la
resolucién impugnada y de que dicho Tribunal ordenara a la OAMI denegar el regis-
tro de la marca solicitada. Baso su recurso en un inico motivo, relativo a la infracciéon
del articulo 8, apartados 1y 5, del Reglamento n° 40/94.

El Tribunal de Primera Instancia desestimé el recurso mediante la sentencia recurrida.

En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia recordd, en el apartado 32 de la
sentencia recurrida, que, segun reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusion debe
apreciarse globalmente, segtin la percepcidn que el piblico afectado tenga de los sig-
nos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los facto-
res que caractericen el supuesto concreto, en particular la interdependencia entre la
similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados.

En segundo lugar, dicho Tribunal sefial6, en el apartado 33 de la misma sentencia, que
el riesgo de confusidn es tanto mas elevado cuanto mayor resulta el cardcter distintivo
de la marca anterior. De este modo, las marcas que tienen un elevado caracter distin-
tivo, bien intrinseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de
una mayor proteccion que las marcas cuyo caracter distintivo es menor.
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Asimismo observd, en el apartado 35 de la misma sentencia, que la identidad de los
productos de que se trata es pacifica entre las partes.

En lo relativo a la similitud de los signos en cuestion, el Tribunal de Primera Instancia
senald, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, que la apreciacién global del riesgo
de confusién debe basarse en la impresién de conjunto producida por éstos, teniendo
en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En el apartado 39 de
dicha sentencia, recordé que una marca compuesta y otra marca, idéntica o similar a
uno de los componentes de la marca compuesta, sélo pueden considerarse similares
si éste constituye el elemento dominante en la impresién de conjunto producida por
la marca compuesta. La comparacion debe llevarse a cabo, segin indica dicho Tri-
bunal en el apartado 40 de la misma sentencia, examinando las marcas en cuestion,
consideradas cada una de ellas en su conjunto.

En el apartado 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia hizo
constar que las palabras «creaciones kennya» ocupan, por su tamafo, una posicién
mds relevante que el grupo de letras «ck» y forman una unidad sintactica y concep-
tual que domina el conjunto de esta marca. En efecto, tal y como precisé6 dicho Tribu-
nal en el apartado 43 de la misma sentencia, el elemento «creaciones kennya» tiene
un cardcter distintivo real para las prendas de ropa y los accesorios de moda pertene-
cientes a las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza. Por lo demads, sefialé que este cardcter
distintivo no se pone en tela de juicio por la asociacién que el publico destinatario
pueda hacer entre la palabra «kennya» y el pais Kenia, habida cuenta de la diferente
ortografia de ambos términos. Seguidamente, el Tribunal de Primera Instancia indi-
6, en el apartado 44 de dicha sentencia, que el elemento «ck», que corresponde a las
primeras letras de las palabras «creaciones» y «kennya», ocupa una posicién acceso-
ria respecto al elemento «creaciones kennya».

Del apartado 45 de la sentencia recurrida se desprende que el consumidor relevante
recordard sobre todo las palabras «creaciones kennya», sobre las que centrara en gran
medida su atencion. En el presente caso, la mera posicion del grupo de letras «ck» al
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principio de la marca solicitada no basta para convertirlo en el elemento dominante
en la impresion de conjunto producida por dicha marca.

En cuanto a la similitud de los signos en el plano visual, el Tribunal de Primera Instan-
cia sefial6, en los apartados 46 a 48 de la sentencia recurrida, que las marcas anterio-
res se componen del elemento tinico o dominante «ck», representado con una grafia
particular que confiere a tales marcas un cardcter distintivo intrinseco. No obstante,
segun dicho Tribunal, la mera semejanza visual entre el elemento figurativo tnico o
dominante «ck» de las marcas anteriores y el elemento «ck» de la marca solicitada
no permite crear una similitud visual entre las marcas controvertidas, habida cuenta,
por un lado, de la impresién de conjunto producida por la marca CK CREACIONES
KENNYA vy, por otro lado, de la particular representacion grafica que caracteriza a las
marcas anteriores, es decir, el menor tamarno y la posicion centrada de la letra «c» en
relacién con la letra «k». El Tribunal de Primera Instancia consideré que la proteccién
derivada del registro de una marca denominativa se refiere a la palabra indicada en
la solicitud de registro y no a los aspectos graficos o estilisticos particulares que esta
marca pueda eventualmente adoptar.

En el plano fonético, el Tribunal de Primera Instancia constaté igualmente, en los
apartados 49 y 50 de dicha sentencia, que las marcas controvertidas no eran simila-
res. Consider6 que se hard referencia a la marca solicitada pronunciando Gnicamente
las palabras «creaciones kennya» o bien el conjunto de la expresién «ck creaciones
kennya», y que es poco probable que la referencia a la marca solicitada se haga pro-
nunciando Gnicamente el grupo de letras «ck».

En el plano conceptual, del apartado 51 de la sentencia recurrida se desprende que
la Sala de Recurso no cometié ninguin error al estimar que las palabras «creaciones
kennya», que dan origen al grupo de letras «ck», crean una diferencia conceptual
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respecto a las marcas anteriores. El grupo de letras «ck» de la marca solicitada en-
cuentra su origen en las palabras «creaciones kennya», mientras que el grupo de le-
tras «ck» que compone las marcas anteriores constituye una referencia al fabricante y
creador de articulos de moda Calvin Klein, notoriamente conocido.

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia declard, en el apartado 52 de la
sentencia recurrida, que la ausencia de similitud de los signos en conflicto resulta de
las diferencias visual, fonética y conceptual entre dichos signos.

En lo relativo al riesgo de confusidn, el Tribunal de Primera Instancia considerd, en
los apartados 53 a 55 de la sentencia recurrida, que no procedia estimar la existencia
de un riesgo de confusién, dada la falta de similitud entre las marcas controvertidas.
Senalé que la identidad de los productos designados por las marcas en conflicto no
modificaba esta apreciacidn. Seguidamente indicé que, si bien las marcas que tienen
un elevado caracter distintivo debido a su notoriedad disfrutan de una mayor protec-
cion, el reconocimiento, en el presente caso, de la notoriedad de las marcas anteriores
no desvirtda la apreciacion de que las marcas controvertidas producen una impresiéon
de conjunto demasiado diferente como para que pueda constatarse la existencia de un
riesgo de confusién.

En lo que atanie a la alegacién de la recurrente basada en que es posible que el ptblico
destinatario perciba la marca solicitada como una de las marcas derivadas de Calvin
Klein, el Tribunal de Primera Instancia observd, en el apartado 56 de la sentencia re-
currida, que las marcas controvertidas no comparten un elemento dominante comun.
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Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

En su recurso de casacion, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la
sentencia recurrida y condene en costas a la OAMI y a Zafra Marroquineros.

La OAMI y Zafra Marroquineros solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el
recurso de casaciéon y condene en costas a la recurrente.

Sobre el recurso de casacion

La recurrente fundamenta su recurso de casacion en dos motivos, basados, en primer
lugar, en la infraccién del articulo 8, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 y, en segun-
do lugar, en la infraccién del articulo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.

Sobre el primer motivo

Alegaciones de las partes

Mediante su primer motivo, que se subdivide, en esencia, en tres partes, la recurrente
alega que el Tribunal de Primera Instancia ha violado la jurisprudencia relativa a la
interpretacion del articulo 8, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, segtn la cual hay
que tener en cuenta todos los factores que caractericen el caso concreto.
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Mediante la primera parte del primer motivo, la recurrente afirma que el Tribunal
de Primera Instancia ignord el hecho de que Zafra Marroquineros habia usado las
letras «CK» de forma aislada y con letras grandes y muy destacadas, acompaiiadas
de las palabras «CREACIONES KENNYA» en una letra muy pequefia, para copiar
las marcas notorias cK de Calvin Klein. De este modo, la actuacién de Zafra Ma-
rroquineros demuestra que las letras «CK» constituyen la parte mas distintiva de la
marca solicitada. En opinién de la recurrente, Zafra Marroquineros ha actuado con
sus propios hechos en contra de sus argumentaciones juridicas. Ahora bien, segin
un principio general de Derecho, nadie puede actuar en contra de sus propios actos.

La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia, en violacién de la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia, omitié tener en cuenta la actuacién de Zafra Ma-
rroquineros para determinar cudl es el elemento mas importante y destacado de la
marca comunitaria solicitada. Por lo tanto, en la sentencia recurrida no se aprecid
juridicamente dicha actuacién a la luz de la jurisprudencia segtn la cual hay que tener
en cuenta todos los factores que caractericen el caso concreto. Pues bien, segin la re-
currente, a la vista de la citada actuacién de Zafra Marroquineros, procede constatar
que las letras «CK» son las mas distintivas de la marca solicitada.

Mediante la segunda parte del primer motivo, la recurrente aduce que el Tribunal de
Primera Instancia desnaturalizé los hechos al considerar, sin tener en cuenta la actua-
cién de Zafra Marroquineros, que la parte mas destacada de la marca solicitada es la
constituida por las palabras «CREACIONES KENNYA».

Mediante la tercera parte del primer motivo, la recurrente alega que el Tribunal de
Primera Instancia no tuvo en cuenta la importancia de las letras «CK» y que, por con-
siguiente, omitié proceder al analisis de la existencia de un riesgo de confusién por la
concurrencia de dichas letras en las marcas en liza. Senala que, en el presente asunto,
dicho riesgo se acrecienta por la notoriedad de las marcas anteriores y por coincidir
plenamente los productos designados por las marcas en conflicto.
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En efecto, segtn la recurrente, en el 4mbito de la moda es una préctica generalizada
que los fabricantes de ropa se identifiquen por las letras constitutivas del acrénimo
de su nombre, de manera que, una vez que las marcas son notorias en el sector, se
identifican por sus dos letras tanto desde el punto de vista visual como fonético. En
el aspecto juridico, existe por lo tanto un riesgo de confusién entre las marcas en
conflicto, porque las letras «CK» de la marca solicitada constituyen un elemento muy
distintivo para el consumidor ya que, en el sector de la moda, las letras «CK» identi-
fican a Calvin Klein.

La OAMI alega la inadmisibilidad del primer motivo del recurso de casacién en la
medida en que pretende que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciacién de los
hechos del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia. Dado que el recurso de
casacion ante el Tribunal de Justicia se limita a las cuestiones de Derecho, salvo en
el supuesto de que se desnaturalicen los elementos presentados, la apreciacién de los
hechos no constituye una cuestion de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribu-
nal de Justicia.

En opinién de la OAMI, la argumentacién formulada por la recurrente en el dm-
bito del primer motivo supone, en realidad, una modificacion del objeto del litigio.
La marca controvertida es el signo denominativo «CK CREACIONES KENNYA»,
pero la recurrente hace referencia a signos distintos, a saber, una presentacion grafica
peculiar de dicho signo denominativo. Por otro lado, la OAMI considera que, en el
presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia no incurrié en ninguna desnatu-
ralizacién de los elementos de prueba, en la medida en que la apreciacién de dichos
elementos no resulta aplicable a los ejemplos invocados por la recurrente.

La OAMI considera que la alegaciéon de la recurrente relativa a los hechos «eviden-
tes» de copia tampoco es admisible en el presente asunto, cuyo objeto es decidir si
existe o no riesgo de confusién entre unos derechos anteriores y un signo, concreto
y especifico, que se pretende registrar como marca comunitaria. Afirma que las pre-
tensiones de esa naturaleza deben hacerse valer en procedimientos relativos a una
eventual infraccién de marca o a competencia desleal.
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Zafra Marroquineros alega que la sentencia recurrida no conculca la jurisprudencia
relativa a la interpretacion del articulo 8, apartado 1, del Reglamento n° 40/94.

Segin Zafra Marroquineros, en el examen de similitud de las marcas en conflicto se
han de tomar en consideracion las marcas en su conjunto, tal como estdn registradas
o solicitadas, no siendo relevante el hipotético uso que se le pueda dar. Mds aun, la
intencion hipotética de Zafra Marroquineros de copiar las marcas anteriores de la
recurrente, ademds de ser inexistente, no es relevante para la apreciacion del riesgo
de confusion entre dos marcas.

Apreciacion del Tribunal de Justicia

En relacién con la primera parte del primer motivo, procede recordar que, con arre-
glo al articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n°® 40/94, mediando oposicién
del titular de una marca anterior, se denegara el registro de una marca cuando, por ser
ésta idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los produc-
tos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusién por parte del
publico en el territorio en que esté protegida la marca anterior. Segtin el mismo pre-
cepto, dicho riesgo de confusidn incluye el riesgo de asociacion con la marca anterior.

Segun reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de un riesgo de
confusion por parte del piblico debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta to-
dos los factores pertinentes del caso concreto (véanse, entre otras, las sentencias de
11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; de 22 de ju-
nio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. 1-3819, apartado 18; de
6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, apartado 27; de 12 de junio
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de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 34, y de 3 de septiembre
de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Rec. p. I-7371, apartado 46).

Segln una jurisprudencia igualmente reiterada, por lo que se refiere a la similitud vi-
sual, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciacion global del riesgo
de confusién debe basarse en la impresién de conjunto producida por éstas, teniendo
en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepcién de las
marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate
reviste una importancia determinante en la apreciacion global de dicho riesgo. El
consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes
detalles no se detiene a examinar (véanse, entre otras, las sentencias antes citadas
SABEL, apartado 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 25; Medion, apartado 28, y
OAMI/Shaker, apartado 35, y de 23 de marzo de 2006, Miilhens/OAMI, C-206/04 P,
Rec. p. [-2717, apartado 19).

A este respecto, ha de precisarse que la similitud de las marcas en conflicto debe
apreciarse desde el punto de vista del consumidor medio, haciendo referencia a las
cualidades intrinsecas de dichas marcas y no a circunstancias relativas a la actuacion
de la persona que solicita el registro de una marca comunitaria.

Asi pues, ha de sefialarse que, contrariamente a lo alegado por la recurrente en la pri-
mera parte de su primer motivo, el andlisis del Tribunal de Primera Instancia no ado-
lece de ningtin error de Derecho por el hecho de que éste no haya tenido en cuenta la
actuacion supuestamente abusiva del solicitante de la marca. Si bien tal actuacién es
un factor particularmente pertinente en el contexto de un procedimiento interpuesto
en virtud del articulo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, precepto que
no es objeto del presente recurso de casacion, no se trata de un elemento que deba
tenerse en cuenta en el contexto de un procedimiento de oposicién basado en el ar-
ticulo 8 del mismo Reglamento.
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De lo anterior se desprende que procede desestimar por infundada la primera parte
del primer motivo.

En cuanto a la segunda parte del primer motivo, relativa a la desnaturalizacién de los
hechos, ha de recordarse de entrada que, con arreglo a los articulos 225 CE, aparta-
do 1, y 58, parrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casa-
cién se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal de Primera Instancia es el inico
competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, asi como para valorar
los elementos de prueba. La apreciacién de los hechos y pruebas no constituye pues,
salvo en el supuesto de su desnaturalizacién, una cuestién de Derecho sujeta como
tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casacién (véanse,
entre otras, las sentencias de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P,
Rec. p. I-7561, apartado 22; de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI,
C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartado 35, y de 26 de marzo de 2009, Sunplus Technolo-
gy/OAMI, C-21/08 P, apartado 31).

La apreciacién de las similitudes entre los signos en conflicto es un andlisis de natu-
raleza factica que estd excluido, salvo el mencionado supuesto de desnaturalizacién,
del control del Tribunal de Justicia. Una desnaturalizacion de esta indole debe dedu-
cirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario
efectuar una nueva apreciacién de los hechos y de las pruebas [véanse las sentencias
de 28 de mayo de 1998, New Holland Ford/Comisién, C-8/95 P, Rec. p. I-3175, apar-
tado 72; de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisién, C-551/03 P, Rec. p. I-3173,
apartado 54; de 21 de septiembre de 2006, JCB Service/Comisién, C-167/04 P, Rec.
p. I-8935, apartado 108, y de 7 de mayo de 2009, Waterford Wedgwood/Assembled
Investments (Proprietary) y OAMI, C-398/07 P, apartado 41].

Pues bien, ha de sefalarse que la recurrente no aporta ningtn dato que permita con-
siderar que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizara los hechos al declarar, en
el apartado 52 de la sentencia recurrida, que la ausencia de similitud entre los signos
en conflicto resulta de sus diferencias visual, fonética y conceptual. No puede acoger-
se la alegacidn de la recurrente segtin la cual la desnaturalizacién resulta del hecho de
que el Tribunal de Primera Instancia omitiera tener en cuenta la actuacién de Zafra

I - 8008



52

53

54

55

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST / OAMI

Marroquineros, en la medida en que, tal y como se desprende de los apartados 43 a 47
de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia no tenia por qué tener en
cuenta dicha actuacién al efectuar su apreciacion.

Dadas las circunstancias, procede desestimar por infundada la segunda parte del pri-
mer motivo.

En lo relativo a la tercera parte del primer motivo, ha de recordarse ante todo que,
cuando no existe similitud alguna entre la marca anterior y la marca solicitada, la
notoriedad o el renombre de la marca anterior o bien la identidad o similitud de los
productos o servicios de que se trata no bastan para apreciar un riesgo de confusioén
entre las marcas en conflicto (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de octubre
de 2004, Vedial/OAMI, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, apartado 54; de 13 de septiembre
de 2007, Il Ponte Finanziaria/ OAMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, apartados 50y 51, y
de 11 de diciembre de 2008, Gateway/OAMI, C-57/08 P, apartados 55 y 56).

Pues bien, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declar6 que
no hay similitud entre las marcas en conflicto. En el apartado 52 de dicha sentencia,
sefnaldé que el examen de esas marcas en sus aspectos visual, fonético y conceptual
pone de manifiesto que la impresion de conjunto producida por las marcas anteriores
esta dominada por el elemento «ck», mientras que la producida por la marca solici-
tada esta dominada por el elemento «creaciones kennya», y concluyé que la ausencia
de similitud entre los signos en conflicto resulta de sus diferencias visual, fonética y
conceptual.

Para alcanzar esa conclusion, el Tribunal de Primera Instancia llevé a cabo un andlisis
en los apartados 41 a 51 de la sentencia recurrida, dentro del procedimiento desti-
nado a determinar la impresiéon de conjunto producida por las marcas en conflicto
y a realizar una apreciacién global de la similitud entre éstas. De este modo, en los
apartados 42 a 45 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia procedi6 a
un andlisis detallado de la marca solicitada, considerada en su conjunto, teniendo
en cuenta en particular la percepcién que de ella tiene el consumidor medio. Tras
dicho andlisis, el Tribunal de Primera Instancia efectud, en los apartados 46 a 51 de
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la misma sentencia, un examen de la similitud entre las marcas en conflicto en los
aspectos visual, fonético y conceptual.

A este respecto, debe sefialarse que, contrariamente a lo que parece afirmarse en el
apartado 39 de la sentencia recurrida, la existencia de una similitud entre dos marcas
no presupone que su componente comun constituya el elemento dominante en la
impresién de conjunto producida por la marca solicitada. Seguin reiterada jurispru-
dencia, la apreciacién de la similitud entre dos marcas exige considerar cada una de
dichas marcas en su conjunto, lo que no excluye que la impresién de conjunto pro-
ducida en la memoria del pablico pertinente por una marca compleja puede, en de-
terminadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No
obstante, so6lo en el caso de que todos los demds componentes de la marca resulten
insignificantes podré la apreciacién de la similitud basarse exclusivamente en el com-
ponente dominante (véanse las sentencias OAMI/Shaker, antes citada, apartados 41
y 42; de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, apartados 42 y 43, y
Aceites del Sur-Coosur/Koipe, antes citada, apartado 62). Asi pues, a estos efectos
basta con que el mencionado componente comun no sea insignificante.

Sin embargo, es preciso hacer constar que el Tribunal de Primera Instancia sefnald,
por un lado, que la impresién de conjunto producida por la marca solicitada estd
dominada por el elemento «creaciones kennya», sobre el que el consumidor afectado
centrara en gran medida su atencion y, por otro lado, concretamente en el aparta-
do 44 de la sentencia recurrida, que el elemento «ck» sélo ocupa con respecto al
elemento anterior una posicién accesoria, lo cual implica, en esencia, la conclusién
de que el elemento «ck» es insignificante en la marca solicitada.

Asi pues, una vez descartada, sobre la base de un andlisis efectuado correctamente,
toda similitud entre las marcas en conflicto, el Tribunal de Primera Instancia conclu-
y6 acertadamente, en los apartados 53 a 57 de la sentencia recurrida, que, a pesar de
la notoriedad de las marcas anteriores y de la identidad de los productos designados
por las marcas en conflicto, no existe riesgo de confusién entre dichas marcas.
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Por consiguiente, procede declarar infundada la tercera parte del primer motivo.

Dadas las circunstancias, procede desestimar el primer motivo.

Sobre el segundo motivo

Alegaciones de las partes

Mediante su segundo motivo, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instan-
cia infringié el articulo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, ya que no analizé la
notoriedad de las marcas anteriores en el marco de dicho precepto.

Senala que el Tribunal de Primera Instancia cometié un error al indicar, en el aparta-
do 15 de la sentencia recurrida, que la recurrente invocaba un motivo Gnico, basado
en la infraccién del articulo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, puesto
que el recurso se basaba igualmente, de modo explicito, en la infraccién del articulo 8,
apartado 5, de dicho Reglamento.

Afirma que el Tribunal de Primera Instancia cometi6 un error de Derecho al declarar
que, dado que las marcas en conflicto no son similares, no procede examinar la noto-
riedad de las marcas anteriores. En opinién de la recurrente, el hecho de que la marca
anterior cK de Calvin Klein sea notoriamente conocida deberia haberse tenido en
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cuenta a efectos de determinar si procede otorgarle una proteccién reforzada. Con-
sidera que la notoriedad de una marca anterior ha de apreciarse en el momento de
valorar la similitud entre las marcas en conflicto y no después, una vez determinada
la similitud.

A este respecto, la recurrente sefiala que, si solamente se protegiera las marcas noto-
rias «cK» cuando terceros utilizasen dichas letras con una grafia semejante, entonces
se daria a la marca notoria CK un grado de proteccién practicamente inferior al que
tendria en caso de que no se tratase de una marca notoria. En su opinién, el hecho
de que las marcas cK, al igual que otras grafias distintas de las mismas letras, sean
notorias les confiere una proteccion frente al uso de las letras «CK» en el ambito de
la moda, dado que en ese dmbito dichas letras se identifican con Calvin Klein, por lo
que si las utiliza un tercero se producira confusién por asociacion.

La OAMI contesta que, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se
pronunci6 acertadamente acerca de la cuestion de la notoriedad de la marca anterior.
Senala que, en la medida en que los signos enfrentados no pueden considerarse simi-
lares, el articulo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94 no resulta aplicable.

Zafra Marroquineros alega que la sentencia recurrida si hace alusion a la notoriedad
de las marcas anteriores. En su opinion, tras reconocer la notoriedad del elemento fi-
gurativo «CK» en la marca anterior, la sentencia recurrida seiiala que dicha notoriedad
no desvirtda la inexistencia de riesgo de confusion entre las marcas controvertidas.
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Apreciacion del Tribunal de Justicia

Mediante su segundo motivo, la recurrente alega, en esencia, que el Tribunal de Pri-
mera Instancia limité erréneamente su apreciacién al andlisis del articulo 8, aparta-
do 1, del Reglamento n° 40/94, sin examinar los argumentos de la recurrente relativos
al apartado 5 de dicho articulo y sin tener en cuenta el renombre y la notoriedad de las
marcas anteriores en el marco de la apreciacién prevista en el articulo 8, apartado 5,
del Reglamento n°® 40/94.

Ahora bien, ha de recordarse que la identidad o similitud de las marcas en conflicto
es requisito necesario para la aplicacion del articulo 8, apartado 5, del Reglamento
n° 40/94. Por consiguiente, dicho precepto es manifiestamente inaplicable cuando,
como sucede en el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia descarta toda
similitud entre las marcas en conflicto.

Dadas las circunstancias, procede desestimar por infundado el segundo motivo.

Costas

A tenor del articulo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al
procedimiento de recurso de casacion en virtud del articulo 118 del mismo Regla-
mento, la parte que pierda el proceso serd condenada en costas, si asi lo hubiera so-
licitado la otra parte. Dado que la OAMI y Zafra Marroquineros han solicitado la
condena en costas de Calvin Klein y que han sido desestimados los motivos invocados
por ésta, procede condenarla en costas.
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En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1) Desestimar el recurso de casacion.

2) Condenar en costas a Calvin Klein Trademark Trust.

Firmas
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