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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (dziesigta izba)

z dnia 25 czerwca 2015 r.*

Odestanie prejudycjalne — Wspdlnotowy znak towarowy — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 —
Artykul 9 ust. 1 lit. b) — Skutki — Prawo przyznane przez wspélnotowy znak towarowy —
Oznaczenia identyczne lub podobne — Zakaz uzywania — Prawdopodobienistwo wprowadzenia
w btad — Ocena — Uwzglednienie uzycia jezyka innego niz jezyk urzedowy Unii Europejskiej

W sprawie C-147/14

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez hof van beroep te Brussel (Belgia) postanowieniem z dnia 17 marca

2014 r., ktére wplyneto do Trybunatu w dniu 28 marca 2014 r., w postepowaniu:
Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL
przeciwko
AM] Meatproducts NV,
Halalsupply NV,
TRYBUNAL (dziesiata izba),
w sktadzie: C. Vajda, prezes izby, E. Juhdsz (sprawozdawca) i D. Svéby, sedziowie,
rzecznik generalny: M. Szpunar,
sekretarz: A. Calot Escobar,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Loutfi Management Propriété intellecutelle SARL przez P. Pétersa, advocaat,

— w imieniu AMJ] Meatproducts NV i Halalsupply NV przez C. Dekonincka oraz K. Rooxa, advocaten,

— w imieniu rzadu polskiego przez B. Majczyne, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu rzadu finskiego przez H. Leppo, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Wilmana oraz F. Bulsta, dzialajacych w charakterze

pelnomocnikéw,

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 9 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 78, s. 1).

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy Loutfi Management Propriété intellectuelle
SARL (zwana dalej ,Loutfi”) a AM] Meatproducts (zwana dalej ,Meatproducts”) i Halalsupply NV
(zwang dalej ,Halalsupply”) w przedmiocie podnoszonego naruszenia dwdoch wspdlnotowych znakéw
towarowych zarejestrowanych przez Loutfi.

Ramy prawne

Artykut 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 209/2007, zatytulowany ,Prawa przyznane przez wspélnotowy znak
towarowy”, okresla prawa, ktére sa przyznane wlascicielowi wspélnotowego znaku towarowego. Przepis
ten stanowi:

»Wspdlnotowy znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wtasciciel znaku
jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym dla towaréw lub uslug
identycznych z tymi, dla ktérych wspdlnotowy znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspdlnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug,
ktéorych dotyczy wspélnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej [odbiorcéw]; prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad
obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

[...]".

Postepowanie gléwne i pytanie prejudycjalne
Loutfi jest wlascicielem nastepujacych wspdlnotowych znakéw towarowych:

— wspodlnotowego znaku towarowego nr 8572638, zgloszonego w dniu 24 wrze$nia 2009 r.
i zarejestrowanego w dniu 22 marca 2010 r. dla towaréw nalezacych do klasy 29 (miedzy innymi
mieso, ryby, dréb i dziczyzna), do klasy 30 (miedzy innymi cukier, chleb, ciasto i miéd) i do
klasy 32 (miedzy innymi piwo, wody mineralne i inne napoje bezalkoholowe) w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
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rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej: ,porozumieniem
nicejskim”). Ten wspélnotowy znak towarowy dotyczy nastepujacego oznaczenia laczacego kolory
czerwony, bialy i zielony:

]1..: L ~1.'I.TI.,.'
i‘i_'_..:-_y
\""“-—-_._._

— wspoélnotowego znaku towarowego nr 10217198, zgloszonego w dniu 24 sierpnia 2011 r.
i zarejestrowanego w dniu 8 stycznia 2012 r. dla towaréw nalezacych do klas 29 (miedzy innymi
mieso, ryby, dréb i dziczyzna) i do klasy 30 (miedzy innymi cukier, chleb, wyroby cukiernicze
i miéd) w rozumieniu porozumienia nicejskiego dla nastepujacego oznaczenia faczacego kolory
czerwony, bialy i zielony:

W dniu 3 listopada 2011 r. Meatproducts, wéwczas pod nazwa ,Deko Vleeswarenfabriek”, zglosita znak
towarowy Beneluksu EL BAINA dla towaréw nalezacych do:

— klasy 29 w rozumieniu porozumienia nicejskiego (,mieso, wyroby na bazie miesa, gotowe wyroby na
bazie miesa, gotowe wyroby drobiowe, wedliny, wedliny z migsa, wedliny z drobiu, wedliny
z dziczyzny, gotowe posilki miesne, ryba, dréb i dziczyzna nieujete w innych klasach, ekstrakty
miesne, wyzej wymienione towary przygotowane na spos6b muzulmanski”) i

— klasy 30 w rozumieniu porozumienia nicejskiego (,gotowe positki nieujete w innych klasach; kawa,

herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka [...], maka i preparaty zbozowe, chleb, wyroby cukiernicze
i stodycze [...]; wyzej wymienione towary przygotowane na sposéb muzulmanski”).

ECLILEU:C:2015:420 3
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Znak towarowy EL BAINA zostal zarejestrowany w dniu 10 lutego 2012 r. pod numerem 909776
i dotyczy nastepujacego oznaczenia nielaczacego koloréw (zwanego dalej ,rozwazanym oznaczeniem”):

;I’NA

4

s
'EL BA

' !

Halalsupply przejela przedsiebiorstwo Meatproducts, facznie z jej portfelem znakéw towarowych.

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 207/2009 Loutfi wniosta do prezesa rechtbank
van koophandel te Brussel (sadu handlowego w Brukseli) o wszczecie postepowania w sprawie zajecia
ze wzgledu na naruszenie, w szczegélnosci, aby ,Deko, Halalsupply oraz kazdemu posiadaczowi
towaréw [sprzedawanych pod znakiem towarowym EL BAINA], ich opakowan lub dotyczacych ich
dokumentéw zakazano ich przekazywania pod grozba kary grzywny”.

Whniosek ten uwzgledniono postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2012 r.

Postanowieniem z dnia 31 lipca 2012 r. prezes rechtbank van koophandel te Brussel zarzadzil na
wniosek Meatproducts i Halalsupply uchylenie srodkéw zabezpieczajacych natozonych postanowieniem
z dnia 5 kwietnia 2012 r.

Loutfi wniosla zazalenie na postanowienie z dnia 31 lipca 2012 r. do hof van beroep te Brussel (sadu
apelacyjnego w Brukseli).

W swoim orzeczeniu sad odsylajacy zwraca w szczegdlnosci uwage, ze rozwazane oznaczenie odnosi sie
do tych samych towaréw lub co najmniej do towaréw podobnych do towaréw oznaczonych oboma
wspolnotowymi znakami towarowymi.

Sad odsylajacy zauwaza ponadto, ze towary sprzedawane zaréwno przez Loutfi, jak i przez
Meatproducts oraz Halalsupply to produkty ,halal” przygotowane zgodnie z rytualem przewidzianym
przez religie muzulmanska i w rezultacie zasadniczo przeznaczone dla odbiorcéw muzulmanskich.

Sad odsylajacy wnioskuje na tej podstawie, ze za wlasciwy krag odbiorcéw nalezy w niniejszym
przypadku uzna¢ krag odbiorcéw zlozony z muzulmanskich konsumentéw pochodzenia arabskiego,
ktérzy konsumuja produkty spozywcze ,halal” w Unii Europejskiej i ktérzy maja co najmniej
podstawowa znajomo$¢ pisanego jezyka arabskiego.

Sad odsylajacy stwierdza, ze elementy slowne ,EL BNINA”, ,EL BENNA” i ,EL BAINA”, ktére sa
terminami arabskimi transkrybowanymi na alfabet lacinski, sa dominujace zaré6wno we wspélnotowych
znakach towarowych, jak i w rozwazanym oznaczeniu, tak jak jest w przypadku tych terminéw
w pi$mie arabskim, cho¢ te ostatnie elementy sa troche mniej dominujace niz te pierwsze.

Sad odsylajacy podkresla ponadto, ze o ile stowa arabskie, widniejace w pismach faciniskim i arabskim

w obu wspoélnotowych znakach towarowych i w rozwazanym oznaczeniu, cechuja si¢ pewnym
podobienistwem pod wzgledem wizualnym, o tyle wymowa tych stéw w tym jezyku rézni sie
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w zasadniczy sposéb, podobnie jak znaczenie, ktére ma kazde z nich. W tym kontekscie sad odsylajacy
wymienia, ze we wspomnianym jezyku ,el benna” oznacza ,smak”, ,el bnina” — ,stodycz”, a ,al baina” —
widok.

Biorac pod uwage wszystkie te okolicznosci, sad odsylajacy stwierdza, ze badanie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, ktére moze istnie¢ w przypadku obu wspdlnotowych znakéw towarowych
i rozwazanego oznaczenia, moze r6zni¢ sie w zaleznosci od tego, czy uwzglednia si¢ znaczenie
i wymowe elementéw stownych w jezyku arabskim, przedstawionych zaréwno w pi$mie faciniskim, jak
i arabskim i ujetych w kazdym ze wspélnotowych znakéw towarowych oraz rozwazanym oznaczeniu,
czy tez nie.

W tych okoliczno$ciach hof van beroep te Brussel postanowil zawiesi¢ postepowanie i skierowaé do
Trybunalu nastepujace pytanie prejudycjalne:

»Czy, majac na uwadze art. 21 i art. 22 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 9 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze dokonujac oceny
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do wspdlnotowego znaku towarowego,
ktérego dominujacym elementem jest slowo wyrazone w jezyku arabskim, i oznaczenia, ktdérego
dominujacym elementem jest inne, ale wizualnie podobne stowo wyrazone w jezyku arabskim, réznica
w wymowie i znaczeniu pomiedzy tymi slowami moze, wzglednie nawet musi, zosta¢ zbadana
i uwzgledniona przez wlasciwe sady panstwa czlonkowskiego, nawet jezeli jezyk arabski nie jest
jezykiem oficjalnym Unii Europejskiej ani jej panstw cztonkowskich?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Poprzez swoje pytanie sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze w celu oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad mogacego istnie¢c w przypadku wspélnotowego znaku towarowego i oznaczenia, ktére
obejmuja towary identyczne lub podobne oraz oba zawieraja stanowiace element dominujacy jakie$
stowo arabskie w pismach facinskim i arabskim, przy czym slowa te sa podobne pod wzgledem
wizualnym, w okoliczno$ciach, w ktérych wlasciwy krag odbiorcéw wspdlnotowego znaku towarowego
i spornego oznaczenia ma podstawowa znajomo$¢ pisanego jezyka arabskiego, mozna lub trzeba wziac
pod uwage znaczenie i wymowe tych stow.

Nalezy zauwazy¢ od razu, ze rozporzadzenie nr 207/2009, a dokladniej jego art. 9 ust. 1 lit. b), nie
odnosi si¢ do uzycia zadnego jezyka ani konkretnego alfabetu, ktére to uzycie powinno lub nie
powinno zostaé wzigete pod uwage w celu oceny ewentualnego prawdopodobienistwa wprowadzenia
odbiorcéw w btad.

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad nalezy w szczegélnosci oceni¢, biorgc pod uwage sposéb
postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw, skladajacy sie z przecietnych konsumentéw
wspomnianych towaréw lub ustug, ktérzy sa wlasciwie poinformowani, dostatecznie uwazni i rozsadni
(zob. podobnie wyrok Henkel/OHIM, C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258, pkt 35 i przytoczone
tam orzecznictwo).

Okreslenie wtasciwego kregu odbiorcéw i stwierdzenie identycznosci lub podobienistwa towaréw lub
ustug objetych wspdlnotowymi znakami towarowymi i rozwazanym oznaczeniem wynikaja z ustalen
faktycznych, ktérych powinien dokonaé sad krajowy. W niniejszym przypadku sad odsylajacy
stwierdzil, ze za wlasciwy krag odbiorcéw nalezy uzna¢ krag odbiorcéw zlozony z muzulmanskich
konsumentéw pochodzenia arabskiego, ktérzy konsumuja produkty spozywcze ,halal” w Unii i ktérzy
maja co najmniej podstawowa znajomo$¢ pisanego jezyka arabskiego. Ponadto ustalil, jak wynika
z pkt 12 niniejszego wyroku, identyczno$¢ lub co najmniej podobienistwo towaréw objetych oboma
wspolnotowymi znakami towarowymi i rozwazanym oznaczeniem.
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Co sie tyczy prawdopodobieristwa wprowadzenia odbiorcéw w blad, ktére moze istnie¢ w przypadku
wspdlnotowych znakéw towarowych i rozwazanego oznaczenia, wedlug utrwalonego orzecznictwa
Trybunalu istnienie takiego prawdopodobieristwa nalezy oceniaé¢ calosciowo przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych w danej sprawie czynnikéw. Ocena ta obejmuje poréwnanie wizualne, fonetyczne
i konceptualne kolidujacych ze soba oznaczenn z uwzglednieniem w szczegdlnosci ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych (zob. podobnie wyroki: Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P,
EU:C:2009:503, pkt 59, 60; a takze XXXLutz Marken/OHIM, C-306/11 P, EU:C:2012:401, pkt 39).

W niniejszym przypadku sad odsylajacy stwierdzil, ze elementy stowne ,EL BNINA”, ,EL BENNA”
i ,EL BAINA” sa dominujace zaréwno w obu wspdlnotowych znakach towarowych, jak i rozwazanym
oznaczeniu, tak jak jest w przypadku, cho¢ w mniejszej mierze, tych sléw w pisSmie arabskim. Zauwazyt
takze, ze o ile pod wzgledem wizualnym te elementy stowne cechuja sie pewnym podobienistwem,
o tyle z dokumentéw przedlozonych przed tym sadem przez Meatproducts i Halalsupply wynika, ze
wymowa i znaczenie wspomnianych elementéw stownych réznig sie znaczaco.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze nalezy wzia¢ pod uwage te réznice pod wzgledem fonetycznym
i konceptualnym, gdyz w przeciwnym razie ocena prawdopodobienistwa w blad zostalaby
przeprowadzona tylko czesciowo i w rezultacie bez uwzglednienia calosciowego wrazenia, ktdre
u wlasciwego kregu odbiorcéw wywotuja wspélnotowe znaki towarowe i rozwazane oznaczenie.

Z tego wzgledu na pytanie prejudycjalne nalezy odpowiedzie¢, iz art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze w celu oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad mogacego istnie¢ w przypadku wspélnotowego znaku towarowego i oznaczenia, ktdre
obejmuja towary identyczne lub podobne oraz oba zawieraja stanowiace element dominujacy jakie$
slowo arabskie w pismach tacinskim i arabskim, przy czym stowa te sa podobne pod wzgledem
wizualnym, w okoliczno$ciach, w ktérych wlasciwy krag odbiorcéw wspdlnotowego znaku towarowego
i spornego oznaczenia ma podstawowa znajomos$¢ pisanego jezyka arabskiego, trzeba wzia¢ pod uwage
znaczenie i wymowe tych stow.

Skoro odpowiedz na pytanie prejudycjalne mozna wywie$¢ z brzmienia rozporzadzenia nr 207/2009
i z dotyczacego go orzecznictwa Trybunalu, nie ma potrzeby bada¢ ewentualnych skutkéw na te
odpowiedz postanowien Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

W przedmiocie kosztéw

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunatowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gléwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (dziesigta izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 9 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze w celu oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad mogacego istnie¢ w przypadku wspélnotowego
znaku towarowego i oznaczenia, ktore obejmuja towary identyczne lub podobne oraz oba
zawieraja stanowiace element dominujacy jakie$s slowo arabskie w pismach lacinskim i arabskim,
przy czym slowa te sa podobne pod wzgledem wizualnym, w okolicznosciach, w ktérych wlasciwy
krag odbiorcow wspolnotowego znaku towarowego i spornego oznaczenia ma podstawowa
znajomos¢ pisanego jezyka arabskiego, trzeba wzia¢ pod uwage znaczenie i wymowe tych stow.

Podpisy
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