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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 25 juni 2015*

"Begdran om forhandsavgorande — Gemenskapsvarumirke — Foérordning (EG) nr 207/2009 —
Artikel 9.1 b — Verkningar — Réttigheter som &r knutna till ett gemenskapsvarumérke —
Kénnetecken som ar identiska eller liknar varandra — Anvéndningsforbud — Risk for forvixling —
Bedomning — Beaktande av anvdndning av ett annat sprak dn ett av Europeiska unionens
officiella sprak”
I mal C-147/14,
angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstélld av Hof van beroep te
Brussel (Belgien) genom beslut av den 17 mars 2014, som inkom till domstolen den 28 mars 2014, i
malet
Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL
mot
AM] Meatproducts NV,
Halalsupply NV,
meddelar
DOMSTOLEN (tionde avdelningen)
sammansatt av avdelningsordfésranden C. Vajda samt domarna E. Juhész (referent) och D. Svéby,
generaladvokat: M. Szpunar,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,
efter det skriftliga forfarandet,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:
— Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL, genom P. Péters, advocaat,
— AM]J Meatproducts NV och Halalsupply NV, genom C. Dekoninck och K. Roox, advocaten,

— Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

— Finlands regering, genom H. Leppo, i egenskap av ombud,

* Rattegangssprak: nederlédndska.
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— Europeiska kommissionen, genom F. Wilman och F. Bulst, bada i egenskap av ombud,

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

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 9.1 b i radets férordning (EG) nr 207/2009
av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1).

Begiran har framstillts i ett mal mellan Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL (nedan
kallad Loutfi), & ena sidan, och AM] Meatproducts NV (nedan kallad Meatproducts) och Halalsupply
NV (nedan kallad Halalsupply), & andra sidan, avseende pastatt varumérkesintrang i tva
gemenskapsvarumérken som har registrerats av Loutfi.

Tillampliga bestimmelser

Artikel 9.1 i forordning nr 207/2009 med rubriken ”Rattigheter som dr knutna till ett
gemenskapsvarumarke” faststéller vilka rattigheter som é&r knutna till att vara innehavare av ett
gemenskapsvarumaérke. Denna bestimmelse har foljande lydelse:

"Ett gemenskapsvarumairke ger innehavaren ensamritt. Innehavaren har rétt att forhindra tredje man
som inte har hans medgivande att i ndringsverksamhet anvianda

a) ett tecken som é&r identiskt med gemenskapsvarumairket for varor och tjanster som ar identiska
med dem for vilka gemenskapsvarumaérket ér registrerat,

b) ett tecken som dr identiskt med eller liknar gemenskapsvarumérket om de varor eller tjanster som
omfattas av varumarket dr identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet,
och detta kan leda till forvaxling hos allmanheten, inbegripet risken for association mellan tecknet
och varumarket,

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Loutfi dr innehavare av foljande gemenskapsvarumérken:

— Gemenskapsvarumirke nr 8572638. Ansokan om registrering gavs in den 24 september 2009 och
varumirket registrerades den 22 mars 2010 fér varor som omfattas av klass 29 (déribland kott,

fisk, fjaderfa och vilt), klass 30 (déribland socker, bréd, konditorivaror och honung) och klass 32
(déribland 6], mineralvatten och andra icke alkoholhaltiga drycker) i Nice6verenskommelsen om

2 ECLILEU:C:2015:420



DOM AV DEN 25.6.2015 — MAL C-147/14
LOUTFI MANAGEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE

internationell klassificering av varor och tjdnster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957,
med dndringar och tilligg (nedan kallad Niceoverenskommelsen). Detta gemenskapsvarumirke
avser nedanstaende kidnnetecken, i firgerna rott, vitt och gront:

— Gemenskapsvarumiérke nr 10217198. Ansokan om registrering gavs in den 24 augusti 2011 och
varumaérket registrerades den 8 januari 2012, for varor som omfattas av klass 29 (déribland kott,
fisk, fijaderfd och vilt) och klass 30 (déaribland socker, brdéd, konditorivaror och honung) i
Niceoverenskommelsen for nedanstaende kénnetecken, i fargerna rott, vitt och gront:

Den 3 november 2011 ansokte Meatproducts, med firman Deko Vleeswarenfabriek, om registrering av
Benelux-varumirket EL. BAINA for varor som omfattas av

— klass 29 i Niceoverenskommelsen (kott, kottprodukter, beredda kottprodukter, beredda
fjaderfaprodukter, charkuterivaror, charkuterivaror med kott, charkuterivaror med fjaderfs,
charkuterivaror med vilt, tillagade ratter med kott, fisk, fjaderfd och vilt, savitt dessa inte ingar i
andra klasser; kottextrakt; ovanndmnda produkter beredda i enlighet med islamisk rétt), och
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— klass 30 i Niceoverenskommelsen (beredda ritter som inte ingar i andra klasser; kaffe, te, kakao,
socker, ris, tapioka, ..., mjol, nédringspreparat tillverkade av spannmal, bréd, konditorivaror och
godsaker ..., ovanndmnda produkter beredda i enlighet med islamisk ratt).

Varumirket EL BAINA registrerades den 10 februari 2012 under nummer 909776 och avser
nedanstaende kidnnetecken, utan nagot fargkrav (nedan kallat det aktuella kdnnetecknet):

P

EL BAINA

.I"\I\

Halalsupply har overtagit Meatproducts affirsrorelse, inklusive foretagets varumérkesportfol;.

Loutfi vickte talan hos ordféranden for Rechtbank van koophandel te Brussel (handelsdomstol i
Bryssel, Belgien) om varumirkesintrang pa grundval av artikel 9.1 a och 9.1 b i férordning
nr 207/2009 och yrkade bland annat att "Deko, Halalsupply och varje innehavare av varorna [som siljs
under varumirket EL. BAINA], deras forpackningar och berérda handlingar, ska vid dventyr av vite
forbjudas att 6verlata dessa”.

Ansokan beviljades genom beslut av den 5 april 2012.

Genom beslut av den 31 juli 2012 upphévde ordféranden for Rechtbank van koophandel te Brussel, pa
begdran av Meatproducts och Halalsupply, de sidkerhetsitgirder som omfattades av beslutet av den
5 april 2012.

Loutfi 6verklagade beslutet av den 31 juli 2012 till Hof van beroep te Brussel (appellationsdomstol i
Bryssel).

I sitt beslut har den hinskjutande domstolen bland annat papekat att det aktuella kdnnetecknet
omfattar identiska varor eller, atminstone, varor av liknande slag som dem som omfattas av de tva
gemenskapsvarumairkena.

Den hinskjutande domstolen papekade dessutom att varorna som saluférs savil av Loutfi som av
Meatproducts och Halalsupply ar halalprodukter, beredda i enlighet med islamisk rdtt och riktar sig
foljaktligen framfor allt till en muslimsk omséttningskrets.

Den hiénskjutande domstolen faststillde att omsdttningskretsen, i detta fall, ska definieras som

muslimska konsumenter med arabiskt ursprung, vilka konsumerar halallivsmedel inom Europeiska
unionen och som har atminstone grundlaggande kunskaper i skriven arabiska.
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Den hinskjutande domstolen fastslog att ordelementen EL BNINA, EL. BENNA och EL BAINA, vilka
ar arabiska ord transkriberade till det latinska alfabetet, dominerar bade i gemenskapsvarumirkena
och i det aktuella kidnnetecknet, och att detsamma géller orden skrivna pa arabiska, d&ven om dessa
ordelement dr ndgot mindre dominerande dn dem pa det latinska alfabetet.

Den hiénskjutande domstolen framholl vidare att de arabiska ord som aterges i de tva
gemenskapsvarumirkena och i det aktuella kidnnetecknet enligt det latinska och arabiska alfabetet
visserligen uppvisar vissa visuella likheter, dr det inte desto mindre s&, att uttalet av orden pa arabiska
skiljer sig védsentligt fran varandra, liksom betydelsen av vart och ett av orden. I detta syfte ndmnde den
hianskjutande domstolen att el benna, el bnina, och el baina betyder smaken, mildheten respektive
synen pa arabiska.

Med hinsyn till samtliga ovan angivna omstindigheter konstaterade den hénskjutande domstolen att
bedomningen av huruvida det foreligger risk for forvaxling mellan de tvd gemenskapsvarumarkena
och det aktuella kdnnetecknet kan skilja sig at beroende pa huruvida man vid denna bedémning ska
ta hénsyn till betydelsen och uttalet av arabiska ordelement, framstillt bade pa det latinska och
arabiska alfabetet och som aterfinns i vart och ett av gemenskapsvarumirkena liksom det aktuella
kannetecknet.

Mot denna bakgrund beslutade Hof van beroep te Brussel att vilandefoérklara malet och stilla foljande
fraga till domstolen:

"Ska artikel 9.1 b i forordning nr 207/2009, med beaktande av artiklarna 21 och 22 i Europeiska
unionens stadga om de grundliggande rattigheterna, tolkas sa, att de behoriga domstolarna i
medlemsstaterna vid bedomningen av risken for forvixling mellan ett gemenskapsvarumairke i vilket
ett arabiskt ord dominerar och ett kidnnetecken i vilket ett annat men visuellt liknande arabiskt ord
dominerar, far eller ska undersoka och ta hédnsyn till skillnaderna i uttal och betydelse av dessa ord,
dven om arabiska inte dr ett av unionens eller medlemsstaternas officiella sprak?”

Provning av tolkningsfragan

Den hénskjutande domstolen har stéllt sin fraga for att fa klarhet i huruvida artikel 9.1 b i forordning
nr 207/2009 ska tolkas s, att betydelsen och uttalet av ett arabiskt ord skrivet pa det latinska och
arabiska alfabetet far eller ska beaktas vid bedémningen av risken for forvixling mellan ett
gemenskapsvarumairke och ett kdnnetecken som omfattar varor som ar identiska eller av liknande slag
vilka bada domineras av dessa ord, som é&r visuellt lika, ndr omsittningskretsen for
gemenskapsvarumaérket och det aktuella kinnetecknet har grundlaggande kunskaper i skriven arabiska.

Domstolen erinrar inledningsvis om att férordning nr 207/2009 och sérskilt dess artikel 9.1 b inte
hanvisar till att anvdndning av nagot sdrskilt sprak eller alfabet ska eller inte ska beaktas for att
bedoma om det foreligger risk for forvaxling hos allmanheten.

Risken for forvaxling ska bland annat bedomas utifran hur omsattningskretsen, som ska anses besta av
en normalt informerad och skaligen uppmarksam och medveten genomsnittskonsument av dessa varor
eller  tjanster, uppfattar  varumirket. (se, for ett liknande  resonemang, dom
Henkel/harmoniseringsbyran, C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 35 och dir angiven
rattspraxis).

Faststdllandet av omsittningskretsen och konstaterandet av huruvida de varor eller tjanster som
omfattas av gemenskapsvarumarket ér identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av
det aktuella kdnnetecknet foljer av bedomningen av de faktiska omstdandigheterna som den nationella
domstolen maste genomféra. Den hinskjutande domstolen har, i detta fall, ansett att
omsittningskretsen ska definieras som muslimska konsumenter med arabiskt ursprung, vilka
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konsumerar halallivsmedel inom unionen och som har atminstone grundlaggande kunskaper i skriven
arabiska. Dessutom konstaterade den, vilket framgér av punkt 12 i forevarande dom, att de varor som
omfattas av de tva gemenskapsvarumirkena dr identiska med eller atminstone av liknande slag som
dem som omfattas av det aktuella kdnnetecknet.

Vad giller huruvida det foreligger en risk for forvixling hos allmidnheten mellan
gemenskapsvarumirkena och det aktuella kdnnetecknet, ska det vid provningen av huruvida det
foreligger en siddan risk hos allménheten enligt domstolens fasta praxis goras en helhetsbeddmning
mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Denna bedomning omfattar en
jamforelse av kdnnetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmaéssiga likheter med hédnsyn sarskilt till
deras sarskiljande och dominerande bestandsdelar. (se, for ett liknande resonemang, dom Aceites del
Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkterna 59 och 60, liksom XXXLutz
Marken/harmoniseringsbyran, C-306/11 P, EU:C:2012:401, punkt 39).

I detta fall har den hénskjutande domstolen konstaterat att ordelementen EL BNINA, EL BENNA och
EL BAINA ir dominerande savil i de tva gemenskapsvarumirkena som i det aktuella kdnnetecknet,
och att detsamma giller, om dn i mindre utstrickning, nér orden &ar skrivna pa arabiska. Den
hanskjutande domstolen konstaterade ocksa att dessa ordelement visserligen uppvisar vissa likheter i
visuellt hinseende, men att de inte desto mindre skiljer sig vésentligt fran varandra i uttal och
betydelse, vilket enligt den hanskjutande domstolen foljer av de ingivna yttrandena av Meatproducts
och Halalsupply.

Det foljer av vad som angetts ovan att skillnaderna i fonetiskt och begreppsmissigt hidnseende ska
beaktas. I annat fall skulle bedomningen av risken for forvaxling bli ofullstindig och helhetsintrycket
som gemenskapsvarumérkena och det aktuella kdnnetecknet ger hos omsittningskretsen foljaktligen
inte kunna beaktas.

Tolkningsfragan ska séledes besvaras enligt foljande: Artikel 9.1 b i forordning nr 207/2009 ska tolkas
sd, att betydelsen och uttalet av ett arabiskt ord skrivet pa det latinska och arabiska alfabetet ska
beaktas vid bedomningen av risken for forvixling mellan ett gemenskapsvarumirke och ett
kéannetecken som omfattar varor som &r identiska eller av liknande slag, vilka badda domineras av dessa
ord som é&r visuellt lika, ndr omsittningskretsen for gemenskapsvarumirket och det aktuella
kénnetecknet har grundldggande kunskaper i skriven arabiska.

Eftersom svaret pa tolkningsfragan kan hérledas fran lydelsen i forordning nr 207/2009 och domstolens
praxis pa omradet, finns det ingen anledning att préva huruvida Europeiska unionens stadga om de
grundldggande rattigheterna har ndgon betydelse for svaret pa denna fraga.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hénskjutande domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra dn ndmnda parter har haft ar inte
ersattningsgilla.

6 ECLILEU:C:2015:420



DOM AV DEN 25.6.2015 - MAL C-147/14
LOUTFI MANAGEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) foljande:

Artikel 9.1 b i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumirken ska tolkas sa, att betydelsen och uttalet av ett arabiskt ord skrivet pa
det latinska och arabiska alfabetet ska beaktas vid bedomningen av risken for forvixling mellan
ett gemenskapsvarumirke och ett kinnetecken som omfattar varor som ir identiska eller av
liknande slag, vilka bada domineras av dessa ord som ir visuellt lika, nir omsittningskretsen for
gemenskapsvarumirket och det aktuella kidnnetecknet har grundliggande kunskaper i skriven
arabiska.

Underskrifter
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