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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Décima Seccio)

25 de junho de 2015*

«Reenvio prejudicial — Marca comunitaria — Regulamento (CE) n.® 207/2009 — Artigo 9.°, n.° 1,
alinea b) — Efeitos — Direito conferido pela marca comunitdria — Sinais idénticos ou semelhantes —
Proibicdo de utilizacio — Risco de confusio — Apreciacio — Tomada em consideracdo da utilizagdo

de uma lingua que ndo é lingua oficial da Unido Europeia»
No processo C-147/14,
que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE,
pelo hof van beroep te Brussel (Bélgica), por decisao de 17 de marco de 2014, que deu entrada no
Tribunal de Justica em 28 de marco de 2014, no processo
Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL
contra
AM] Meatproducts NV,
Halalsupply NV,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Décima Secgao),

composto por: C. Vajda, presidente de seccdo, E. Juhdsz (relator) e D. Svaby, juizes,
advogado-geral: M. Szpunar,
secretario: A. Calot Escobar,
vistos os autos,
vistas as observacoes apresentadas:

— em representacdo da Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL, por P. Péters, advocaat,

— em representacdo da AM] Meatproducts NV e da Halalsupply NV, por C. Dekoninck e K. Roox,
advocaten,

— em representacdo do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,
— em representacdo do Governo finlandés, por H. Leppo, na qualidade de agente,

— em representacdo da Comissdo Europeia, por F. Wilman e F. Bulst, na qualidade de agentes,

* Lingua do processo: neerlandés.
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vista a decisdao tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentacdo de conclusoes,

profere o presente

Acordao

O pedido de decisdao prejudicial tem por objeto a interpretacdo do artigo 9.° n.° 1, alinea b), do
Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitaria
JO L 78, p. 1).

Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a Loutfi Management Propriété
intellectuelle SARL (a seguir «Loutfi») a AMJ] Meatproducts NV (a seguir «Meatproducts») e a
Halalsupply NV (a seguir «Halalsupply»), a respeito de uma pretensa violagio de duas marcas
comunitdrias registadas pela Loutfi.

Quadro juridico

O artigo 9.° n. 1, do Regulamento n.” 207/2009, intitulado «Direito conferido pela marca
comunitdria», determina os direitos que sdo conferidos ao titular de uma marca comunitria. Esta
disposicao prevé:

«A marca comunitdria confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um
terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

a) Um sinal idéntico & marca comunitaria para produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais
esta foi registada;

b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhanca com a marca comunitaria e pela identidade ou
semelhanca dos produtos ou servicos abrangidos pela marca comunitéria e pelo sinal, provoque o
risco de confusdo no espirito do publico; o risco de confusdo compreende o risco de associagdo
entre o sinal e a marca;

[...]»

Litigio no processo principal e questao prejudicial

A Loutfi é titular das seguintes marcas comunitdrias:

— a marca comunitaria n.° 8572638, depositada em 24 de setembro de 2009 e registada em
22 de marco de 2010 para produtos pertencentes a classe 29 (entre os quais, carne, peixe, aves

e caca), a classe 30 (entre os quais, agucar, pao, pastelaria e mel) e a classe 32 (entre os quais,
cervejas, dguas minerais e outras bebidas ndo alcodlicas), na ace¢do do Acordo de Nice relativo a
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Classificagdo Internacional dos Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de 15 de junho de
1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»). Esta marca comunitdria tem o
seguinte sinal, que combina as cores vermelha, branca e verde:

— a marca comunitdria n.” 10217198, depositada em 24 de agosto de 2011 e registada em 8 de janeiro
de 2012, para produtos pertencentes a classe 29 (entre os quais, carne, peixe, aves e caga) e a classe
30 (entre os quais, agticar, pao, pastelaria e mel), na acecio do Acordo de Nice, para o sinal
seguinte, que combina as cores vermelha, branca e verde:

2

5 Em 3 de novembro de 2011, a Meatproducts, a época denominada «Deko Vleeswarenfabriek»,
depositou a marca Benelux EL BAINA, para produtos pertencentes:

— a classe 29, na acecdo do Acordo de Nice («Carne, produtos a base de carne, produtos preparados a
base de carne, produtos preparados a base de aves, charcutaria, charcutaria de carne, charcutaria de
aves, charcutaria de caca, pratos preparados a base de carne, peixe, aves e caca desde que ndo
pertencentes a outras classes; extratos de carne; produtos acima referidos preparados de acordo
com o Islao»), e

— a classe 30, na acecido do Acordo de Nice («Pratos preparados desde que nido pertencentes a outras

classes; café, chd, cacau, acucar, arroz; tapioca, [...] farinhas e preparacoes feitas de cereais, pdo,
pastelaria e confeitaria [...], produtos acima referidos preparados de acordo com o Isldo»).
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A marca EL BAINA foi registada em 10 de fevereiro de 2012, sob o nimero 909776, para o seguinte
sinal, sem combinacgdo de cores (a seguir «sinal em causa»):

I-..

"BAINA

4 .
gl

-
EL

A Halalsupply adquiriu o fundo de comércio da Meatproducts, incluindo a carteira de marcas desta
ultima.

A Loutfi apresentou um pedido de arresto por contrafacdo, ao presidente do rechtbank van koophandel
te Brussel (Tribunal do Comércio de Bruxelas), ao abrigo do artigo 9., n.° 1, alineas a) e b), do
Regulamento n.” 207/2009, para que, nomeadamente, se «proiba a Deko, a Halalsupply e qualquer
detentor dos produtos [vendidos sob a marca EL BAINA], das suas embalagens e dos respetivos
documentos de os alienar, sob pena de aplicacdo de uma sangdo pecunidria compulséria.

Este pedido foi deferido por despacho de 5 de abril de 2012.

Por despacho de 31 de julho de 2012, o presidente do rechtbank van koophandel te Brussel revogou, a
pedido da Meatproducts e da Halalsupply, as medidas cautelares que haviam sido impostas pelo
despacho de 5 de abril de 2012.

A Loutfi interp6s recurso do despacho de 31 de julho de 2012 no hof van beroep te Brussel (Tribunal
de Recurso de Bruxelas).

No seu acérdao, o 6rgao jurisdicional de reenvio refere, nomeadamente, que o sinal em causa abrange
produtos idénticos ou, pelo menos, produtos semelhantes aos produtos identificados pelas duas marcas
comunitdrias.

Além disso, o drgao jurisdicional de reenvio observa que os produtos comercializados tanto pela Loutfi
como pela Meatproducts e pela Halalsupply sdo produtos «halal», preparados de acordo com o ritual
previsto na Religidlo Muculmana e, consequentemente, destinados essencialmente ao publico
mugulmano.

O o6rgao jurisdicional de reenvio conclui, assim, que o publico relevante deve, no presente caso, ser
definido como um publico composto por consumidores mugulmanos de origem arabe, que consomem
produtos alimentares «halal» na Unido Europeia e que, no minimo, tém conhecimentos bdsicos da
lingua arabe escrita.

O 6rgao jurisdicional de reenvio constata que os elementos verbais «EL BNINA», «<EL. BENNA» e
«EL BAINA», que sdo termos drabes transcritos para o alfabeto latino, sio dominantes tanto nas
marcas comunitdrias como no sinal em causa, da mesma maneira que os elementos em escrita arabe,
embora estes ultimos sejam um pouco menos dominantes do que os primeiros.

Além disso, o drgao jurisdicional de reenvio sublinha que, embora as palavras drabes, que figuram em

carateres latinos e drabes nas duas marcas comunitdrias e no sinal em causa, apresentem uma certa
semelhanca no plano visual, a verdade é que a pronuncia dessas palavras nessa lingua ¢é
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substancialmente diferente, da mesma maneira que o significado de cada uma delas. Para este efeito, o
6rgao jurisdicional de reenvio menciona que, na referida lingua, «el benna» significa «o sabor», «el
bnina», «a dogura», e «el baina», «o olhar».

Tendo em conta todos estes elementos, o 6rgdo jurisdicional de reenvio conclui que o exame do risco
de confusio que pode existir entre as duas marcas comunitirias e o sinal em causa pode variar
consoante se tome ou ndo em consideracdo o significado e a prondncia dos elementos verbais em
lingua drabe, apresentados em carateres tanto latinos como drabes e contidos em cada uma dessas
marcas comunitdrias e no sinal em causa.

Nestas condic¢des, o hof van beroep te Brussel decidiu suspender a instincia e submeter ao Tribunal de
Justica a seguinte questdo prejudicial:

«Deve o artigo 9.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento [n.” 207/2009], a luz do disposto nos artigos 21.°
e 22.° da Carta dos Direitos Fundamentais da Unido, entre outros, ser interpretado no sentido de que,
na apreciacdo do risco de confusdo entre uma marca comunitiria em que domina uma palavra arabe e
um sinal em que domina outra palavra arabe, mas que €é visualmente semelhante, a diferenca de
prontdncia e de significado destas palavras pode ou mesmo deve ser averiguada e tida em conta pelos
érgaos jurisdicionais nacionais, apesar de a lingua drabe ndo ser uma lingua oficial da Unido e dos
Estados-Membros?»

Quanto a questao prejudicial

Com a sua questdo, o 6rgao jurisdicional de reenvio pergunta, em substincia, se o artigo 9.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.” 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o significado e a
pronuncia das palavras podem ou devem ser tomados em consideracdo para apreciar o risco de
confusdo que possa existir entre uma marca comunitdria e um sinal que abrangem produtos idénticos
ou semelhantes e que contém ambos palavras drabes dominantes escritas em carateres latinos e arabes,
sendo essas palavras semelhantes no plano visual, em circunstancias em que o publico relevante da
marca comunitdria e do sinal em causa tem conhecimentos bésicos da lingua arabe escrita.

Desde logo, importa referir que o Regulamento n.° 207/2009, mais precisamente o seu artigo 9.°, n.° 1,
alinea b), ndo contém nenhuma referéncia a utilizacdo de uma determinada lingua ou de um alfabeto
em particular que deva ou ndo ser tomada em consideracdo para avaliar o risco de confusdo que
possa existir no espirito do publico.

O risco de confusdo deve ser apreciado, nomeadamente, em relagdo a percecao que dele tem o publico
relevante, o qual é constituido pelo consumidor médio dos referidos produtos ou servicos,
normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (v., neste sentido, acérdio Henkel/THMI,
C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, n.° 35 e jurisprudéncia referida).

A determinacdo do publico relevante e a constatacdo da identidade ou da semelhanga dos produtos ou
dos servicos abrangidos pelas marcas comunitdrias e pelo sinal em causa resultam das apreciagdes
factuais que devem ser efetuadas pelo o6rgdo jurisdicional nacional. No presente caso, o drgao
jurisdicional de reenvio considerou que o publico relevante deve ser definido como o publico
composto por consumidores muculmanos de origem &rabe, que consomem produtos alimentares
«halal» na Unido e que tém, pelo menos, conhecimentos basicos da lingua arabe escrita. Além disso,
aquele o6rgao jurisdicional constatou, conforme resulta do n.” 12 do presente acérdao, que existe uma
identidade ou, no minimo, uma semelhanca entre os produtos abrangidos pelas duas marcas
comunitdrias e o sinal em causa.
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No que respeita ao risco de confusio no espirito do puiblico, que pode existir entre as marcas
comunitdrias e o sinal em causa, segundo jurisprudéncia constante do Tribunal de Justica, a existéncia
de tal risco deve ser apreciada globalmente, tendo em consideracdo todos os fatores pertinentes do
caso concreto. Esta apreciacdo inclui uma comparagdo visual, fonética ou conceptual dos sinais em
conflito, tendo em consideracdo, em especial, os seus elementos distintivos e dominantes (v., neste
sentido, acordaos Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, n.” 59 e 60, e XXXLutz
Marken/IHMI, C-306/11 P, EU:C:2012:401, n.° 39).

No presente caso, o 6rgao jurisdicional de reenvio constatou que os elementos verbais «EL. BNINA»,
«EL BENNA» e «EL BAINA» eram dominantes tanto nas duas marcas comunitdrias como no sinal em
causa, da mesma maneira que, embora em menor medida, as palavras em escrita drabe. Também
referiu que, ainda que, no plano visual, esses elementos verbais apresentassem uma certa semelhanca,
resultava dos documentos que lhe foram apresentados pela Meatproducts e pela Halalsupply que a
pronuncia e o significado dos referidos elementos verbais sdo substancialmente diferentes.

Resulta das consideracoes que precedem que hda que tomar em consideracdo essas diferencas nos
planos fonético e conceptual, uma vez que, se assim ndo fosse, a apreciacdo do risco de confusdo seria

apenas parcial e, por conseguinte, ndo atenderia a impressdo global que as marcas comunitdrias e o
sinal em causa produzem no publico relevante.

Por conseguinte, hd que responder a questido prejudicial que o artigo 9.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento n.° 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o significado e a pronuncia das
palavras devem ser tomados em consideragdo para apreciar o risco de confusdo que possa existir entre
uma marca comunitdria e um sinal que abrangem produtos idénticos ou semelhantes e que contém
ambos palavras darabes dominantes escritas em carateres latinos e drabes, sendo essas palavras
semelhantes no plano visual, em circunstancias em que o publico relevante da marca comunitaria e
do sinal em causa tem conhecimentos bésicos da lingua arabe escrita.

Uma vez que a resposta a questdo prejudicial pode ser deduzida da redacdo do Regulamento
n.° 207/2009 e da jurisprudéncia do Tribunal de Justica que se lhe refere, ndo hd que examinar os
eventuais efeitos das disposicoes da Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia na referida
resposta.

Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o
orgao jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas efetuadas pelas
outras partes para a apresentacido de observacoes ao Tribunal de Justica ndo sdo reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Décima Seccédo) declara:

O artigo 9.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento (CE) n.® 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2009, sobre a marca comunitaria, deve ser interpretado no sentido de que o significado e a
pronuncia das palavras devem ser tomados em consideracao para apreciar o risco de confusio
que possa existir entre uma marca comunitiria e um sinal que abrangem produtos idénticos ou
semelhantes e que contém ambos palavras arabes dominantes escritas em carateres latinos e
arabes, sendo essas palavras semelhantes no plano visual, em circunstancias em que o publico
relevante da marca comunitaria e do sinal em causa tem conhecimentos basicos da lingua arabe
escrita.

Assinaturas
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