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Luksemburg, 17 wrzes$nia 2020 r.

Kontakty z Mediami _ ~Wyrok w sprawach potgczonych C-449/18 P
i Informacja EUIPO / Messi Cuccittini i C-474/18 P J.M.-E.V. e hijos / Messi Cuccittini

Trybunat oddalit odwotania wniesione przez EUIPO i jedna z hiszpanskich spétek od
wyroku Sadu uprawniajgcego pitkarza Lionela Messiego do dokonania na jego rzecz
rejestracji znaku towarowego ,,MESSI” dla artykutéw sportowych i odziezy
sportowej

W sierpniu 2011 r. pitkarz Lionel Andrés Messi Cuccittini wystgpit do Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) o rejestracje jako unijnego znaku towarowego przedstawionego
ponizej oznaczenia graficznego, miedzy innymi dla odziezy, obuwia i artykutow gimnastycznych

i sportowych:

M=SSi

W listopadzie 2011 r. Jaime Masferrer Coma wnidst sprzeciw wobec rejestracji znaku zgtoszonego
przez L. Messiego Cuccittiniego, podnoszac prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
w odniesieniu do stownych unijnych znakoéw towarowych MASSI, zarejestrowanych miedzy innymi
dla odziezy, obuwia, kaskow rowerowych, odziezy ochronnej i rekawiczek (prawa do tych znakow
towarowych zostaty przeniesione w maju 2012 r. na spotke J.M.-E.V. e hijos)!. W 2013 r. EUIPO
uwzglednit sprzeciw. Lionel Messi Cuccittini wnidst od tej decyzji odwotanie do EUIPO. W kwietniu
2014 r. EUIPO oddalit to odwotanie, stwierdzajgc zasadniczo, ze w przypadku oznaczen MASSI
i MESSI istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd. W konsekwencji Lionel Messi
Cuccittini wystgpit do Sadu Unii Europejskiej o stwierdzenie niewaznosci decyzji EUIPO?.
Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2018 r.3 Sgd stwierdzit niewazno$¢ tej decyzji, uznajgc, ze renoma
pitkarza kompensuje wizualne ifonetyczne podobienstwa miedzy tymi dwoma oznaczeniami
i wyklucza wszelkie prawdopodobiehAstwo wprowadzenia w btad.

EUIPO i spétka J.M.-E.V. e hijos wniosty odwotania od tego wyroku Sadu.

1 Ta sama spoétka wygrata przed Sgdem inng sprawe dotyczgcg znakow towarowych. Stwierdzono bowiem niewaznos$é
decyzji EUIPO, na mocy ktérej zostat uwzgledniony wniosek o uniewaznienie prawa do znaku MASSI zlozony przez
producenta witoskich roweréw Masi. Zob. wyrok Sgdu z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie J-M.-E.V. e hijos/EUIPO — Masi
(MASSI) (T-2/17).

2 Brazylijski pitkarz Neymar takze wygrat przed Sgdem inng sprawe dotyczgcg znakéw towarowych. Zob. wyrok Sadu
z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie Moreira/EUIPO — Da Silva Santos Junior (NEYMAR) (T-795/17); zob. takze komunikat
prasowy nr 63/19.

3 Wyrok Sadu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Messi Cuccittini/EUIPO — J.M.-E.V. e hijos (MESSI) (T-554/14); zob.
takze komunikat prasowy nr 56/18.
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W ogtoszonym dzisiaj wyroku Trybunat Sprawiedliwosci oddalit te dwa odwotania.

EUIPO (sprawa C-449/18 P) zarzucit Sgdowi, ze swdj wniosek dotyczacy wykluczenia istnienia
prawdopodobiehstwa wprowadzenia w btad opart wytgcznie na sposobie postrzegania znaczacej
czesci whasciwego kregu odbiorcow. Trybunat stwierdzit jednak, ze Sad prawidiowo uwzglednit
w swej ocenie sposbéb postrzegania znakéw towarowych MASSI i MESSI przez wszystkich
cztonkoéw wilasciwego kregu odbiorcow, zanim orzekl, ze EUIPO btednie uznat, iz uzywanie
znaku towarowego MESSI dla rozpatrywanych towarow mogto stwarza¢, w odczuciu wtasciwego
kregu odbiorcéw, prawdopodobienstwo wprowadzenia w bigd w odniesieniu do znakdéw
towarowych MASSI.

Spotka J.M.-E.V. e hijos (sprawa C-474/18 P) twierdzita, ze Sad naruszyt prawo, poniewaz orzekt,
iz w ramach catosciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd nalezato uwzgledni¢
fakt, ze dana osoba, wtym przypadku L. Messi Cuccittini, ktérej nazwisko jest przedmiotem
zgtoszenia do rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego, jest powszechnie znana.
Trybunat wskazat, ze podobnie jak w przypadku renomy wczesniejszego znaku towarowego,
ewentualny fakt, ze osoba, ktéra wystepuje o zarejestrowanie swojego nazwiska jako znaku
towarowego, jest powszechnie znana, stanowi jeden zistotnych czynnikbw oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, poniewaz taka okoliczno$¢é moze mieé¢ znaczenie
dla postrzegania znaku przez wiasciwy krag odbiorcow. Sad nie popetnit zatem bledu
stwierdzajac, ze fakt, iz L. Messi Cuccittini jest powszechnie znany, stanowi istotny czynnik
na potrzeby ustalenia konceptualnej réznicy miedzy okresleniami ,messi” i ,,massi”.

Trybunat podkreslit rowniez, ze wbrew temu, co utrzymywata hiszpanska spotka, kwestia tego, ze
L. Messi Cuccittini jest powszechnie znany, stanowita juz przedmiot sporu przed EUIPO.
Trybunat dodat, ze argumenty podnoszone na etapie skargi przed Sgdem, ktére sprowadzaty sie
jedynie do wskazania faktow powszechnie znanych, nie sg uznawane za nowe, W zwigzku z czym
Sad prawidtowo orzeki, ze z uwagi na to, iz renoma nazwiska Messi jako nazwiska znanego
na catym $wiecie pitkarza i zarazem osoby publicznej stanowi fakt powszechnie znany, czyli
fakt, ktéry moze by¢ wiadomy kazdemu lub o ktérym mozna dowiedzie¢ sie z ogdlnodostepnych
zrodet, owe zrodta stanowity elementy, ktorymi EUIPO mogto dysponowaé w momencie
wydania decyzji iktére powinno byt uwzgledni¢é w ramach przeprowadzonej oceny
konceptualnego podobienstwa oznaczeh MASSI i MESSI.

Wreszcie, Trybunat orzekt, ze argumentacja spétki J.M.-E.V. e hijos, zgodnie z ktéra Sad
niewlasciwie zastosowal orzecznictwo oparte na wyroku w sprawie Ruiz-Picasso
i in./OHIM*, opiera sie na btednym odczytaniu tego wyroku. Istnienie powszechnie znanego
wczesniejszego znaku towarowego, na kiory powotano sie na poparcie sprzeciwu, nie stanowi
bowiem warunku dla zastosowania tego orzecznictwa. Trybunat przypomniat, Ze ocena majgca na
celu ustalenie, czy oznaczenie posiada w odczuciu odbiorcOw jasne i okreslone znaczenie, moze
w konsekwencji dotyczy¢é zarébwno oznaczenia stanowigcego wczesniejszy znak towarowy (tutaj
MASSI), jak i oznaczenia odpowiadajgcego znakowi towarowemu, ktory zgtoszono do rejestracji
(tutaj MESSI). Wynika stagd, ze wskazawszy najpierw, iz wtasciwy krag odbiorcow postrzega
oznaczenia MASSI i MESSI jako rézne pod wzgledem konceptualnym, Sad mial podstawy,
by zastosowa¢ wspomniane orzecznictwo.

UWAGA: Unijne znaki towarowe i wzory wspoélnotowe sg skuteczne na catym obszarze Unii Europejskiej.
Unijne znaki towarowe wspodtistniejg ze znakami krajowymi. Zgtoszenia unijnych znakoéw towarowych
i wzorow wspolnotowych dokonuje sie¢ w EUIPO. Odwotanie od decyzji tego urzedu moze zosta¢ wniesione
do Sadu.

UWAGA: Odwotanie od wyroku lub postanowienia Sadu, ograniczone do kwestii prawnych, moze zostaé
wniesione do Trybunatu. Co do zasady odwotanie nie ma skutku zawieszajgcego. Jezeli jest ono
dopuszczalne i zasadne, Trybunat uchyla orzeczenie Sgdu. Jezeli stan postepowania pozwala na wydanie
orzeczenia w sprawie, Trybunat moze sam wydac¢ ostateczne rozstrzygniecie w przedmiocie sporu.

4 Wyrok Trybunatu z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie Ruiz-Picasso i in./OHIM (C-361/04 P).
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W przeciwnym razie przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania przez Sad, ktéry jest zwigzany
orzeczeniem Trybunatu wydanym w ramach odwotania.
Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktory nie wigze Trybunatu Sprawiedliwo$ci.
Petny tekst wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogfoszenia.
Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca @& (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z ogfoszenia wyroku jest dostepne przez ,Europe by Satellite” & (+32) 22964106
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