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Lionel Messi moze zarejestrowaé swoj znak towarowy ,,MESSI” dla artykutéw
i odziezy sportowej

Renoma zawodnika pitkarskiego znosi podobieristwa wizualne i fonetyczne miedzy jego znakiem
a znakiem towarowym ,MASSI” nalezgcym do jednego z hiszpanskich przedsiebiorstw

W sierpniu 2011 r. pitkarz Lionel Andrés Messi Cuccittini wystgpit do Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) o rejestracje przedstawionego ponizej unijnego znaku
towarowego miedzy innymi dla odziezy, obuwia i artykutéw gimnastycznych i sportowych:
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W listopadzie 2011 r. Jaime Masferrer Coma wnidst sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego
L. Messiego, powotujgc sie na prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w odniesieniu do
stownych unijnych znakow towarowych ,MASSI”, zarejestrowanych miedzy innymi dla odziezy,
obuwia, kaskow rowerowych, odziezy ochronnej i rekawiczek (prawa do tych znakéw towarowych
zostaty przeniesione w maju 2012 r. na spétke J.M.-E.V. e hijos)'. W 2013 r. EUIPO uwzglednit
sprzeciw. Lionel Messi wnidst od tej decyzji odwotanie do EUIPO. W kwietniu 2014 r. EUIPO
oddalit to odwotanie. EUIPO stwierdzit zasadniczo, ze w przypadku rozpatrywanych znakdéw
istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd. Uznat on w istocie, ze rozpatrywane znaki
towarowe sg podobne, poniewaz ich elementy dominujgce tworzone przez okreslenia ,MASSI”
i ,MESSI” sg prawie identyczne na ptaszczyznach wizualnej ifonetycznej, a ewentualne
rozroznienie konceptualne bedzie dokonywane w stosownym przypadku jedynie przez czesc
wiasciwego kregu odbiorcow.

Niezadowolony z tej decyzji EUIPO L. Messi wystgpit do Sgdu Unii Europejskiej o stwierdzenie jej
niewaznos$ci’.

W ogtoszonym dzisiaj wyroku Sad stwierdzit niewaznos¢ decyzji EUIPO.

Sad podkreslit przede wszystkim, ze oznaczenia, ktére tworzg kolidujgce ze sobg znaki towarowe,
wykazujg przecietny poziom podobienstwa wizualnego, przy czym element dominujgcy znaku
towarowego L. Messiego jest nadzwyczajnie podobny do elementu stownego w znaku MASSI.

! Ta sama spotka jest strong skarzacg w innym postepowaniu z zakresu znakéw towarowych toczagcym sie przed Sagdem
T-2/17).
Brazylijski pitkarz Neymar takze jest strong toczacego sie przed Sadem postepowania z zakresu znakéw towarowych

(sprawa T-795/17).
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Nastepnie Sad potwierdzit wniosek EUIPO, zgodnie z ktérym kolidujgce ze sobg oznaczenia sg
bardzo podobne pod wzgledem fonetycznym. Sad stwierdzit jednak, ze EUIPO popeit bigd przy
dokonywaniu poréwnania oznaczeh na pfaszczyznie konceptualnej. Sad uznat za btedne
stwierdzenie, ze L. Messi cieszy sie renomg jedynie wsrod czesci wlasciwego kregu odbiorcow,
ktéra interesuje sie pitkg nozng isportem ogdlnie. Zawodnik ten jest bowiem znang osobg
publiczng, ktérg mozna zobaczyé w telewizji i o ktorej bardzo czesto méwi sie w telewizji lub
w radiu. Ponadto EUIPO powinien byt zbadaé, czy znaczaca czesé wiasciwego kregu odbiorcow
jest w stanie skojarzy¢ konceptualnie okreslenie ,messi” z nazwiskiem stawnego pitkarza. Sad
podkreslit wreszcie, ze nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz towary oznaczane kolidujgcymi ze sobg
znakami, dla ktérych mogtoby istnie¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad, stanowig
w szczegolnosci artykuly i odziez sportowa, nawet jesli nie ograniczajg sie one do futbolu.
Tymczasem wydaje sie mato prawdopodobne, ze przecietny konsument nabywajgcy te towary nie
skojarzy bezposrednio, w zdecydowanej wiekszos$ci przypadkéw, okreslenia ,messi” z nazwiskiem
stawnego pitkarza. Sad dodat, ze oczywiscie mozliwe jest, iz niektorzy konsumenci nigdy nie
styszeli o L. Messim lub sobie tego nie przypominajg, jednak nie bedzie to stanowito typowego
przypadku przecietnego konsumenta, ktoéry nabywa artykuty i odziez sportows.

Sad wywiddt z tego, ze nawet jezeli kolidujgce ze sobg oznaczenia sg cato$ciowo podobne, to
wystepujgce miedzy nimi roznice konceptualne sg tego rodzaju, ze znoszg stwierdzone
podobienstwa wizualne i fonetyczne. Sad stwierdzit bowiem, ze znaczgca czes$¢ wtasciwego kregu
odbiorcoéw skojarzy okreslenie ,messi” z nazwiskiem stawnego pitkarza, a w konsekwencji bedzie
postrzegata okreslenie ,massi” jako konceptualnie odmienne. Stopien podobieAstwa miedzy tymi
dwoma znakami towarowymi nie jest wystarczajgco wysoki, aby pozwoli¢ na stwierdzenie, ze
wiasciwy krgg odbiorcow moze uznaé, Zze rozpatrywane towary pochodzg ztego samego
przedsiebiorstwa lub z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. W konsekwencji EUIPO btednie
doszedt do wniosku, ze uzywanie znaku towarowego ,MESSI” dla odziezy, artykutow
gimnastycznych lub sportowych oraz urzgdzen iprzyrzadéw ochronnych moze stwarzac
w odczuciu konsumentéw prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd w odniesieniu do znaku
towarowego ,MASSI”.

UWAGA: Unijny znak towarowy jest skuteczny na catym obszarze Unii Europejskiej i wspodfistnieje ze
znakami krajowymi. Zgtoszenia znaku towarowego kierowane sg do EUIPO. Odwotanie od jego decyzji
moze zosta¢ wniesione do Sadu.

UWAGA: Odwotanie od orzeczenia Sgdu, ograniczone do kwestii prawnych, moze zostaé wniesione do
Trybunatu w terminie dwéch miesiecy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie niewaznosci jest doprowadzenie do uznania za niewazne aktow
instytucji Unii, ktdére sg sprzeczne z prawem Unii. Panstwa czionkowskie, instytucje wspodlnotowe oraz
jednostki mogg, pod pewnymi warunkami, wnies¢ skarge o stwierdzenie niewaznosci do Trybunatu
Sprawiedliwosci lub Sadu. Jezeli skarga jest zasadna, stwierdza sie niewaznos$¢ aktu. Instytucja, ktérej to
dotyczy, powinna zaradzi¢ ewentualnej prézni prawnej spowodowanej niewaznoscig tego aktu.
Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktory nie wigze Sgdu.
Peiny 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 ogtoszenia wyroku jest dostepne przez ,Europe by Satellite” & (+32) 2 2964106
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