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Sentencia en el asunto T-795/17
Prensa e Informacion Carlos Moreira/EUIPO

El Tribunal General de la UE confirma la nulidad del registro por parte de un tercero
de la marca «<NEYMAR»

En diciembre de 2012, el Sr. Carlos Moreira, con residencia en Guimaraes (Portugal), solicit6 a la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO) el registro como marca de la Unién
del signo denominativo «<xNEYMAR» para prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria. La
marca fue registrada en abril de 2013.

En febrero de 2016, el Sr. Neymar Da Silva Santos Junior present6 ante la EUIPO una solicitud de
declaraciéon de nulidad contra esta marca respecto de la totalidad de los productos que designa.
La EUIPO estim¢ esta solicitud de nulidad.

El Sr. Moreira presenté posteriormente ante el Tribunal General de la Unibn Europea un recurso
de anulacion contra la resolucion de la EUIPO.

En su sentencia pronunciada hoy, el Tribunal General confirma la resolucién de la EUIPO,
segln la cual el Sr. Moreira actu6 de mala fe cuando present6 la solicitud de registro de la
marca «NEYMAR».

Aunque el Sr. Moreira reconocié que, cuando presenté la solicitud de registro de la marca
«NEYMAR», conocia la existencia del Sr. Da Silva Santos Junior, afirmé, no obstante, que
ignoraba que el brasilefio fuese en ese momento una estrella ascendente del fatbol, dotada de un
talento reconocido internacionalmente, y sostiene que el jugador adn no era conocido en Europa.

El Tribunal General observa que de la resolucion de la EUIPO se desprende que las pruebas
aportadas para fundamentar la solicitud de declaracion de nulidad presentada ante la EUIPO
demuestran que el Sr. Da Silva Santos Junior ya era conocido en Europa en la fecha pertinente,
en particular por sus resultados obtenidos con la seleccion brasilefia de fatbol, y que habia gozado
de una enorme atencién por parte de los medios de comunicacion en Europa entre los afios 2009
y 2012, especialmente en Francia, en Espafia y en el Reino Unido. El Sr. Da Silva Santos Junior
ya era pues reconocido como un futbolista muy prometedor, en el que se habian fijjado grandes
clubes de futbol europeo con vistas a un futuro fichaje, varios afios antes de que se incorporara
efectivamente al FC Barcelona en 2013.

El Tribunal General confirma igualmente que el Sr. Moreira tenia algo mas que un conocimiento
limitado del mundo del futbol, como demuestra el hecho de que hubiera presentado una solicitud
de registro de la marca denominativa «IKER CASILLAS» —marca que se corresponde con el
nombre de otro famoso futbolista— el mismo dia que solicit6 el registro de la marca «NEYMAR».
Asimismo, el Tribunal General destaca que, por lo demas, el Sr. Moreira admiti6 tener
conocimiento del mundo del fatbol en esa fecha. Habida cuenta de estas consideraciones, asi
como del hecho de que la marca —compuesta por el tnico elemento denominativo «<NEYMAR»—
se corresponde exactamente con el nombre con el cual el Sr. Da Silva Santos Junior se dio a
conocer por sus prestaciones futbolisticas, no era concebible que el Sr. Moreira no tuviese
conocimiento de la existencia del futbolista cuando present6 la solicitud de registro de la
marca «<NEYMAR».
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No obstante, el Sr. Moreira niega haber solicitado el registro de la marca «<NEYMAR» con el Unico
propésito de explotar el renombre del futbolista brasilefio. Afirma, entre otras cosas, que eligio el
nombre «<NEYMAR>» por el tnico motivo de su fonética y no porque hiciera referencia al futbolista.
Asi pues, segun el Sr. Moreira, la decision de utilizar el signo denominativo «<NEYMAR» obedece
a una mera coincidencia y no a la voluntad consciente de utilizar el nombre de un futbolista
conocido. El Tribunal General rechaza el argumento de que esa decision sea el resultado de
una coincidencia, puesto que el futbolista ya gozaba de una sélida notoriedad en la fecha
pertinente en el mundo del fatbol, incluyendo Europa, y que el Sr. Moreira tenia algo mas que un
conocimiento limitado del mismo. En consecuencia, ho puede sostener que ignoraba quién era el
Sr. Da Silva Santos Junior. El Tribunal General recuerda a este respecto que la marca se
compone Unicamente del elemento denominativo «NEYMAR», idéntico al nombre con el que el
brasilefio ha adquirido renombre internacional en el mundo del fatbol.

El Tribunal General sefiala, igualmente, que el Sr. Moreira no ha presentado ningin argumento
convincente capaz de rebatir la apreciacion de la EUIPO segun la cual ningn otro motivo
diferente de la voluntad de explotar de forma parasitaria el renombre del futbolista podia explicar
su solicitud de registro de la marca.

Por ultimo, el Tribunal General rechaza la alegacion del Sr. Moreira segun la cual la EUIPO
se basdé en meras conjeturas para considerar, equivocadamente, que su intencion era
aprovecharse de forma indebida de la reputacion del futbolista con el fin de obtener determinadas
ventajas econdmicas. En efecto, para llegar a tal conclusion la EUIPO se basé, en particular, en
elementos objetivos, resultantes de una documentaciéon probatoria compuesta por articulos de
prensa y articulos difundidos en linea, asi como en el hecho de que el Sr. Moreira hubiera
presentado el mismo dia una solicitud de registro de la marca denominativa «IKER CASILLAS» y
una solicitud de registro de la marca «<NEYMAR».

NOTA: La marca de la Union tiene validez en todo el territorio de la Unién Europea, y coexiste con las
marcas nacionales. Las solicitudes de registro de una marca de la Union se presentan ante la EUIPO. Sus
resoluciones pueden ser recurridas ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casacién ante el
Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses y diez dias a partir de
la notificacién de la resolucién. El recurso de casacion sera sometido a un procedimiento de previa admisién
a tramite. A estos efectos, deberd ir acompafiado de una solicitud de admisién a tramite en la que se
exponga la cuestion o cuestiones importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la
Unidn que dicho recurso de casacion suscita.

NOTA: El recurso de anulacién sirve para solicitar la anulacién de los actos de las instituciones de la Unién
contrarios al Derecho de la Unién. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas
y los particulares pueden interponer recurso de anulacion ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal
General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institucion de que se trate debe colmar
el eventual vacio juridico creado por la anulacion de dicho acto.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicacién y que no vincula al Tribunal General.
El texto integro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el dia de su pronunciamiento
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