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El renombre del jugador de futbol neutraliza Ilas
similitudes graficas y fonéticas con aquellas marcas.

En este sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal
General de 26 de abril de 2018

Segun el Tribunal General Lionel Messi puede registrar su marca
«MESSI» para articulos y prendas de vestir deportivos

Para el Tribunal General el renombre del jugador de futbol



neutraliza las similitudes graficas y fonéticas entre su marca y la marca
preexistente «MASSI» perteneciente a una sociedad espafiola

Los hechos a los que se refiere la sentencia se remontan a agosto
de 2011, fecha en la que el jugador de futbol Lionel Andrés Messi
Cuccittini solicité a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién
Europea (EUIPO) el registro de una marca de la Unién para prendas de
vestir, calzado y articulos de gimnasia y deporte. Como es sabido la
marca de la Unidn es valida en todo el territorio de la Unién Europea y
coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las
marcas de la Unién se dirigiran a la EUIPO, siendo recurribles sus
resoluciones ante el Tribunal General.

La marca cuyo registro se solicito es el signo figurativo siguiente:

\J

M=SSi

La solicitud de marca de la Unién se publicé en el Boletin de
Marcas Comunitarias de 23 de agosto de 2011.

En noviembre de 2011 el Sr. Jaime Masferrer Coma formuld
oposicion al registro de la marca del Sr. Messi, invocando la existencia
de riesgo de confusién con las marcas denominativas de la Union
«MASSI», registradas, entre otros productos, para prendas de vestir,
calzado, cascos para ciclistas, trajes de proteccién y guantes. En mayo
de 2012 los derechos sobre estas marcas fueron transferidos a la
sociedad J.M.-E.V. e hijos. La oposicion formulada fue estimada en 2013
por la EUIPO. A su vez Messi interpuso ante la EUIPO un recurso contra
la resolucion dictada. En abril de 2014 la EUIPO desestimo el recurso,
por considerar, esencialmente, que existia riesgo de confusion entre las
marcas. Para la EUIPO las marcas en cuestién son similares porque sus
elementos dominantes, constituidos por los términos «MASSI» y
«MESSI», son practicamente idénticos en los planos grafico y fonético,
de suerte que una eventual diferencia conceptual solo seria percibida,
en su caso, por una parte del publico pertinente.

Messi no consider6 satisfactoria la resolucién de la EUIPO, por lo



que solicit6 su anulacion ante el Tribunal General de la Unién Europea.

En la sentencia que nos ocupa, el Tribunal General anula la
resolucion de la EUIPO.

Seniala el Tribunal General que los signos que componen las
marcas en conflicto presentan una similitud media en el plano grafico,
debido a que el elemento dominante de la marca del Sr. Messi es
extremadamente similar al elemento denominativo presente en la
marca MASSI. El Tribunal General confirma la conclusion de la EUIPO
de que los signos en conflicto son muy similares a nivel fonético. Sin
embargo, a juicio del Tribunal General la EUIPO incurrié en error al
comparar los signos en el plano conceptual. Para el Tribunal General es
erréneo considerar que el Sr. Messi Unicamente goza de renombre
entre el publico interesado en el futbol y en el deporte en general.
Recuerda el Tribunal General que este jugador de futbol es una
personalidad publica muy conocida, que puede verse con frecuencia en
la television

Al respecto, sefiala el Tribunal General:

“es erréneo considerar que Lionel Messi Unicamente goza de
renombre entre el publico interesado en el futbol y en el deporte
en general. Como alega el recurrente, es una personalidad publica,
conocida por la mayoria de las personas informadas,
razonablemente atentas o perspicaces, que leen la prensa, ven las
noticias en la television, van al cine o escuchan la radio, medios en
los que pueden verlo y en los que habitualmente se habla de él y
de la que habitualmente se habla en la television y en la radio.
Considera el Tribunal General que la EUIPO deberia haber
examinado si una parte significativa del publico pertinente no
podria establecer una asociacién conceptual entre el término
«messi» y el apellido del célebre jugador de futbol. Finalmente, el
Tribunal General indica que se ha de tener en cuenta que los
productos designados por las marcas en conflicto entre los que
podria existir riesgo de confusion, aun cuando no se limiten al
ambito del futbol, son, concretamente, articulos y prendas de
vestir deportivos. Por ello parece poco probable que el
consumidor medio de estos productos no asocie directamente, en
la gran mayoria de los casos, el término «messi» al apellido del
célebre jugador de futbol. Anade que, si bien es posible que
algunos consumidores nunca hayan oido hablar del Sr. Messi o no
recuerden haberlo hecho, no se tratara del tipico consumidor
medio que compra articulos o prendas de vestir deportivos”.



El Tribunal General concluye que, si bien los signos en conflicto
globalmente son similares, existen diferencias conceptuales entre ellos
que vienen a neutralizar las similitudes graficas y fonéticas En este
sentido, el Tribunal General hace hincapié en que una parte
significativa del publico pertinente asociara el término «messi» al
apellido del célebre jugador de futbol y, consiguientemente, percibira
dicho término «massi» como un término conceptualmente diferente.
Estima que el grado de similitud entre las marcas “no es lo
suficientemente elevado como para poder considerar que el publico
pertinente pueda creer que los productos en cuestién proceden de la
misma empresa o0, en su caso, de empresas vinculadas
econdmicamente”. Asi las cosas, declara que la EUIPO concluyé
erroneamente que el uso de la marca «MESSI» para prendas de vestir,
articulos de gimnasia o de deporte y aparatos e instrumentos de
proteccidon podia crear en el consumidor riesgo de confusiéon con la
marca «MASSI».

Afiade el Tribunal General: “La fama del jugador de futbol Messi es
tal que no resulta plausible considerar, en ausencia de indicios
concretos que indiquen lo contrario, que el consumidor medio, ante el
signo MESSI como marca de prendas de vestir, articulos de gimnasia o
de deporte y aparatos e instrumentos de proteccion, se abstraiga del
significado del signo como apellido del célebre jugador de futbol y lo
perciba Unicamente como una marca mas, entre otras, de ese tipo de
productos”.

El texto integro puede verse aqui.

Contra esta resolucion del Tribunal General puede interponerse
recurso de casacién ante el Tribunal de Justicia, limitado a las
cuestiones de Derecho, en plazo de dos meses desde la notificacién de
la resolucién.



