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La proteccion de las marcas en el metaverso

Iratxe [figuez Ojeda

Area Juridica Despachos BK ETL GLOBAL

Tras una espera de muchos me-
ses desde la publicacion de la Ley
11/2021 de 9 de julio, que introdu-
jo la obligacion de informar sobre
monedas virtuales, el Real Decre-
to 249/2023, de 4 de abril, cierra el
circulo con el desarrollo reglamen-
tario de aquella ley, y con la apro-
bacion de los modelos (pendientes

de aprobacion, aunque ya fueron
sometidos a informacion publica),
como ha reconocido la propia Di-
reccion General de Tributos en con-
testacion a consulta vinculante con
numero de referencia V2616-22.
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Este nuevo universo ofrece miles de oportuni-
dades y cada vez son mas las empresas que
estan adaptando sus marcas con la intencion
de ofrecer sus productos para su uso en mun-
dos virtuales. Prueba de ello es que en 2022 las
marcas registradas en el metaverso crecieron
mas de un 160%. Empresas como Nike, Con-
verse, Levi's, Heineken o McDonald’s ya han
registrado sus marcas para operar con NFTs
(non fungible tokens) y/o en el metaverso.

Esta nueva realidad provoca que los titulares
de marcas deban plantearse si cuentan con
una adecuada proteccidn de las mismas para
operar en el mundo virtual, asi como para ha-
cer frente a posibles infracciones de terceros
en el entorno del metaverso.
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Las empresas que quieran operar en el meta-
verso deben seguir una estrategia similar a la
del mundo real, adaptando la proteccion de sus
marcas a los nuevos usos en el mundo virtual
a través de las oficinas de marcas, aunque no
es una utopia pensar que en el futuro alguna
oficina de propiedad industrial tenga presencia
en el metaverso y permita registrar marcas di-
rectamente en el mundo virtual.

De momento, el primer paso a seguir es revi-
sar las clases, los productos y servicios de las
marcas ya registradas y valorar cdmo se podria
ampliar dicha proteccion al mundo virtual.

Aunque nos encontramos en un momento de
incertidumbre, se estan dando pasos enca-
minados a la proteccion de las marcas aso-
ciadas al metaverso. Asi, la Ultima versidn de
la Clasificacion de Niza de 2023 ha incluido la
proteccion de los NFTs en la clase 9 como “ar-
chivos digitales descargables autenticados por
tokenes no fungibles [NFT]"y la EUIPO (Oficina
de Propiedad Intelectual de la UE ha incluido
en sus Directrices de 2023 unas pautas para la
correcta clasificacion de las marcas asociadas
a los NFTs.

Teniendo en cuenta los nuevos criterios, una
marca de zapatillas registrada en la clase 25
(prendas de vestir) y que vaya a comerciali-
zarse en el mundo virtual, debera registrarse
en la clase 9 para proteger “Bienes virtuales
descargables, a saber, programas informati-
cos de calzado, para uso en lineay en entornos
virtuales en linea”. Asimismo, podria valorarse
su registro para la prestacion de “Servicios de
mercado en linea, en relacion con los siguien-
tes servicios: Servicios de juegos de realidad
virtual” (clase 35).

Por su parte, una empresa que ofrezca servi-
cios de restauracion (clase 41), solicitard sus
marcas en la misma clase, pero ampliando su
uso en el metaverso, por ejemplo: “Explotacién
de un restaurante virtual que ofrece comida,
bebidas y productos virtuales; Explotacién de
un restaurante virtual con servicio de entrega
a domicilio virtual”.



Otra cuestion que se plantea es el principio de
territorialidad de las marcas, ya que no es sen-
cillo encajarlo en el mundo virtual, sin com-
petencia territorial definida y al que se puede
acceder desde cualquier parte del mundo.
Aunque la respuesta no es facil y de momento
hay varias corrientes, se puede utilizar el para-
lelismo como el uso de las marcas en Internet,
donde se estima que hay uso en un territorio
concreto Unicamente si el uso tiene efecto co-
mercial en el mismo.

Ademas del registro, uno de los aspectos mas
importantes para la proteccion de la marca en
el mundo virtual es la vigilancia de las nuevas
solicitudes que se presenten, que deberd am-
pliarse a las clases relacionadas con el meta-
verso.

Uno de los mayores problemas surgirad cuan-
do la empresa no tenga la marca registrada
para su uso en el mundo virtual y un tercero
utilice una marca idéntica o similar en el me-
taverso. La empresa deberd hacer frente a
procedimientos centrados en si los productos
o0 servicios guardan relacion y si existe riesgo
de confusidén o asociacién en los consumido-
res, pudiendo quedar desprotegidos frente a
infracciones.

En el caso de marcas famosas, estas podran
alegar su renombre para protegerlas. Un caso
muy sonado es el de "Hermeés”. En 2021, el ar-
tista Mason Rothschild creé una coleccion de
NFTs, una creacion digital Unica, denominada
“MetaBirkin” que emulaba al famoso bolso
“Birkin” de “Hermes” y que con cuyas ventas
obtuvo grandes beneficios.

“Hermes” presenté acciones legales contra el
artista, alegando que utilizaba indebidamente
su marca “BIRKIN" y que se aprovechaba del
prestigio y renombre de la misma, asi como
ciberocupacion y la realizacion de actos de
competencia desleal, generando confusion en
los consumidores, que podrian asociar que los
NFTs pertenecian a “Hermes”.

Tras una extensa batalla legal, el pasado mes
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de febrero los Tribunales de EEUU fallaron a
favor de “"Hermeés” y Rothschild debera pagar
una indemnizacién de 133.000$, aunque ha re-
currido la sentencia.

Esta sentencia sienta un precedente y puede fi-
jar el futuro de las marcas en el metaverso, ya
que es la primera vez que un juez se pronuncia
sobre los NFTs y establece limites sobre los
derechos de autor y los de las marcas dentro
del mundo virtual.

Uno de los mayores problemas sur-
gira cuando la empresa no tenga la
marca registrada para su uso en el
mundo virtual y un tercero utilice
una marca idéntica o similar en el
metaverso.”

Otro de los aspectos a los que habra que pres-
tar atencion son los contratos de licencia de
uso y de cesion de marcas, que deberan iden-
tificar claramente los derechos del licenciante
y del licenciatario dentro del mundo virtual, las
diferentes clausulas tecnoldgicas, asi como
definir el &mbito territorial e identificar las fa-
cultades otorgadas a los consumidores/avata-
res.

Es probable que en el futuro proximo se vayan
dando pasos para adaptar la normativa de la
proteccion de la Propiedad Intelectual e Indus-
trial a la realidad virtual. De momento, el me-
taverso abre un universo de posibilidades, un
escaparate sin limites, pero también implica
incertidumbre e inseguridad, y son muchos los
interrogantes respecto a la proteccion de las
marcas, por lo que habra que observar cdmo
evoluciona.
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