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Los jueces
ponen
orden en el
metaverso

Las marcas llevan a los
tribunales sus contlictos por
infracciones de propiedad
intelectual en este universo

POR IRENE RUIZ DE VALBUENA

I metaverso es un nuevo mundo de reali-

dad virtual en el que las marcas quieren
posicionarse. Un entorno atn incipiente

lleno de oportunidades, pero en el que

también se generan conflictos que, de he-

cho, yahan empezado a dirimirse en los

tribunales. La primera batalla judicial en el metaverso
ha sido el caso MetaBirkin. El Tribunal de distrito del
Sudeste de Nueva York, en su sentencia del pasado 8
de febrero, ha dado la razén a Hermes en su disputa
contra Mason Rothschild. El artista estadounidense
debera pagar una indemnizacién de 133.000 d6lares a
la maison francesa por haber infringido los derechos
de marca registrada vendiendo bolsos virtuales del
famoso modelo Birkin en formato NFT (Non-Fungi-
ble Token, en inglés) sin el permiso de la firma de lujo.
Laresolucién ha supuesto un hito porque es la pri-
mera vez que un tribunal castiga una vulneracioén de
marca a través de tokens no fungibles en un entorno
virtual. Sin embargo, aunque el contexto es diferente,
el problema legal no es nuevo. Como explica Cristina
Mesa, socia del Departamento de Propiedad Indus-
trial e Intelectual de Garrigues, lo

que se discutia era si debia preva-

‘ ‘ lecer el derecho de Hermes a pro-
hibir el uso de sumarca Birkin o el

Los des- de Rothschild a utilizarlo de base
pachos de ten su pro@uccmn artistica. El es-
andar utilizado para decidir el ca-

abogfldos so fue Rogers v. Grimaldi, una de-
preven manda marcaria de finales de los
una ele- afios ochenta interpuesta por Gin-
vada ger Rogers en Estados Unidos”, su-

T braya la abogada.

gztll(%ll(l):; ta Alejandro Tourifio, socio direc-
tor de ECIJA, destaca que con es-

que haya te fallo “se confirma el derecho de
jurispru- monopolio del titular de derechos
dencia de marca frente a cualquier ter-

cero, también en los nuevos usos

que se dan en el metaverso”. Para
el letrado, la sentencia marcard la pauta de casos si-
milares en el futuro. Algo que también apunta Car-
men Gonzalez, directora del drea de marcasy brand
intelligence de PONS IP, que la califica como un im-
portante precedente y una buena noticia para los ti-
tulares de marcas.

Por su parte, Miquel Montaifia, socio de Clifford
Chance, especializado en propiedad intelectual, se
muestra cauteloso respecto a las consecuencias de
esta resolucion. En primer lugar, porque no es fir-
me y Mason Rothschild ya ha anunciado que pre-
sentard recurso de apelaciéon. En segundo lugar,
porque esta predeterminada por el veredicto de
un jurado y, en su opinién, tendria mayor interés
si, como ocurre en Europa, la sentencia la hubiera
dictado un tribunal especializado en derecho de
marcas sin la intermediacién de un jurado. Ade-
mas, el experto considera arriesgado extrapolar

Algunos de los NFT disefiados por Mason Rothschild, creador de los MetaBirkins.

este resultado a otros asuntos, ya que este caso se
refiere a una marca de renombre como es Her-
mes, y como tal, goza de una proteccién reforzada.

El caso Nike contra StockX

En cualquier caso, se esperan mas pronunciamien-
tos sobre protecciéon de marcas en el metaverso, co-
mo el que derive, también en Estados Unidos, del
enfrentamiento entre Nike y la plataforma de com-
praventa de zapatillas de deporte StockX. Esta dis-
puta, valora Mesa, es “juridicamente mas compleja”
porque los productos que se venden en StockX son
zapatillas Nike originales y los NFT se utilizan para
certificar que lo son y trazar las ventas sucesivas. Sin
embargo, Nike alega que la representacion digital
de las zapatillas que se incluye en la plataforma es
un producto que utiliza su marca sin autorizacion.
“Lo que estd intentando impedir Nike es que StockX
pueda desarrollar este mercado secundario”, con-
cluye la experta.

También en Espafia ha llegado
alos tribunales un asunto sobre el

los jueces resuelvan conflictos sobre proteccion de
marcas en el metaverso. Un ambito en el que Mon-
tafid prevé una elevada litigiosidad, al menos has-
ta que se disponga de una doctrina jurisprudencial
consolidada que aclare las reglas del juego. “Hasta
que los tribunales de instancias superiores sienten
una doctrina clara, asistiremos a una verdadera tra-
vesia del desierto judicial del metaverso”, vaticina.

Con este panorama no esta de mas que las mar-
cas preparen su estrategia en este terreno. En es-
te sentido, Gonzalez recomienda reforzar la cober-
tura aplicativa de las marcas protegiendo los pro-
ductos y servicios virtuales, con independencia de
los planes inmediatos de uso en entornos virtuales.
“Teniendo en cuenta que tenemos cinco afios para
iniciar dicho uso, es una actuacién preventiva que
nos puede ayudar de forma efectiva a luchar contra
utilizaciones no autorizadas”, advierte. La principal
dificultad, agrega, es tener una cobertura territorial
adecuada, ya que los entornos digitales tienen un al-
cance mas global.

uso de tokens. Se trata del conflic-

to que enfrenta a VEGAP, la enti-
dad de gestién de derechos de los
artistas plasticos, con la marca de
moda Mango. El motivo de la re-
clamacién de VEGAP, como indi-
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ca Tourifio, es el uso por parte de
Mango de obras de los pintores
Joan Miré, Antoni Tapues y Mi-
quel Barcel6 en version NFT en
la inauguracién de su tienda en
la Quinta Avenida de Nueva York.

Otro caso interesante en es-
ta materia, afiade Tourifio, es el
que se dirime en Estados Unidos
sobre si Opensea, la mayor pla-
taforma mundial de NFT, tiene
o no responsabilidad cuando los
usuarios que venden estos intan-
gibles a través de la web infrin-
gen la propiedad intelectual de
terceros.

Los expertos coinciden en que
esto es solo el principio y que en
un futuro serda muy habitual que

A

El Banco de Espafa anuncia la convocatoria de:

PLAZAS DE EXPERTO EN TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION

Seleccionamos expertos en tecnologias de la informacion especializados en
jefatura de proyectos informaticos; arquitectura empresarial, de soluciones
y sistemas; ingenieria de soluciones de software; auditoria informatica y
gestion y difusion de bases de datos estadisticas.

Se requiere titulacion universitaria oficial, con un minimo de 240 créditos
europeos, experiencia profesional reciente de, al menos, cinco anos en las
funciones descritas en la convocatoria, asi como conocimiento del idioma
inglés, hablado y escrito.

El plazo de solicitud para el proceso finaliza el
21 de marzo de 2023 a las 14 horas (hora peninsular espafiola).

Encontraras las bases y solicitud de admisioén en:

www.bde.es - empleo y becas - convocatorias con plazo abierto




