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1. Preliminar 2. La proteccién de la tecnologia implicada

Concebido el metaverso como una de las
mayores confluencias de tecnologias de
vanguardia (en torno a las realidades vir-
tual, aumentada y mixta) y como un espa-
cio en el que se pueden realizar, entre otras
muchas actividades, transacciones comer-
ciales, fdcilmente se comprende la impor-
tancia que desempenan los derechos de
propiedad industrial, tanto en la creacidén
de un metaverso como en su posterior fun-
cionamiento. Y eso explica también que, de
los numerosos interrogantes juridicos que
se suscitan en relacidén con el metaverso,
una gran parte de ellos tengan que ver con
el régimen juridico de la propiedad indus-
trial, a cuyo andlisis se dedica el presente
documento.
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en el funcionamiento del metaverso

2.1. Elfuncionamiento del metaverso supo-
ne la puesta en prdctica de multiples
invenciones tecnoldgicas, muchas de
ellas susceptibles de patentabilidad.
De hecho, las grandes compafiias tienen
ya una cartera considerable de patentes
(concedidas o solicitadas) relacionadas
con el metaverso. Se estima que sélo
Microsoft cuenta con mds de diez mil
relacionadas con la realidad virtual y
aumentada, y que son miles también las
de companias como Sony, Intel o Google.
Y el nUmero de solicitudes de patente
crece vertiginosamente al tratarse de
un sector en evolucién. Baste con recor-
dar, por ejemplo, entre las solicitudes de
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2.2.

patente mds recientes, la presentada
por Apple en los Estados Unidos sobre un
dispositivo de proyeccién de la realidad
aumentada directamente en la retina
que evita los mareos y dolores de cabe-
za que pueden provocar otro tipo de ga-
fas usadas para acceder al metaverso;
las solicitudes presentadas por Facebook
(ahora Meta) para proteger dispositivos
y sensores corporales que permiten que
un avatar reproduzca en el metaverso de
modo realista los movimientos de una
persona en el mundo fisico; la invencién
que permite usar un ordenador real en el
metaverso, de modo que las interfaces
de usuarios aparezcan alli, o la que per-
mite recibir y aceptar notificaciones en
el metaverso sélo con la mirada.

En todo caso, estas solicitudes de paten-
te que acompanan a la eclosién de un
nuevo sector tecnolégico serdn exami-
nadas conforme a la normativa existen-
te, sin que se susciten particularidades
juridicas por tratarse de invenciones
relacionadas con el metaverso.

Por lo demds, desde la perspectiva de
las patentes es importante el hecho
de que en la actualidad existen miltiples
metaversos independientes y estamos
asistiendo a un proceso de interconexién
de dichos mundos virtuales, que es lo
que supondrd el paso del llamado pro-
toverso a un verdadero metaverso glo-
bal. Ese proceso de interconexién hace
imprescindible la definicién y estableci-
miento de estdndares o normas técnicas
para cuya ejecuciéon en muchas ocasio-
nes serd necesario emplear tecnologia
patentada. Por tal razdén estamos ante
un nuevo campo para toda la problemd-
tica de las relaciones entre las paten-
tes sobre elementos esenciales de los

3.

estdndares: desde la emboscada de pa-
tentes por parte de quienes participen en
la creacién de los estdndares sin advertir
que son titulares de una patente sobre
uno de sus pasos hasta la situacién en
la que, habiéndose comprometido el
titular de la patente en el proceso de
creacion del estdndar a conceder licen-
cias a terceros como forma de permitir
la ejecucidn del estdndar, posterior-
mente se niega a hacerlo o no lo hace
en condiciones equitativas, razonables
y no discriminatorias, denominadas
condiciones FRAND («fair, reasonable
and non-discriminatory»).

El metaverso y la adquisicién de derechos
de propiedad industrial

La posibilidad de usar el metaverso para las

transacciones comerciales o como una pla-

taforma publicitaria explica la relevancia de

las marcas y de los disefios industriales en

este nuevo espacio virtualy, con ello, la im-

portancia de su adecuada proteccidn, tanto

registral como extrarregistral.

31

¢Hacia el registro de derechos de pro-
piedad industrial en el metaverso?

Por lo que respecta a los derechos de
propiedad industrial que nacen como
consecuencia de su registro, por el mo-
mento, aunque la marca o el disefio se
empleen en el metaverso, la adquisicién
del derecho de exclusiva sobre ellos (al
igual que la concesidn de las patentes)
se producird fuera del metaverso como
consecuencia del reconocimiento de
dichos derechos por el correspondien-
te Estado u organizacién de Estados y
con sujecién al principio de territoriali-
dad que rige los derechos de propiedad
industrial.
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3.2.

No cabe excluir que pueda surgir algu-
na iniciativa como la que hace anos se
puso en marcha en Second Life (un es-
pacio virtual que es considerado uno
de los primeros metaversos), donde se
cred una oficina de patentes y marcas
(«Second Life Patent and Trademark
Office») a la que se podia acudir para
dejar constancia de las creaciones de los
usuarios de Second Life o de la primera
utilizacién de una marca en dicho mundo
virtual. Pero iniciativas como ésta no
vendrdn acompanadas de un derecho
de exclusiva, a no ser que detrds de ella
se encuentre una autoridad con compe-
tencias para la concesidn de los derechos
de propiedad industrial. Tal posibili-
dad no se ha materializado todavia,
pero no cabe excluir que en un futuro
alguna oficina estatal de propiedad in-
dustrial tenga presencia en el metaverso
y permita la presentaciény la obtencién
de solicitudes de marcas, disehos y otros
derechos en el propio metaverso. Parece
lejano, pero no es una utopia. También
hace afos podria parecerlo la idea de
presentar una solicitud de marca por
internet y hoy es una realidad ordinaria.
Y no se olvide que el metaverso es una
evolucién de internet.

Adquisicidn de derechos extrarregistrales
de propiedad industrial como conse-
cuencia del uso de determinados bienes
en el metaverso

a) Laactividad en el metaverso puede
ser relevante para el nacimiento de
derechos de propiedad industrial
en los casos en que los derechos se
protegen sin necesidad de registro.
Téngase en cuenta que determina-
das legislaciones reconocen un de-
recho sobre la marca no registrada,

Marzo 2022

b)

lo que puede convertir en relevante
el uso que de un signo distintivo se
haga en el metaverso. En el caso
espanol, por ejemplo, el titular de
una marca no registrada, pero no-
toriamente conocida en el sentido
del articulo 6 bis del Convenio de
la Unién de Paris, goza —al igual
que el titular de una marca registra-
day de acuerdo con articulos 6, 34
y 52 dela Ley de Marcas— de la facul-
tad de oponerse al registro de una
marca o de un nombre comercial
confundible, de la facultad de opo-
nerse al uso de un signo similar o con-
fundible (con la Unica excepcién de
la proteccién reforzada que se otor-
ga alas marcas de renombre) y de la
facultad de instar la nulidad de una
marca o de un nombre comercial
confundible.

Igualmente, la utilizacién de un di-
sefo industrial en el metaverso pue-
de activar la proteccidén como dise-
Ao no registrado. Recuérdese que el
Reglamento (CE) nim. 6/2002, so-
bre dibujos y modelos comunitarios,
protege los disefios sin necesidad
de registro a partir del momento
en que se hacen publicos dentro de
la Unién Europea, de manera tal
que, en el trdfico comercial normal,
dichos hechos pueden ser conoci-
dos razonablemente por los circu-
los especializados del sector de
que se trate que operen en la Unién
Europea.

Pudiera pensarse que la definicién
de ‘producto’ al que se aplica el
disefio que recoge el Derecho euro-
peo es un obstdculo a la proteccién
de los disefios que se utilizan en el
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metaverso. Esa definicién considera
producto a todo articulo industrial o
artesanal, con exclusién expresa de
los programas informdticos. No obs-
tante, esta normativa no ha impe-
dido la proteccién de las interfaces
de usuario de dispositivos electro-
nicos, por lo que, por la misma ra-
zén, tampoco habrd inconvenien-
te para la proteccién de disefios
en el metaverso. En consecuencia,
la aparicién en el mundo virtual
del disefio de un producto digital
(como, por ejemplo, cualquier ele-
mento que emplean los avatares,
desde mobiliario a prendas de ves-
tir) puede implicar su divulgacién
a efectos del nacimiento de la pro-
teccién como disefio no registrado.
Y el auge actual del metaversoy su
previsible incremento en el futuro
hacen muy factible la accesibilidad
al disefio por parte de los circulos es-
pecializados que operan en el co-
rrespondiente sector, cumpliéndose
asti los requisitos para el nacimien-
to de la proteccién del disefo no
registrado (siempre, por supuesto,
que venga acompanado de otros
elementos exigidos, en especial su
novedad y cardcter singular).

En todo caso, tanto para el naci-
miento de la proteccién de una
marca no registrada como de un
disefio comunitario no registrado es
preciso que exista un determinado
vinculo territorial entre el uso de la
marca o del disefio en el metaverso
y el correspondiente Estado o Es-
tados. Se manifiesta aqui uno de
los grandes retos de la aplicacién
de la normativa reguladora de los
derechos de propiedad industrial

(por definicidn, territoriales) al me-
taverso (por definicién, global y
deslocalizado).

El problema no es nuevo, pues ya
se planted con intensidad a raiz
de la aparicién de internet, dando
lugar a numerosos debates y tesis,
lo que provocé la toma de posi-
cién de la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual y de
la Unién de Paris, organizaciones
que aprobaron en el 2001 la «Reco-
mendacidén conjunta relativa a las
disposiciones sobre la proteccién
de las marcas, y otros derechos de
propiedad industrial sobre signos,
en internet», en la que se establece
que la posibilidad de acceder des-
de el territorio de un determinado
Estado a un recurso de internet en
el que figura un determinado signo
no siempre supone que ese signo
se use en ese Estado. Por el contra-
rio, el criterio que se sigue es el de
considerar que la presencia de un
signo en la red sélo implica una uti-
lizacién en un determinado Estado
miembro cuando el uso tiene efecto
comercial en dicho Estado, para lo
cual se puede atender a distintos
factores (idioma utilizado, mone-
da en la que se indican los precios,
disclaimers o avisos de exencidn
de responsabilidad, etc.).

La importancia de esta recomen-
dacién conjunta estd fuera de toda
duda y los tribunales espanoles la
han tenido en cuenta en numerosas
ocasiones para establecer la exis-
tencia o no del preceptivo vinculo
territorial entre un determinado sig-
no presente en la red y el territorio
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espanol. Desde luego, parece claro
que cuando se elaboré la recomen-
dacidén no se estaba pensando en
los metaversos ni en los mundos vir-
tuales (y eso explica que haya vo-
ces que defienden la aplicacién en
estos casos del principio de la uni-
versalidad, de modo que cualquier
conducta en el metaverso se consi-
dere realizada en todo el mundo, o
al menos en todos los paises desde
los que se tenga acceso al metaver-
s0). No obstante, tampoco se puede
desconocer que el metaverso tam-
bién se concibe como una evolucidn
de internety que la definicién de in-
ternet que se da en la recomenda-
cién conjunta («un medio interacti-
vo de comunicacién que contiene
informacién que es simultdnea e
inmediatamente accesible, inde-
pendientemente de la ubicacién
territorial, para los miembros del
puUblico desde el lugar y en el mo-
mento que ellos elijan») engloba a
los metaversos, de modo que, mien-
tras no haya un cambio expreso de
criterio, les seria aplicable la citada
recomendacién. En consecuencia, y
siempre a la luz del caso concreto,
habrd que determinar que la marca
no registrada usada en el metaver-
so produce efectos comerciales en
Espana o que la divulgacién del di-
sefio no registrado en el metaverso
implica su divulgacién en la Unién
Europea.

3.3. Laactividad en el metaverso como even-

tual obstdculo para la obtencién de un
derecho de propiedad industrial

El metaverso no sélo puede ser un medio
para realizar conductas que pueden dar
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4,

lugar al nacimiento de un derecho de
propiedad industrial. También puede
ser un espacio en el que se lleven a cabo
actuaciones que impliquen todo lo con-
trario: la imposibilidad de obtener un
derecho registral fuera del metaverso.
Piénsese, por ejemplo, en la divulga-
cién de una invencidén en el metaverso
antes de solicitar la correspondiente pa-
tente, por ejemplo, por medio de una con-
versacién entre avatares o de una confe-
rencia impartida en el metaverso. Sin
dudda, en la medida en que la invencién
se haga accesible al publico, ésta pasa-
rd a formar parte del estado de la técni-
cay se destruird la novedad de la inven-
cién. Pero se presentardn dificultades
juridicas a la hora de probar tal divulgo-
ciény, lo que es fundamental en materia
de patentes, el momento exacto en que
se ha producido dicha divulgacién. Se
trata de los mismos problemas que se
presentaron con internet, existiendo ya
una consolidada prdctica de las ofici-
nas de patentes y de los tribunales de
justicia sobre la posibilidad de acudir
a archivos en los que se guardan copias
de la mayoria de los sitios web de cier-
ta importancia existentes en internet,
como por ejemplo WayBack Machine.
No obstante, a falta de un registro o
grabacién de todo lo que ocurre en el
metaverso, la prueba de la divulgacion
de una invencién se hace mucho mds
compleja.

El uso en el metaverso de marcas y disefos
registrados: la infraccién de la propiedad
industrialy los problemas de imputacién de
la responsabilidad

Dejando al margen los supuestos ya ana-
lizados en que se adquiere un derecho de
propiedad industrial gracias a la actividad
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desarrollada en el mundo virtual, el escena-
rio mds frecuente en la prdctica serd aquel
en el que se registre un derecho en el mundo
fisico y, acto seguido, se use el bien prote-
gido (la marca o el disefo) en el metaver-
so. Cuando esos actos de uso en el mundo
virtual sean realizados por el titular del de-
recho, dicha utilizacién puede ser relevante
para cumplir la carga de uso obligatorio que
se establece en materia de marcas (siempre
que sea un uso relevante que, ademds, pue-
da vincularse con el Estado o Estados en los
que surta efectos). Y, cuando sea un tercero
no autorizado el que emplee la marca o el
diseno en el metaverso, puede producirse
una infraccién de la propiedad industrial,
surgiendo al respecto varios interrogantes
en torno a la forma en que los titulares de
estos derechos pueden protegerlos frente a
SU Uso por parte de terceros.

4.1. Estd protegida la marca frente a su uso
en relacién con bienes o servicios digi-
tales?

Un primer interrogante es si los titulares
de un derecho de marca sobre bienes
o servicios ofrecidos o prestados fuera
del metaverso gozan de proteccién en
relacién con esos mismos bienes o servi-
cios cuando se ofrecen en el metaverso.
Piénsese, por ejemplo, en el titular de
una marca de relojes: ise extiende su
derecho hasta el punto de que su titular
puede impedir el uso de dicha marca
por un tercero para distinguir un reloj
virtual que se comercializa como un
token no fungible para uso de avatares
del metaverso? O recuérdese la reciente
demanda que ha presentado Hermés
ante un tribunal de los Estados Unidos
alegando la infraccién de su marca Bir-
kin registrada para bolsos por el uso
del signo Metabirkin por parte de un

tercero que habia creado unos tokens
no fungibles que representaban imd-
genes en las que se reproducian dichos
bolsos.

En la regulacién europea y espaiola el
derecho de marca permite a su titular
prohibir a cualquier tercero el uso, sin su
consentimiento, en el trafico econémi-
co, de signos que encajen en alguna de
las hipdtesis de proteccidn:

a) dobleidentidad entre la marcay el
signo del terceroy entre los produc-
tos o servicios para los que se haya
registrado la marcay se use el signo
del tercero;

b) existencia de riesgo de confusién
como consecuencia de que el signo
del tercero sea idéntico o similar
a la marca y se utilice en relacién
con productos o servicios idénticos
o similares a los productos o servi-
cios para los que esté registrada la

marca;

c) elsupuesto en que la marca goce
de renombre y el signo del tercero
sea idéntico o similar a la marca,
independientemente de si se utiliza
para productos o servicios idénticos
o similares a aquellos para los que
esté registrada la marca, siempre
que con el uso del signo realizado
sin justa causa se pretenda obte-
ner una ventaja desleal del cardc-
ter distintivo o del renombre de la
marca o el uso sea perjudicial para
dicho cardcter distintivo o dicho
renombre.

Pues bien, cuando una marca registrada
para productos o servicios fisicos sea
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usada por un tercero en relacién con
bienes o servicios digitales en el meta-
verso, no cabrd afirmar la identidad de
productos o servicios, lo que obligard
al titular de la marca a invocar los su-
puestos de riesgo de confusién o, en su
caso, de especial proteccién de la mar-
ca de renombre. Y esto puede generar
discusiones sobre la efectiva similitud
de productos o servicios o sobre la cons-
tatacidén o no de un riesgo de confusién
entre el pUblico.

No es de extranar por ello que en la
actualidad se esté asistiendo a un in-
cremento considerable de solicitudes
de registro de marca en diferentes ju-
risdicciones en relacién con los bienes
o servicios del metaverso como forma
de evitar este tipo de discusiones fu-
turas y de asegurar que el derecho de
marca se extiende al metaverso. Las
clases del nomencldtor internacional
a las que se acude son de muy distinto
tipo, como la clase 35, para distinguir
servicios minoristas de distribucién
de bienes virtuales (tal como ha hecho
Walmart en una reciente solicitud de
marca en los Estados Unidos); la cla-
se 9 (bienes virtuales que pueden ser
descargados), como es el caso de la
marca JayZ, solicitada también en los
Estados Unidos para distinguir «bienes
basados en tokens fungibles y no fungi-
bles, tales como mUsica, ropa, joyas, ga-
fas, bolsos, juguetes, fragancias, equi-
pamiento deportivo para uso on liney
en mundo[s] virtuales on line»; o la cla-
se 41, para distinguir servicios de en-
tretenimiento consistentes en propor-
cionar en linea accesorios para su uso
en entornos virtuales (como ha hecho
Nike en una reciente solicitud de mar-
ca, también en los Estados Unidos).
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4.3.

¢Estd protegido el disefo frente a su
uso en relacién con bienes o servicios
digitales?

Las dudas sobre la extensién o no del
derecho de exclusiva a los bienes digi-
tales cuando la marca se ha registrado
para bienes fisicos son menos relevantes
en materia de disefio. Ello es debido a
que, en esta materia, ni la relacién de
los productos a los que se va a incor-
porar o aplicar el disefio indicada en
la solicitud de registro ni la clasifica-
cién de estos productos conforme al
Arreglo de Locarno ni la descripcién ex-
plicativa del disefio pueden ser tenidas
en cuenta para determinar el alcance
de la proteccidén del dibujo o modelo
como tal. Y asi se dispone expresamen-
te en el articulo 36 del Reglamento (CE)
num. 6/2002, sobre dibujos y modelos.

En consecuencia, el titular de un diseno
registrado goza de un ius prohibendi
en relacién con el uso del disefo para
cualquier otro tipo de producto. Es muy
significativa la Sentencia del Tribu-
nal de Apelacién de Inglaterra y Gales
(Sala de lo Civil) de 23 de abril del 2008,
cuando afirma que el registro del disefo
para un coche permite impedir el uso
del diseno para un broche, un pastel o
un juguete («if you register a design for
a car you can stop use of the design
for a brooch or a cake or a toy»). Y, sien-
do esto asfi, se facilita la tutela de los
disenos frente a su aplicacién a bienes
digitales en el metaverso.

Eluso en el tréfico econémico y la vincu-
lacidn territorial

Para que el uso por parte de un terce-
ro de un signo en el metaverso lesione
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Una Marca ajena, es preciso, por expresa
exigencia del Derecho europeo y espa-
nol de marcas, que se trate de un uso
en el trafico econémico. Se trata de un
requisito que fdacilmente se cumplird,
pues es dificil sostener que lo que ocu-
rre en el metaverso estd al margen del
trafico comercial, sobre todo si se tiene
en cuenta que para participar en un me-
taverso el usuario se ha de crear un mo-
nedero electrénico en el que se incor-
porard la correspondiente criptomo-
neda del metaverso o eventualmente
otras criptomonedas.

En el caso del disefio, la normativa no
restringe expresamente el derecho de
exclusiva a los usos de terceros que se
realicen en el trafico econdmico. Es cier-
to que se excluyen del dmbito de tutela
los actos realizados en privado y con fi-
nes no comerciales, pero si quedan en-
globados los actos publicos de utiliza-
cién del diseiio, aunque no se efectlen
en el trdfico econémico (y siempre que
no sean aplicables otras excepciones
legales).

Pero, tanto en el caso de las marcas como
en el de los disenos industriales, el dere-
cho sélo se lesiona cuando los actos del
tercero se realizan o producen efectos
en el Estado o Estados en los que se re-
conoce el correspondiente derecho de
propiedad industrial. Y esto hace que se
vuelvan a plantear aqui los problemas
a los que ya nos hemos referido sobre el
choque del cardcter universal del meta-
versoy la territorialidad de los derechos
de propiedad industrial. En todo caso,
en el estado actual del Derecho de la
propiedad industrial serd imprescindi-
ble establecer un vinculo entre lo que
sucede en el metaverso y el concreto

4.4.

territorio en el que se encuentra protegi-
da la marca o el disefo industrial (vincu-
lo que sin duda existird cuando sea po-
sible entrar en el metaverso y adquirir
productos o servicios desde dicho terri-
torio).

La responsabilidad por la infraccidn

Una vez constatada la infraccién de un
derecho de propiedad industrial en el
metaverso, surge la cuestién de iden-
tificar a los sujetos responsables. En
principio, el primer responsable serd el
sujeto que emplea el signo o el disefio
lesivo en el mundo virtual (ya sea por
medio de su avatar, ya por medio del
establecimiento que haya creado en el
metaverso, ya comercializando un NFT o
token no fungible en un marketplace del
metaverso). Lo que sucede es que muchas
ocasiones la identificacién de esa per-
sona puede ser compleja. Téngase en
cuenta que los metaversos disponen de
un sistema de identidad digital que iden-
tifican univocamente a los usuarios. Pero
no necesariamente hay que revelar una
identidad en el mundo real.

Asi las cosas, no es de extrafar que se
quiera hacer responsables de las infrac-
ciones de propiedad industrial a los titu-
lares de los metaversos centralizados o a
los gestores de los metaversos abiertos.
Y eso explica el establecimiento de cldu-
sulas de exoneracién de responsabili-
dad que los usuarios han de aceptar an-
tes de usar los metaversos. Es el caso, por
ejemplo, del metaverso de Decentraland
(vide apartado 10 de los Terms of use),
donde los usuarios declaran ser respon-
sables de su propia conducta en el me-
taverso, obligdndose, entre otras cosas,
a no incluir, subir, transmitir, distribuir o
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hacer accesible de cualquier otro modo
cualquier contenido que implique vul-
nerar derechos de propiedad industrial,
y donde la fundacién responsable del
metaverso, sus directores y empleados,
asi como la organizacién auténoma
descentralizada (DAO, por sus siglas
en inglés) que la gestiona, se exone-
ran de cualquier responsabilidad por
la infraccién de derechos de propiedad
industrial.

Con todo, este tipo de cldusulas sélo
surten efectos inter partes, por lo que no
pueden ser opuestas frente al titular del
derecho lesionado. Frente a dichos titu-
lares los gestores del metaverso even-
tualmente podrdn invocar los puertos
seguros o exoneraciones de responsabi-
lidad establecidos en determinadas le-
gislaciones, como es el caso en la Unidn
Europea de la Directiva de comercio
electrénico del 2000y, en Espaia, de la
Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad

de la Informacién, que la transpone.
Para ello resultard fundamental la
ausencia de conocimiento efectivo de
que la actividad en el metaverso lesio-
na los derechos de un tercero y que, si
lo tienen, actUen con diligencia para
retirar el contenido ilicito o el acceso
a él. Y esto acrecienta la importancia
de los mecanismos de notice and take-
down establecidos en muchos meta-
versos como forma de comunicar la
infraccidén y solicitar la retirada o el
bloqueo de los contenidos infractores.
Es el caso, por ejemplo, del metaverso
de Decentraland, con la peculiaridad de
que en este caso la notificacién se pro-
duce fuera del metaverso (por correo
electrénico) y la toma de la decisidn
de bloquear los contenidos o incluso la
cuenta del infractor serd tomada por
la organizacién autédnoma descentra-
lizada, por medio de la votacién de sus
miembros (apartado 17 de los Terms of
use de Decentraland).

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ningun caso recomendacién o asesoramiento legal sobre cuestién alguna.

Para mas informacién, consulte nuestra web www.ga-p.com, o dirfjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.

Marzo 2022 9


http://www.ga-p.com

