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Joanna Wojewddzka!

Problematyka znakéw towarowych w metaverse?

Wstep

Zaroéwno konsumenci, jak i profesjonalni peinomocnicy przyzwyczaili sie do
postrzegania znakéw towarowych jako oznaczeh wprost natozonych na fizyczny
produkt lub jego opakowanie, czy tez identyfikujgcych konkretng ustuge, a wiec
zawartych w dotyczacych jej materiatach informacyjnych lub reklamowych. Tymcza-
sem, problematyka znakow towarowych zaczyna przenika¢ ze Swiata materialnego
do rzeczywistosci wirtualnej. Coraz szerszym echem odbija sie kwestia ochrony tego
typu oznaczen w metaverse.

Charakterystyka metaverse

Termin ,metaverse” pojawit sie po raz pierwszy w napisanej w 1992 r.
steampunkowej powiesci Neala Stephensona pt. ,Zamie¢”. Oznaczat tam wirtualng
rzeczywistos¢ umozliwiajaca prowadzenie, za pomocg awatara, alternatywnego
zycia, w ktérym dziato sie mniej wiecej to, co w prawdziwym — mozna byto spotykac
inne osoby, czy uczestniczy¢ w rozrywkach, takich jak koncerty. Termin ten powrdcit
w 2020 r., w odniesieniu do wewnetrznego Swiata gier komputerowych, takich jak
.Fortnite” czy ,Minecraft”, opartych na szerokiej spotecznosci, w ktérym to Swiecie
odbywaly sie wystepy artystyczne rzeczywistych muzykéw, choéby koncert popowej
piosenkarki Ariany Grande w grze ,Fortnite” w 2021 r.*> Obecnie metaverse rozumia-
ny jest jako wirtualna rzeczywisto$¢ bez granic, ktéra zapewnia dostep do rozrywek,
zakupOw i pracy, jest w pewien sposob ,nastepcg” Internetu.

1 Joanna Wojewddzka - rzecznik patentowy; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4168-240X

2 Artykut podnosi kwestig probleméw zwigzanych z uzywaniem znakéw towarowych w wirtualnej rzeczywisto$ci
metaverse, jak rowniez przedstawia poszczegolne przypadki sporéw lub watpliwosci prawnych powstatych na
takim tle.

3 https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/ariana-grande-zagrala-koncert-w-fortnite-zobacz-zapis-
calego-wydarzenia/10396rf
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Aktualnie nie ma jednak dostepnej jednej platformy, ktéra dawataby do
metaverse dostep, chociaz jako prébe takiego dziatania mozna wskazac przygoto-
wanie przez witasciciela portalu spotecznosciowego Facebook, Meta Platforms Inc.
(ktora to spotka zmienita swojg nazwe z globalnie znanej marki Facebook wtasnie
w holdzie dla metaverse), spotecznego Swiata wirtualnej rzeczywistosci pod nazwa
Facebook Horizon Worlds*, dostepnego za pomoca gogli VR Oculus.

Niesztampowe rodzaje znakow towarowych

Chociaz znaki towarowe sg utozsamiane gtéwnie ze stownymi, stowno-
graficznymi lub graficznymi oznaczeniami, bedacymi w zdecydowanej wiekszosci
nazwami lub logotypami uzywanymi do sprzedazy produktéw lub ustug, to juz od
kilku lat mozliwe jest obejmowanie ochrong tego prawa wiasnosci przemystowej jako
znaku towarowego Unii Europejskiej wielu innych typow oznaczen, takich jak ksztatty
3D, hologramy, multimedia czy gesty®. Obecnie réwniez polskim krajowym znakiem
towarowym moze by¢ kazde oznaczenie umozliwiajgce odroznienie towaréw
jednego przedsiebiorstwa od towarow innego przedsiebiorstwa oraz mozliwe do
przedstawienia w rejestrze znakow towarowych w sposob pozwalajgcy na ustalenie
jednoznacznego i doktadnego przedmiotu udzielonej ochrony®. Taka definicja umoz-
liwia zatem uznanie za znak towarowy elementdéw otaczajgcej nas rzeczywistosci
daleko wykraczajacych poza rysunek na papierze. Jako przyktady takich oznaczen
mozna podaé przeksztatcajacy sie hologram garnka’, przedstawienie ptongcych kul
strzelajgcych do celu, z muzycznym ttem® czy sekwencje przemieszczajgcych sie
liter®. Takie szerokie postrzeganie ram moznosci uznania danego wycinka rzeczy-
wistosci za znak towarowy otwiera nowe mozliwosci wykorzystywania w tym chara-
kterze kolejnych przedmiotéw, w tym — wirtualnych.

Problematyka znakow towarowych w kontek$cie metaverse dotyczy obecnie
gtéwnie NFT. NFT (ang. non-fungible token) to niewymienialne tokeny — unikatowe,
cyfrowe jednostki danych oparte na architekturze blockchain®, kryptograficznie ze
sobg powigzanej listy rekordow. Sa one wykorzystywane w charakterze kryptowa-
luty, ale tez w sztuce, jako srodek do udowodnienia autentycznosci i wkasnosci

4 Zob. https://www.oculus.com/horizon-worlds/

5 Wymaog dotgczania graficznego przedstawienia do zgtoszenia znaku towarowego przestat obowigzywaé dla
znakéw towarowych Unii Europejskiej z dniem 1 pazdziernika 2017 r., przy czym pewne wymogi techniczne, w
zaleznos$ci od specyfiki i cech poszczegodlnych znakéw towarowych okreslit art. 3 rozporzadzenia wykonaw-
czego Komisji (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja 2017 r. okreslajacego szczegétowe zasady wykonania niektorych
przepis6w rozporzgdzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
C/2017/3224, OJ L 205, 8.8.2017, str. 39-58, za§ w Polsce zostat on zniesiony nowelizacjg ustawy Prawo
wilasnosci przemystowej z dnia 20 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.501 z dnia 2019.03.15).

6 Art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej, Dz.U.2021.324 tj. z dnia

2021.02.19
Znak UE EUTM 017579491
Znak UE EUTM 018658383
Znak UE EUTM 018019259
0 Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewymienny_token
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danego dzieta. NFT sg zbywalne, natomiast w kwestii tego, jaki konkretnie przedmiot
moze by¢ niewymienialnym tokenem, to z praktyki wynika, ze pole manewru w tym
zakresie jest catkiem szerokie — jako NFT oferowane sg wirtualne nieruchomosci,
dzieta sztuki czy przedmioty kolekcjonerskie, takie jak karty sportowe. Z punktu
widzenia wiasnosci intelektualnej interesujace w tym zakresie sg takie tokeny,
ktorym mozna przypisa¢ charakter znaku towarowego lub utworu w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych®.

Wykorzystanie znakéw towarowych w metaverse

Znaki towarowe wykorzystywane sa w metaverse na rézne sposoby, w tym
niezgodnie z wolg ich rzeczywistych wiascicieli. Za przyktad mozna tu podac spor,
ktory luksusowa marka Hermeés toczy przeciwko producentowi niewymienialnych
tokenéw NFT o nawie ,MetaBirkins”. Problem w tym, ze ,Birkin” to nazwa jednego
z najbardziej pozgdanych modeli torebek oferowanych przez dom mody Hermes,
nadana na czes$¢ aktorki Jane Birkin, jak rOwniez zarejestrowany znak towarowy.
Tworcg ,MetaBirkins” jest digitalowy artysta Mason Rothschild*?>. Dom mody wskazat
we wniesionym na terytorium USA powddztwie, ze takie dziatanie, prowadzone bez
jego zgody, stanowi naruszenie praw do znaku towarowego. W pozwie wskazano,
Ze przez dziatania Rothschilda w metaverse konsumenci wprowadzani sg w btad co
do istnienia zwigzkéw tgczacych ,MetaBirkins” z domem mody. Hermés wskazat w
postepowaniu, ze popularnos¢ i wysokie ceny instrumentow kryptofinansowych NFT
oferowanych pod nazwg ,MetaBirkins” napedzalo powszechne przekonanie ich
nabywcéw o ich powigzaniu z markami ,Birkin” i ,Hermes”. Takie ,nawigzanie” do
realnego znaku towarowego zostato tu potraktowane przez uprawnionego z tego
prawa jako naruszenie, dziatanie majgce na celu rozmycie charakteru odrdzniajg-
cego znaku towarowego i cybersquatting.

Problem z oceng, czy takie dziatanie faktycznie stanowi naruszenie prawa do
znaku towarowego lub jakg$ forme czynu nieuczciwej konkurencji, lezy tu jednak
w zakresie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez oba podmioty — powoda
i pozwanego. Dom mody Hermeés oferuje bowiem towary w postaci galanterii skérza-
nej, a ochrona jego znaku'* obejmuje takie wiasnie produkty. ,MetaBirkins” sa
natomiast swego rodzaju cyfrowym instrumentem finansowym. Aby uzasadni¢ naru-
szenie, nalezatoby na dobrg sprawe wykaza¢ w procesie renome znaku towarowego
,Birkin”, aby wykroczy¢ z ochrong poza wykaz chronionych towaréw. Nalezy tu
wspomnie¢, ze dom mody Hermés najwyrazniej sam dostrzegt luki w swojej argu-
mentacji i postanowit zabezpieczy¢ sie na przyszto$¢, dokonujgc w sierpniu 2022 r.
zgtoszenia znaku towarowego ,,Birkin"** m. in. dla ,towaréw wirtualnych do pobrania”.

11 Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.
12 Zob. https://metabirkins.com/

13 Krajowy znak amerykanski nr 2991927

14 Zgtoszenie amerykanskiego znaku krajowego nr 97566629
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Niektorzy uprawnieni do znakéw towarowych nie wyrazajg zgody nie tylko na wyko-
rzystywanie nalezacych do nich znakéw w kontek$cie nazw tokenéw NFT, ale tez
nawet na samo powigzanie tych znakoéw z NFT.

Nike, Inc., wlasciciel jednej z najpopularniejszych marek odziezy i obuwia
sportowego, wszczat na terytorium USA spdr ze spétkg StockX LLC™, wiascicielem
platformy sprzedazowej StockX, zarzucajgc mu naruszenie praw do znakéw towaro-
wych ,Nike”. Naruszenie to miatoby polega¢ na tworzeniu przez StockX tokendw
NFT i sprzedazy zabezpieczonych nimi produktéw marki Nike, rzekomo z uzyciem
znakéw towarowych ,Nike” bez odpowiedniej zgody. W styczniu 2022 r. spoéitka
StockX ogtosita plany uruchomienia The Vault, serwisu wykorzystujacego NFT do
umozliwienia kupujacym sledzenia wtasnosci fizycznych produktéw sprzedawanych
na platformie StockX i gwarantowanie ich autentycznosci. Dotyczyto to produktow
wielu marek, w tym marki Nike. W toku postepowania spotka StockX wskazywata, ze
Nike wykazata niezrozumienie funkcji uwierzytelniania produktéw, jakg moga petnié
tokeny NFT. Kazdy token zawiera unikalny identyfikator i metadane dotyczace
powigzanego fizycznego zasobu, ktérych nie mozna zastgpi¢ ani zreplikowac, dlate-
go tez, nabywajgc dany towar, kupujgcy ma gwarancje jego autentycznoSci.
Odsprzedaz oryginalnych produktéw marki ,Nike” przez StockX nie stanowi za$
naruszenia, ze wzgledu na kwestie wyczerpania praw do znaku towarowego. Na
kanwie tej sprawy wida¢, ze tokeny NFT budzg w uprawnionych do znakoéw
towarowych pewng nieufno$¢, by¢ moze ze wzgledu na brak dotyczgcych ich
jasnych regulacji i niepopularnos¢ ich stosowania. Konkludujgc ten akurat przykfad,
naruszenie praw do znaku towaro-wego jednak sie znalazto — pozwana spétka
zapomniata, ze aby skutecznie certyfikowaé¢ za pomocg NFT fizyczne towary, te
ostatnie musza by¢ oryginalne. Zakupy testowe spoétki Nike dokonane na platformie
StockX ujawnity jednak, ze co najmniej cztery pary butéw, ktére wedtug StockX byty
autentyczne, w rzeczywistosci stanowity towary podrobione.

W kontekscie tokenow NFT podnosi sie rowniez kwestie praw autorskich, ze
wzgledu na protesty artystow odkrywajgcych wystawione w ten sposob na sprzedaz
wlasne grafiki, na ktérych wykorzystanie nie udzielili zgody. Nie zawsze jednak
graficzne przedstawienia wykorzystywane na tokenach NFT majg swojego ludzkiego
tworce. Jako jeden z ciekawszych przykladow wykorzystania sztuki w kontekscie
NFT mozna podac ,Bored Ape Yacht Club”, projekt artystyczny zwigzany z niewy-
mienialnymi tokenami zbudowanymi na blockchainie Ethereum zawierajgcy ponad
10.000 unikalnych wizerunkéw przedstawionej w kreskéwkowy sposéb maipy.
Kolekcja ,Bored Ape Yacht Club” obejmuje rysunki cztekoksztattnej matpy, ktore nie
sg tworzone przez rysownikéw, ale generowane przez algorytm®. Tzw. ,Bored Apes”
byly pierwotnie sprzedawane za 0,08 Ethereum (okoto 300 USD), przy czym

15 Zob. https://nftnow.com/features/the-nike-v-stockx-lawsuit-could-determine-what-type-of-nfts-can-be-created/
16 Zob. https://boredapeyachtclub.com/#/



Problematyka znakéw towarowych w metaverse | 71

odsprzedawano je za oszalamiajgce kwoty — jeden z tokenow zostat sprzedany
w domu aukcyjnym Sotheby’s za 3,4 min USD?Y.

Rozszerzanie zakresu ochrony
znakow towarowych na metaverse

Coraz wiecej whascicieli popularnych marek wykazuje réwniez zainteresowa-
nie rozszerzeniem ochrony przystugujacych im praw na kwestie zwigzane z meta-
verse. Swiadczy o tym rosnaca w lawinowym tempie, w szczegélno$ci na terytorium
USA, liczba zgtoszen znakéw towarowych majgcych chroni¢ wirtualne przedmioty
oraz cyfrowe portfele i przedmioty kolekcjonerskie. Dla zobrazowania sytuacji, od
1 stycznia do 31 sierpnia 2022 r. liczba zgtoszen znakow towarowych dotyczacych
kryptowalut, dokonanych w United States Patent and Trademark Office, przekroczyta
3600, podczas gdy w 2021 r. liczba zgtoszen w tym zakresie wyniosta 3516 za caly
rok®. Do ochrony w kontekscie NFT i kryptowalut zostaty zgtoszone oznaczenia m.
in. takich popularnych marek, jak M&M’s® czy Jack Daniel's®.

Problematyka rzeczywistego uzywania znaku towarowego
na produkcie wirtualnym

Problemem w kontekscie znakéw towarowych wykorzystywanych w ramach
tokendw NFT i metaverse w generalnym ujeciu pozostaje kwestia rzeczywistego
uzywania danego znaku towarowego. Moze to rowniez stanowi¢ okolicznosc¢ trudng
do wykazania w sporach o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy poprzez
nawigzywanie do niego lub wykorzystanie go wprost w metaverse. Oznaczenie nie
jest tam bowiem nakiadane na fizyczny, realny produkt. Zakres uzywania, ktére
bedzie spetnialo przestanki rzeczywistego, zalezy z pewnoscig od specyfiki towaru
lub ustugi, dla ktorych wykorzystywane jest dane oznaczenie, jednak uzywanie takie
musi by¢ mozliwe do uznania za uzasadnione w danym sektorze gospodarki w celu
utrzymania lub zdobycia udziatéw w rynku dla danych towaréw lub ustug®. W przy-
padku wykorzystywania znaku towarowego na cyfrowym awatarze produktu nie
bedzie mozliwy do wykazania zaden z typéw dowodow przedstawianych zazwyczaj
w ramach udowadniania rzeczywistego uzywania, a wiec probki fizyczne towarow,
na ktorych umieszczany byt znak; faktury i inne dokumenty sprzedazy, wskazujgce
wielko$¢ sprzedazy w poszczegoélnych okresach, wysokos¢ obrotu, wielo$¢ odbior-
cow; reklamy, foldery czy oferty??. Towar, na ktérym bedzie znajdowat sie w meta-
verse znak towarowy, nie bedzie bowiem ani realnym, fizycznym towarem, ani

17 Zob. https://hypebeast.com/2021/10/bored-ape-yacht-club-nft-3-4-million-record-sothebys-metaverse
18 Zob. https://finbold.com/over-3600-crypto-related-u-s-trademark-applications-filed-in-2022-beating-entire-2021/

19 Zgtoszenie krajowego znaku amerykanskiego nr 97467089
20 Zgtoszenie krajowego znaku amerykanskiego nr 97589130
21 Por. wyrok Sadu UE z 4.04.2019 r., T-910/16, Hesse v. EUIPO, EU:T:2019:221
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ustugag, ani tez nie bedzie on wprowadzany do obrotu. Uzywanie znaku towarowego
w metaverse mozna ewentualnie uzna¢ za pewng forme uzywania w reklamie.

Podobny problem podnoszony byt w przypadku znakéw towarowych wyko-
rzystywanych na innego typu wirtualnych produktach, np. w grach komputerowych.
Flagowym przyktadem jest tu przedstawiony w serii gier ,Fallout”, rozgrywajacych sie
w post-apokaliptycznym $wiecie, nap6j Nuka Cola. Znak towarowy ,Nuka Cola"%,
zarejestrowany na rzecz ZeniMax Media Inc., spotki-matki producenta gry ,Fallout”,
Bethesda Softworks, dla napojow, przestat cieszy¢ sie ochrong ze wzgledu na
stwierdzenie wygasniecia prawa z powodu braku jego rzeczywistego uzywania®.
Nuka Colg mozna byto raczy¢ sie jedynie w grze, nie zas w rzeczywistosci.

Podsumowanie

Wykorzystywanie praw wiasnosci intelektualnej w metaverse, w szczegdl-
nosci znakow towarowych oraz utworéw objetych ochrong prawnoautorskg budzi
wiele pytan o mozliwosci ich kompleksowej ochrony, a w szczegolnosci przetozenia
kwestii naruszen i uzywania znakéw towarowych z przestrzeni realnej na przestrzen
wirtualng. Wyjasnienia wymaga wiele kwestii, przyktadowo, w jaki spos6b powinny
podlegaé ochronie oznaczenia stosowane w metaverse, skoro ich ochrona w kate-
goriach znakéw towarowych jest niejednoznaczna, ze wzgledu na trudnosci w wyka-
zaniu ich rzeczywistego uzywania. Tym bardziej, ze ich ochrona dla towaréw lub
ustug zwigzanych z oprogramowaniem komputerowym lub podobnych réwniez nie
rozwigzuje do konca problemu, jako ze dla takiej kategorii znaki te réwniez nie
bylyby faktycznie uzywane. Kontrowersyjna pozostaje réwniez forma takich ozna-
czeh — pomimo przedstawienia w podobny sposob, nie sg to jednak znaki trojwy-
miarowe ani tez hologramy. By¢ moze de lege ferenda nalezaloby postulowac
wyodrebnienie dla metaverse nowego rodzaju znakéw towarowych lub tez dostoso-
wanie obecnie obowigzujgcych przepiséw do tego rodzaju uzywania. Niezaleznie od
przysztej formy rozwigzania tego problemu, temat znakéw towarowych w metaverse
Z pewnoscig bedzie w najblizszej przysztosci tematem gorgcych dyskusiji.

22 Por. M. Kondrat [w:] H. Fedorowicz, M. Jezierska-Zigba, A. Przytuta, J. Stefanczyk-Kaczmarzyk, M. Kondrat,
Prawo witasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2021, art. 169

23 Krajowy znak amerykanski nr 4848364

24 Co w systemie prawa amerykanskiego weryfikowane jest z urzedu.



