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Det forsta viktiga malet om NFT:er och varumarkesratt har nu avgjorts i USA,
Hermés vs MetaBirkin. Vi har tidigare tagit upp detta mal som ett exempel pa
varumarkesrattens intrade i metaverse, se inlagget har.

Att varumarkesratten numera befinner sig i en évergangsfas ar tydligt och nya
komplexa fragor har uppstatt sasom fragan som aktualiserades i det amerikanska
avgorandet. Hur langt stracker sig det rattsliga skyddet i den virtuella varlden for
varumarken som enbart ar registrerade for fysiska varor?

VAD AR METABIRKIN?

En amerikansk konstnar skapade ar 2021 ett flertal virtuella konstverk bestaende
av vaskor kallade MetaBirkin. Dessa vaskor liknar i form och utseende en digital
version av Hermeés klassiska Birkinvaska, men ar téckta av en fargglad pals i stallet
for skinn. Skaparen marknadsférde och salde dessa vaskor som NFT:er via flertalet
NFT-marknadsplatser och under domannamnet metabirkins.com. Vidare lankades
det till Hermeés hemsida och ordet Birkin anvéndes flitigt i marknadsféringen.

KORT OM NFT:ER

NFT ar en forkortning av “non-fungible token” och kan foérklaras som ett unikt
digitalt certifikat for en viss digital tillgang i en blockkedja. Det vill sdga, ett slags
dgandebevis for en viss vara. Ett kdnt exempel &r "The Merge” som hittills ar

det dyrast salda NFT-konstverket. Flertalet kdnda varumérken har skapat unika
limiterade NFT-konstverk, Coca Cola var tidigt ute och skapade tavlor och dven
kldader som kunde anvédndas till avatarer i Decentraland (en metaverse-plattform).

VARFOR AR HERMES VS METABIRKIN INTRESSANT?

Malet ar avgjort i USA och har darfor inte prejudicerande verkan inom EU och
Sverige. Trots det &r malet intressant da det ar ett av de forsta avgorandena

och det mest framtradande i sitt slag. Malet behandlar forhallandet mellan
immaterialratten och den virtuella varlden samt i vilken omfattning ett traditionellt
varumarke har skydd i den virtuella varlden. Malet har f6ljts av manga NFT-
konstnarer saval som varumarkesinnehavare och kommer sannolikt att paverka
dessa parters agerande framover, aven utanfér USA:s grénser.
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HUR AVGJORDES MALET?

Skaparen av MetaBirkin hdvdade att han
skapat sina konstverk som en hyllning

till Hermés kanda vaska och att detta
skapande foll inom hans yttrande- och
konstnarliga frihet. Han framférde dven att

MetaBirkin kan liknas vid Andy Warhols “The BIRKIN Mark has come to have
"Campbell’s Soup”-tavlor. Dessa argument a secondary meaning indicative of
tycks inte ha vunnit framgang hos den origin, relationship, sponsorship and/
amerikanska domstolen som i stéllet or association with Hermés and its
fann att skaparen av MetaBirkin begatt distinctive reputation for high quality.
varumarkesintrang och snyltat pa Hermes The purchasing public is likely to
goda renommé. Hermeés och Birkinvaskan attribute to Hermeés, Defendant’s

ar varldskanda och skyddsomfanget use of the METABIRKINS mark as a
for varumarkena stracker sig darfor in source of origin, authorization and/

i den virtuella varlden, menade den or sponsorship for the METABIRKINS
amerikanska domstolen. Varuméarkenas NFTs Defendant sells and further,
status generellt och i branschen innebar purchase Defendant’s METABIRKINS
att konsumenter sannolikt kunde komma NFTs in the erroneous belief that

att tro att MetaBirkins hade koppling till Defendant is associated with,
Hermés. sponsored by or affiliated with

Hermés, when Defendant is not.”

Det ar dock inte sjalvklart att samtliga

varumarken som exempelvis ar Hermes International v. Rothschild,
skyddade for klader i fysisk form dven ar U.S. District Court for the Southern
skyddade for klader i virtuell form. | den District of New York, No. 1:22-cv-
amerikanska domstolen kan man mellan 00384 punkt 142

raderna utldsa att det var avgoérande
att Hermeés och Birkinvaskan bada
hade en sa pass hég och varldskand
status i modevarlden. Om skaparen

av MetaBirkin i stéllet hade anvant

sig av en vaska fran ett mindre eller
okdant modemarke ar det inte sakert att
varumarket skulle anses vara skyddat i
den virtuella varlden.

DEBATTEN EFTER AVGORANDET

Skaparen av MetaBirkin har efter domen uttalat att han inte tanker slappa fragan
om vad han menar ar en ratt att utrycka sin yttrandefrihet genom konst. Det
aterstar att se om malet kommer att overklagas, oavsett har avgérandet redan
vackt en debatt kring hur NFT-konstnarer och andra digitala skapare far agera och
inte agera. Den ena sidan anser att avgorandet ar en vinst for gigantiska modehus
pa bekostnad av konstnarlig frihet. Rattighetsinnehavare har & andra sidan framfort
att avgorandet ar en vinst da varumarkens varde inte sallan ér det mest centrala
och vardefulla ett modehus har. Trender, designers och dgare kan komma och ga
medan varumarket kontinuerligt bestar och uppratthaller verksamhetens varde
och status.
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EU OCH VARUMARKEN | METAVERSE
Hur EU-domstolen och svenska domstolar staller sig i fragan om varumarkens
skyddsomfang i en virtuell varld aterstar att se.

Varumarkesinnehavare bor 6vervaga att utoka och sdkerstalla sitt skydd i bade den
fysiska och virtuella varlden. EUIPO har i ett forslag pa reviderad version av 2022
ars riktlinjer fortydligat att varumérkesskydd for NFT:er kan sokas i varuklass 9, en
officiell version forvéntas publiceras fére sommaren.

Manga modehus har redan pabdrjat steget in i metaverse genom att anséka om
virtuella varumarkesskydd, exempelvis [amnade Burberry in en varumarkesansékan
(ans6kningsnummer 018647205) till EUIPO for att skydda sitt klassiska rutiga
monster som NFT. EUIPO avslog dock nyligen delvis ansékan da monstret

ansags sakna sarskiljningsférmaga i delar av de sokta klasserna. Har kan tillaggas
att Burberry sedan flera ar tillbaka har monstret registrerat i andra klasser for

mer traditionella varor, sdsom kldder och accessoarer. | beslutet framfor EUIPO

att ansokan ska beddmas likt den ndrmast motsvariga typen av varumarke i

fysisk form, ansékans (bristande) sarskiljningsférmaga bedémdes darfor enligt
konsumenters syn pa monstret som ett 3D-marke. Féljande klassbeskrivning i klass
9 ansags dock uppfylla kravet pa sarskiljningsférmaga:

“Downloadable interactive characters, avatars and skins; Video games and
downloadable video game software.”

Det aterstar att se vad utfallet blir i denna varumérkesansdkan da Burberry
fortfarande har mojlighet att 6verklaga beslutet. Intressant i ansékans nuvarande
fas ar EUIPO:s stéllningstagande till hur en ansékan om skydd i den virtuella
varlden ska beddmas. Det aterstar dven har att se om detta ar ndagot som kommer
att upprétthallas eller inte, men i nuldget tycks virtuella varor bedémas likt ndrmast
motsvarande fysiska varumarkestyp.

AVSLUTANDE KOMMENTAR

Sammanfattningsvis har Hermeés vs MetaBirkin, det forsta substantiella malet av
sitt slag, visat att varumarken kan ha ett skyddsomfang som strécker sig fran den
fysiska varlden in i den virtuella. Exakt hur langt skyddet stracker sig ér daremot
fortfarande oklart. Vi kan forvanta oss att liknande fragor kommer att aktualiseras
inom EU framéver med tanke pa utvecklingen av bland annat olika metaverse-
plattformar. Aven om vissa varumarken kan anses ha ett befintligt skyddsomfang
som stracker sig fran den fysiska varlden in i den virtuella, ar det langt ifran
sjalvklart att samtliga varumarken, som exempelvis ar skyddade for klader i fysisk
form, dven ar skyddade f6r klader i virtuell form. Sarskilt mindre varuméarken bér
redan nu utéka sitt registrerade skydd.
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VALKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Magnusson erbjuder juridiskt stod i fragor som rér
varumarkesskydd och varumarkesintrang. Vi erbjuder aven
utbildningar inom dessa omraden.

Du ar valkommen att kontakta Helena Ronqvist och Ebba
Hedin.

Vill du lasa mer om vara tjanster inom immaterialratt, klicka
har.

HELENA RONQVIST
Advokat / Partner
helena.ronqvist@magnussonlaw.com

EBBA HEDIN

Jur.kand / Associate

ebba.hedin@magnussonlaw.com
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