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Was ist das Metaverse?1.
Quelle: EvgeniyShkolenko/iStock



«Ein kollektiver, virtueller 3D-Raum, in dem sich Menschen in Form
von individuellen Avataren frei bewegen und miteinander interagieren
können»

«The metaverse is an embodied internet that you’re inside of rather
than just looking at.» (Mark Zuckerberg)

WAS IST DAS METAVERSE?
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Offen, in Echtzeit, dezentral und interoperabel

AR und VR sind nicht zwingend notwendig

Verknüpfung von realer und digitaler Welt mit Blockchain-
Technologie

Verknüpfung von Phantasie und daily businness.

WAS IST DAS METAVERSE?
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Beispiele: Upland

WAS IST DAS METAVERSE?
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Quelle: Upland



Beispiele: The Sandbox

WAS IST DAS METAVERSE?
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Quelle: The Sandbox Alpha/Florian Heide



Beispiele: Decentraland

WAS IST DAS METAVERSE?
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Quelle: Decentraland



Sozialisierung, virtuelles Arbeiten

Individualisierung der Avatare (digitale Mode und Gadgets)

Virtuelle Shops, Galerien, Modenschauen, Auktionen (z.B. Sotheby’s)

Digitale Produkte oder Dienstleistungen aller Art (auch als Substitut für reale
Produkte)

Werbung im Metaverse

WAS GESCHIEHT IM METAVERSE UND WO TAUCHEN MARKEN AUF?
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Marken-Eldorado? Mißbräuchliche
Anmeldungen, Nachanmeldungen, zB Nike
beim EUIPO, Virtuelle Markenpräsenz

WAS PASSIERT BISHER?
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Quelle: EUIPO

Quelle: Gucci Town/Roblox



WAS PASSIERT BISHER?
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Quelle: USTPO

Quelle: Gucci Town/Roblox



Markenrechtliche
Fragestellungen

2.



Rechtsbegründung

Bestehender Markenschutz oder Neuanmeldung?

Gefahr durch Zwischenrechte im Markenregister

Rechtserhaltung

Wie findet Rechtserhaltende Benutzung im Metaverse statt?

Rechtsverletzung

Wie sehen Markenbenutzungen im Metaverse aus (virtuelle Gucci-Tasche)?

Markenmäßige Verwendung

Anwendbarkeit Erschöpfungsgrundsatz

Verwechslung von virtuellen und physischen Waren

Reichweite des Markenschutzes / Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Rechtsdurchsetzung

MARKENRECHTLICHE PROBLEME
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Bestehender Markenschutz oder Neuanmeldung?

Zwischenrechte beachten!

Waren-/Dienstleistungsverzeichnis genau erstellen

MARKENRECHTLICHE PROBLEME
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Wie funktioniert hier die rechtserhaltende Benutzung?

Nur digital, nur physisch, oder beides?

Was ist das relevante Gebiet, in dem die Benutzung stattfindet?
Deutschland, EU, USA, China?

RECHTSERHALTUNG
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Reichweite des Markenschutzes (§ 14 MarkenG, Art. 9 UMV) -> Territorialitätsprinzip

Gerichtsstand

Deutsche Marke: § 12 ZPO, Art. 7 Nr. 2 EuGVVO -> Handlungs- und Erfolgsort
(EuGH –Wintersteiger) Schweiz: Lugano Übereinkommen

UM: Art. 125 I und V UMV: Beklagtenwohnsitz, (nur) Handlungsort (EuGH –
Coty Germany)

Anwendbares Recht

Art. 8 I Rom-II-VO -> Schutzlandprinzip

Problem: Streudelikte

RECHTSDURCHSETZUNG
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Wie sieht eine markenmäßige Verwendung im Metaverse aus?

Inwiefern gilt der Erschöpfungsgrundsatz?

«Ware»?

«Inverkehrbringen»?

Gibt es Besonderheiten bei der Begründung der
Verwechslungsgefahr?

RECHTSDURCHSETZUNG
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Markenrechtsverletzung oder Kunst?

Hermès‘ Argumentation:

Markenverwässerung

Cybersquatting

Rufausbeutung („if thiswasn‘t called

Birkins, would it get any attention?“)

Rothschilds Argumentation

Keine markenmäßige Benutzung

Kunst, die ein Markenprodukt darstellt

„first virtual art world black market goods“

USE CASE: HERMÈS / MASON ROTHSCHILD
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Quelle: MetaBirkins



USE CASE: NIKE GEGEN STOCKX
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Quelle: https://stockx.com/de-de/chunky-dunky-vault-nft 

StockX bietet NFTs zu auf der Plattform
angebotenen Waren an, hier Nike Jordan 1.

Nike wirft vor:

Markenverletzung

Rufausbeutung

Vermeidbare Herkunftstäuschung

Irreführende Werbung

Produktfälschung

StockX antwortet:

Beschreibende Nutzung



Was sagen denn die 
Markenämter dazu?

3.



EUIPO: BISHERIGE ERKENNTNISSE
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Quelle: EUIPO



EUIPO: OFFENE FRAGEN
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Ist die Verkehrsanschauung im Metaverse die gleiche?

Inwiefern sind die Grundsätze zur Unterscheidungskraft und zum beschreibenden
Gehalt auf virtuelle Waren übertragbar?

Wie erbringt man den Benutzungsnachweis?

Wie vergleicht man virtuelle und physische Waren?



USPTO: WAS SCHON BEANTWORTET WIRD
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Cybersquatter-Anmeldungen zurückgewiesen (Gucci, Prada)

Einzelhandelsdienstleistungen umfassen virtuelle Produkte (je nach Wording)

Virtuelle und physische Produkte sind verwechselbar

Quelle: USTPO



USPTO: WAS NOCH PROBLEMATISCH IST
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Quelle: The Fashion Law



Fazit4.



Markenreview sehr empfehlenswert -> reicht bisheriges Wording aus?

Im Zweifel: Nachanmelden (+ Kollisionsrecherchen)

Gedanken über Benutzungsnachweise machen, auch für die USA

TAKEAWAY
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© Alle Rechte an dieser Präsentation gehören der HÄRTING Rechtsanwälte PartGmbB. Jegliche Nutzung dieser Präsentation ohne unsere
Zustimmung ist nicht gestattet. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich
Fotokopien, Down- und Uploads), Übersetzungen und die Speicherung und Verarbeitung in und mit elektronischen Systemen. Jede Verwendung
in den vorgenannten Fällen oder in anderen als den gesetzlich zulässigen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der HÄRTING
Rechtsanwälte PartGmbB. Diese Präsentation ist keine Rechtsberatung und ersetzt eine solche in keinem Fall.
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