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ARTE Y DERECHO: LIMITES PARA LOS NFTs

La primera decision judicial europea sobre la creacion de tokenes no fungibles
exige respetar ciertos limites impuestos por la ley.
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A principios de 2022, la empresa italiana
Blockeras SRL (que explota una plataforma
para jugar al fatbol de modo virtual) co-
menz6 a vender tokenes no fungibles (NFTs)
con imagenes de futbolistas.

Los NFTs son conjuntos unicos y no fun-
gibles de datos almacenados en blockchains
(esto es, en eslabones inviolables de cadenas
de datos). Las criptomonedas son también
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conjuntos de datos almacenados en block-
chains, pero fungibles'.

Uno de los NFTs vendidos por Blockeras in-
cluia la imagen de Christian “Bobo” Vieri,

! Un resumen genérico acerca de qué debe entenderse
por tokenes no fungibles puede encontrarse en Lee,
Malone y Wong “Tokens and accounts in the context
of digital currencies”, FEDS Notes, 23 diciembre
2020 en https:/www.federalreserve.gov/econres/no-
tes/feds-notes/tokens-and-accounts-in-the-context-of-
digital-currencies-122320.html




ex jugador de la Juventus Football Club
SpA, un equipo de futbol de Turin consti-
tuido en forma de sociedad anénima —y cu-
yas acciones cotizan en la Bolsa de Italia—.

En la imagen incluida en el NFT Vieri lucia
la camiseta (casaca) del equipo: blanca y ne-
gra y con dos estrellas. Blockeras tenia el
permiso del futbolista para reproducir su i-
magen, pero no el de “la Juve”.

Entre el 7 de abril y el 4 de mayo de 2022 se
vendieron 68 NFTs por un total de 36.000
dolares por medio de la plataforma Binance.

La Juventus solicité entonces una medida
cautelar a la justicia, para que Blockeras
cesara el uso indebido de las imdgenes y se
retiraran de la venta los NFTs que las in-
cluian.

El 20 de julio pasado, un juez de primera
instancia de Roma, Italia, ordend a Blocke-
ras que cesara de promocionar y comercia-
lizar esos NFTs, con el argumento de que in-
cluian marcas registradas pertenecientes al
club italiano (como el nombre y el disefio de
la camiseta).

En su defensa, Blockeras sostuvo que las
marcas de la Juventus no estaban registradas
para cubrir “productos virtuales descarga-
bles”. Ademas sostuvo que el uso de la ima-
gen de Vieri era licito, dada su condicion de
personaje publico.

El juez entendid, sin embargo, que las mar-
cas de “la Juve”, tratandose “del mas exitoso
club de futbol de Italia” eran notorias y co-
nocidas en todo el pais, por lo que era inne-
cesario analizar si estaban o no registradas
para cubrir objetos digitales. Su uso, afiadio,
implicaria confundir a los consumidores a-
cerca de cudl era el origen y naturaleza de
los NFTs.

Pero ademas sostuvo que la Juventus ya
tenia marcas registradas en la clase 9 de la
Clasificacion Internacional de Niza®, por lo
que esos registros también cubrian productos
relacionados con NFTs.

En rigor, la descripcion de los bienes inclui-
dos en la clase 9 no incluye aun “publica-
ciones digitales descargables”. Recién el 1°
de enero de 2023, la 12% revision de la Cla-
sificaciéon incorporard “‘archivos digitales
descargables autenticados mediante tokenes
no fungibles”.

El juez agregd que la Juventus llevaba a ca-
bo una amplia variedad de actividades de
marketing digital y a través de las redes
sociales para promocionar varios elementos,
incluyendo vestimenta.

También declar6 que la Juventus habia lo-
grado demostrar el desarrollo de actividades
en el campo del juego online basadas en el
uso de tecnologias de blockchain, criptomo-

? La Clasificaciéon de Niza es un sistema internacional
para clasificar productos y servicios para el registro
de marcas. Fue establecida en virtud del Arreglo de
Niza (1957) y es revisada constantemente. La Clase 9
incluye “aparatos e instrumentos cientificos, de inves-
tigacion, de navegacion, geodésicos, fotograficos, ci-
nematograficos, audiovisuales, opticos, de pesaje, de
medicion, de sefializacion, de deteccion, de pruebas,
de inspeccidn, de salvamento y de ensefianza; apara-
tos e instrumentos de conduccion, distribucion, trans-
formacion, acumulacién, regulacion o control de la
distribucion o del consumo de electricidad; aparatos e
instrumentos de grabacion, transmision, reproduccion
o tratamiento de sonidos, imagenes o datos; soportes
grabados o descargables, software, soportes de regis-
tro y almacenamiento digitales o analogos virgenes;
mecanismos para aparatos que funcionan con mone-
das; cajas registradoras, dispositivos de calculo; orde-
nadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo,
mascaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pin-
zas nasales para submarinistas y nadadores, guantes
de buceo, aparatos de respiraciéon para la natacion
subacuatica; extintores”.



nedas y NFTs mediante acuerdos con Sorare,
una plataforma de juegos virtuales.

Finalmente, el juez dijo que el uso de la ima-
gen de Vieri habia tenido propdsitos mercan-
tiles y no fines didacticos o periodisticos.
Pero de todos modos, el haber obtenido el
consentimiento de Vieri para mostrar su i-
magen no eximidé a Blockeras de la obli-
gacion de obtener el permiso de la Juventus.

Por lo tanto, considerd que habia existido u-
na infraccion a los derechos del club de fut-
bol por parte de Blockeras y otorgd la me-
dida cautelar pedida por la Juventus.’

La sentencia ha sido considerada como ‘el
primer fallo conocido de un tribunal europeo
sobre el uso no autorizado de marcas de
comercio en NFTs”.

Los comentaristas consideran que la senten-
cia refuerza la corriente jurisprudencial pre-
valeciente segun la cual el registro en la cla-
se 9 solo seria necesario para el caso de mar-
cas poco conocidas que intenten evitar su u-
so en NFTs por terceros. Seglin ese punto de
vista, las marcas notorias no requeririan ese
registro”.

Otro aspecto interesante es que la sentencia
parece distinguir entre las imagenes digitales
que se incorporan a los NFTs por un lado y

3 In re “Juventus F.C. c. Blockeras SRL”, Trib.
Comm. la. Istanza Roma, caso 32072/2022.

* Battarrino, Lorenzo, “Italian court grants first injun-
ction against NFTs infirnging trademark rights”,
Italy Intellectual Property Blog, 10 noviembre 2022

en https://www.ipinitalia.com/nft/breaking-italian-
court-grants-first-injunction-against-nfts-infringing-
trademark-rights/; Rosati, Eleonora, “Can an NFT in-
fringe one's own trade mark rights? Yes, says Rome
Court of First Instance”, The IPKat, 11 noviembre
2022 en https://ipkitten.blogspot.com/2022/11/can-
nft-infringe-ones-own-trade-mark.html

los NFTs propiamente dichos registrados en
las cadenas de bloques por el otro.

Ello se desprende del texto de la sentencia
que, entre otras cosas, prohibe a Blockeras
“producir, negociar, promover y ofrecer a la
venta NFTs” ademas de “los contenidos di-
gitales asociados con ellos”, considerandolos
bienes autdbnomos unos de otros. La senten-
cia pareceria entonces sugerir que los NFTs
son juridicamente distintos de las imagenes
que les estan incorporadas.

Ya ha habido otros casos en los que se dis-
cutio la existencia de una posible diferencia
entre el NFT y el objeto cuya imagen se in-
corpora a aquél. Uno de esos casos es el
planteado por Hermeés contra el artista Ma-
son Rothschild’. Este incluy6 una imagen de
la cartera de mujer modelo Birkin en un
NFT, denominandola “MetaBirkin”.

Hermés se opuso. Sus argumentos fueron va-
rios; el més contundente, seguramente, fue
su alegacion de que Rothschild estaba apro-
vechandose del prestigio de una marca ajena
(y de las imagenes de un producto que no le
pertenece) en beneficio propio, ademds de
provocar confusion entre los consumidores.

Rothschild se opuso al progreso de la de-
manda, sostuvo que el uso de una marca aje-
na en una obra de arte es considerado licito
en los Estados Unidos® y pidi6 que aquella
fuera rechazada sin mas, argumentando que
el NFT no es mas que “un modo de au-
tenticar” obras de arte.

> In re “Hermés International and Hermés of Paris,
Inc. v. Mason Rothschild”, case 1-22-cv-00384; Uni-
ted States District Court, Southern District of New
York.

% De acuerdo con un famoso precedente: “Rogers v.
Grimaldi”, 875 F.2d. 994 (1989).



El juez se opuso y el 30 de septiembre ulti-
mo confirmd su decision anterior. La causa
deberia ser resuelta pronto.

Volviendo al caso de la Juventus: como Blo-
ckeras no apelo la sentencia, ésta ha quedado
firme. En principio, sus efectos practicos a-
fectan so6lo a Blockeras, que esta obligada a
retirar del mercado sus NFTs con la imagen
de Vieri y la casaca de la Juve.

Pero... {qué ocurrira en el mercado secunda-
rio? Los NFTs seguiran vendiéndose en di-
versas plataformas que, como no fueron par-
te del pleito, no estan afectadas por la orden
judicial.

El Filosofito, que nos lee en borrador, acota:
“el precio de los NFTs con la casaca de la
Juve se ird a las nubes, ahora que la justicia
ha ordenado que su cantidad quede limitada
para siempre”. Y agrega “quizas, para que el
orden reine en el mercado digital, sea nece-
saria una ley general y no una sentencia que
resuelve las cosas caso por caso”.

Soluciones sistémicas, en otras palabras. No
solo para resolver la cuestion del uso de las
marcas, sino también para la inclusion de o-
bras de arte en los NFTs y el debido respeto
al derecho de los artistas.

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para mas informacion sobre este tema
pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electronico a
np@negri.com.ar.
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