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LA BATALLA ENTRE NIKE Y DEREMATE.COM

Las antiguas disputas entre comerciantes en las ferias medievales han sido
reemplazadas por las contiendas entre gigantes en los mercados virtuales.
Pero el derecho se adapta.

Desde 2004, Nike International Ltd. y
DeRemate.com  de  Argentina  SA
estuvieron en litigio, a raiz de ventas en el
mercado virtual de productos con la marca
de la primera; en algunos casos, de
falsificaciones y en otros de productos de
contrabando.

Ademas de objetar el uso de sus marcas,
Nike se quejo de que DeRemate.com usara
“palabras clave” que incluian el término
“Nike” (como “tipo Nike”, “réplica Nike”
o “simil Nike”) para derivar busquedas
hacia su sitio a través de buscadores de
Internet.

En mayo de 2005, las dos partes llegaron a
un acuerdo que puso fin al pleito:
DeRemate.com reconoci6 los derechos de
Nike sobre sus marcas y se comprometio a
impedir, con métodos tecnoldgicos
adecuados, que se publicaran ofertas de
articulos ilegales o que se infringieran las
marcas en cuestion.

El acuerdo estipuld que si se anunciaba en
la pagina de DeRemate.com un producto
que hiciera referencia a un “simil Nike”,
tipo Nike”, etc., el producto seria eliminado
de las ofertas en 24 horas; de lo contrario,
DeRemate.com seria multada. Cuando los

productos no fueran originales, Nike
International se comprometia a enviar una
“notificacion de alerta” y el producto seria
dado de baja en el mismo plazo.

En 2008 Nike inici6 un nuevo pleito,
porque verificd nuevas infracciones a sus
derechos marcarios. Pidi6 ademas una
medida cautelar para que DeRemate.com
cesara provisoriamente “todo uso y/o
explotacion” de sus marcas en su sitio de
Internet y que suspendiera toda publicacion
de productos con las marcas “Nike” hasta
que pudiera identificarse en forma
fehaciente a todos los que los ofrecian y se
asegurara el respeto a sus derechos de
propiedad.

Antes de la sentencia que analizaremos,
hubo varias decisiones de los tribunales con
relacion al pleito. Entre otras, se determind
que el acuerdo de 2005 no fue suficiente
para evitar nuevas violaciones a los
derechos de Nike, y que las obligaciones
que DeRemate.com imponia a sus usuarios
no habian sido eficientes a ese efecto.
También se establecid que los clientes de
Deremate.com que infringian las reglas de
uso de la plataforma podian reiterar sus
conductas perjudiciales hacia Nike sin
consecuencia alguna (como la cancelacion



del acceso a la plataforma). También se
determin6 que las restricciones afectaban a
vendedores o subastadores de productos
Nike de segunda mano y a los
revendedores de productos legitimos.

Para evitar esos efectos negativos, la
justicia ordendé a DeRemate.com que cada
vez que recibiera una “notificacion de
alerta” de Nike, proporcionara a ésta la
identificacion completa de los oferentes de
los productos en infraccién. Y también se
le ordend que, mientras no comunicara al
juzgado interviniente que se encontraba en
condiciones tecnologicas de cumplir con
esas exigencias, mantuviera la prohibicion
de la publicidad y las ventas o subastas de
productos con las marcas de Nike.

Recién ocho meses mas tarde de esa orden,
en julio de 2009, DeRemate.com comunico
que estaba en condiciones tecnologicas de
identificar a los oferentes.

Como resultado, Nike asumi6 una carga de
“vigilancia activa”: al detectar cualquier
infraccion debia comunicarla a
DeRemate.com. Esta, por su parte, debia
mantener un registro de sus usuarios 'y
oferentes “idoneo y eficiente”, para poder
suministrar a Nike todos sus datos
identificatorios  apenas recibiera una
notificacion de alerta y dar de baja a los
infractores.

En su demanda, Nike sostuvo que se
violaban sus marcas a través de un uso
ilegitimo. DeRemate.com alegdé que nunca
se probd que los productos anunciados
fueran apdcrifos y que no habia hecho uso
ilicito de las marcas de Nike, pues su
plataforma no constituia una “tienda
virtual”, sino un punto de encuentro “on
line” de compradores y vendedores que
realizan transacciones electronicas entre
ellos, ya sea a precio fijo o en subastas. En

otras palabras, DeRemate.com sostuvo ser
un proveedor de servicios.

En primera instancia se dio la razon a Nike,
pues DeRemate.com no fue
suficientemente diligente en el
cumplimiento del acuerdo de 2005 ni
implementd un sistema que evitara la
repeticion de violaciones a los derechos
marcarios de Nike. Como el juez entendid
que los dafios eran de dificil determinacion,
los estimé en § 150.000.

Las dos partes apelaron. DeRemate.com se
quejo de que no existia prueba alguna
acerca de la supuesta ineficiencia de las
politicas de proteccion de la propiedad
intelectual en su sitio de Internet y que no
se tuvo en cuenta que Nike no cumplié con
su obligacion de emitir notificaciones de
alerta. También entendié que el hecho de
que se constataran ventas de productos con
la marca Nike no implicaba, de por si, una
infraccion, pues no era DeRemate.com
quien “usaba” la marca, ni tampoco se
demostré que los productos fueran
apocrifos.

La Camara' dividi6 las infracciones en tres
grupos: (a) las ofertas de productos
apocrifos con la marca Nike o marcas
similares o proximas; (b) las ofertas de
productos que se revenden sin cajas,
puestos a disposicion del comprador por
“canales desconocidos” y (c) el uso de la
marca Nike como “palabra clave” por parte
de DeRemate.com, para que, a través de
enlaces privilegiados con los buscadores
Google y Yahoo!, los interesados ubicaran
su plataforma.

Con respecto a las ofertas mencionadas en
(b), la Camara entendi6é que Nike tenia
derecho a conocer los datos identificatorios
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de los usuarios u oferentes para poder
denunciarlos ante el fisco y defender la
competencia leal en el mercado argentino.

La Camara también entendid que aunque
DeRemate.com no compite con Nike, uso
las marcas de ésta con finalidad comercial,
para captar clientela, a través de la
contratacion de enlaces y el uso de palabras
clave (como “zapatillas Nike”) para que los
usuarios de los motores de busqueda fueran
dirigidos a su sitio web. Por lo tanto, su
actividad beneficiaba a los anunciantes de
la plataforma. El uso de esas palabras clave
danio al titular de la marca, porque
“diluia” el signo marcario notorio
propiedad de Nike y confundia a los
internautas. La contratacion de buscadores
para que orienten a la clientela a través de
las marcas de Nike optimizo las
posibilidades de los oferentes y produjo
mayor lucro al lograr mayor numero de
ofertas.

El tribunal entendi6 también que los
“términos y condiciones” impuestos por
DeRemate.com a sus clientes eran
insuficientes para evitar que se cometieran
actos dafiosos contra los derechos de Nike.
En este sentido, DeRemate.com capto
clientela para sus propias actividades,
confundio a los usuarios y consumidores y
afecto la integridad de la marca ajena. Por

consiguiente, se la declar6 responsable de
las infracciones propias, pero también de
las ajenas, puesto que tuvo un rol activo en
esas operaciones. No fue un mero
anunciante neutral. Aun su papel pasivo lo
hizo responsable al tener conocimiento
efectivo de las ofertas ilicitas de los
terceros.

De todos modos, la Camara no hizo lugar
al cese de toda aparicion de la marca Nike
y de toda comercializacion de productos
con ese nombre, porque el sistema de
ventas on line incluye transacciones licitas
(como la venta de productos usados).

El tribunal entendidé que los dafos no
pudieron determinarse, ni se probaron
dafios por ganancias dejadas de percibir.
Pero como foda infraccion marcaria
provoca un dario y los jueces deben evitar
que las dificultades de prueba conduzcan a
resultados injustos que favorezcan la
impunidad, se los aprecid “en el marco
general del conflicto”. También hubo un
dafio por el uso por DeRemate.com de los
términos “zapatillas Nike” como enlaces
patrocinados de los buscadores de Internet.

En consecuencia, se confirmd la condena
y se elevd su monto a $ 200.000.

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para més informacién 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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