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I. PARTES
1. Demandante: Wal – Mart Stores, domiciliado en Bentonville, Arkansas USA

2. Demandado:  Walsucks y walmarket Puerto Rico, domiciliado en Burnt Head, Cupids y Newfoundland – Canadá, cuyo representante es el señor Kenneth J. Harvey.

NOMBRES DE DOMINIO Y REGISTRO

Los nombres en disputa son: “walmartcanadasucks.com”, “wal-martcanadasucks.com”, “walmartsucks.com”, “walmartpuertorico.com” y “walmartpuertoricosucks.com”.

Los anteriores nombres se encuentran registrados en Tucows.com, domiciliado en Toronto, Ontario, Canadá. 

II. ANTECEDENTES:

Previo a éste foro y entre las mismas partes, se presentó un caso de disputa por nombres de dominio, que se resolvió el día 2 de mayo de 2000, mediante panel conformado en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. En ese caso, el demandado fue encontrado en posición abusiva, al registrar nombres de dominio utilizando la combinación de palabras Wal – Mart, con algunas variaciones, que conducían fácilmente a confusiones por parte de los clientes del extenso y reconocido almacén de cadena estadounidense, con sucursales no solo allí, sino en cuarenta países más alrededor del mundo. 

Se encontró además que existía mala fe en la actuación del demandado, puesto que al registrar dichos dominios, pretendía vendérselos al titular de la marca, por un valor de 5 millones de dólares. Lo anterior se comprobó por los correos electrónicos que el mismo envió a la compañía, en los que advertía sobre la titularidad que ostentaba frente a esos nombres y hacía el respectivo ofrecimiento de los mismos. El último correo fue enviado el día 3 de junio de 2000, un mes después del veredicto.

Poco después a que el panel en mención fallara, el que resultara perdedor en ese proceso (quien es el mismo demandado de este nuevo panel), registró cinco nombres de dominio nuevos, utilizando combinaciones posibles que incluyeran la marca Wal – Mart, pero adhiriendo al final en la mayoría de ellos el sufijo sucks
.

III. ALEGATOS

3.1 Alegatos del demandante:

· El demandante considera que el señor Kennet J. Harvey, al registrar los nuevos cinco nombres de dominio, lo hizo con el mismo ánimo de lucro que lo había motivado en el anterior proceso sostenido por las mismas partes.

· Ninguno de los demandados representados por el señor Harvey ostenta algún tipo de derechos sobre marcas que se relaciones con las palabras Wal – Mart o Walmart. Tampoco existe prueba de que éstos pretendan usar dichos nombres de dominio para ofrecer de buena fe algún bien o servicio.

· La situación aparece como un acoso por parte del demandado, que interfiere el uso legítimo que de su marca hace el demandante, tratando así de perjudicar los negocios de la compañía.

· Incluso si el demandado pretende crear espacios para la libertad de expresión, amparado en disposiciones de la ley estadounidense, es ello un contrasentido, puesto que los cinco nombres de dominio son canadienses, al igual que el domicilio de su representante, lugar en donde dicha legislación no aplica.

· El demandado realizó los registros de los nombres, con conocimiento del derecho que sobre esta marca tiene el demandante, no solo en los Estados Unidos, sino también en Canadá y en otros países alrededor del mundo.

· El hecho de pretender crear foros para la libertad de expresión, no exonera al demandado de que exista una intención oculta de utilización malintencionada de los mismos. Dicho derecho constitucional, solo se protege contra las interferencias gubernamentales, por lo tanto, cuando dicha expresión no involucra actividades o instituciones gubernamentales, no puede existir ninguna protección especial.   

3.2 Alegatos del demandado:

· El uso del sufijo sucks.com adherido al nombre de una compañía, es un estándar asociado a la protesta por los negocios desempeñados por la misma. Lo anterior, evitará la confusión que una persona pudiese llegar a tener entre éste y la marca Wal – Mart.
· En decisión proferida por la Corte del Distrito de Virginia, EEUU,  se estableció que un consumidor promedio de Internet, no confundiría una marca registrada, con una página Web a la que se le incluya el sufijo sucks después de dicha marca. Por el contrario, es claro que ello constituye un espacio de crítica para la misma  marca.

· Hace énfasis en la importancia del respeto a su derecho de la libertad de expresión, alega que deben ser atendidos los legítimos intereses que tiene sobre los nombres de dominio, puesto que estos ya están funcionando como foros libres para que las personas se expresen.

· Alega que la compañía Wal – Mart tiene a su nombre todas las posibles combinaciones que con su marca, puedan registrarse como nombre de dominio. Lo anterior, constituye un abuso de su posición de poder, para evitar que se realicen críticas en torno a su nombre y bienes y servicios ofrecidos.

· Pide disculpas por el correo electrónico del día 3 de junio de 2000. Con relación a ello dice que éste correo se refería a los nombres de dominio que originaron la primera disputa entre las partes. Establece que nada tienen que ver con los nuevos nombres de dominio registrados con el sufijo sucks, puesto que con éstos no hay ánimo de lucro y el único interés es el crear un foro para la libertad de expresión.

IV. CONSIDERACIONES DEL PANEL

Las disputas sobre nombres de dominio deben ser resueltas de acuerdo a lo establecido por la “Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio”, adoptado por la Corporación de Internet para Números y Nombres Asignados, el 26 de agosto de 1999. Según el artículo 4 literal a) de dicha política, la persona que pretenda alegar el registro abusivo de un nombre de dominio por parte de un tercero, debe probar los siguientes presupuestos:

· El nombre de dominio registrado por el demandado debe ser idéntico, o debe crear una confusión, con la marca comercial o el servicio sobre el cual el demandante tiene derechos.

· El demandado no debe tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

· El nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe por parte del demandado.

El panel comienza por hacer un análisis del caso previo que se presentó entre las mismas partes, resaltando que en ese foro se encontró un abuso claro por parte del demandado, al pretender usufructuar un nombre de dominio, que generaba confusión con la marca registrada del demandante, y cuyo único propósito era obtener un beneficio económico por parte de éste último.

Considera que las decisiones adoptadas por las Cortes de los diferentes países, son aplicables a la resolución de éste tipo de conflictos, lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la política diseñada para la resolución de los mismos. Con base a ello trae a colación una sentencia proferida por el noveno circuito de la Corte de Apelaciones de los EEUU, que resolvió el caso entre AMF Inc. Vs. Sleekcraft Boats, y donde se establecieron ocho factores que deben tomarse en consideración, para los casos de confusión de marcas. Estos factores son: (1) fuerza de la marca; (2) cercanía con los bienes ofrecidos; (3) similitud de las marcas; (4) evidencia real de confusión; (5) medios de mercadeo usados; (6) calidad de los bienes y el nivel de cuidado ejercitado por el comprador; (7) propósito del demandado al seleccionar la marca; y (8) posibilidad de expansión de las líneas del producto. 

Dos de los factores anteriores, tienen especial relevancia dentro de éste caso, y podrían generar confusiones dentro de los usuarios de Internet. El primero, es que no existe duda de la fuerza que tiene la marca Wal – Mart en el mercado, siendo altamente reconocida en Estados Unidos, Canadá y muchos otros países del mundo. El segundo, es el propósito del demandado, quien al registrar dichos nombres de dominio, tenía un ánimo de lucro manifiesto, que se exteriorizó a través de los correos enviados.

Es posible que los usuarios de Internet, al realizar la búsqueda de la marca en mención a través de la red, no lleguen a la conclusión de aquel sitio que contiene la expresión peyorativa sucks, sea respaldado por los demandantes. Sin embargo y por razones de curiosidad, podrían generar que visiten ésta página, logrando así distraer potenciales clientes, que pretendieran hacer compras en línea en la página Web de Wal – Mart. Lo anterior, hace que se constituya el primero de los elementos de la política mencionada, en cuanto a la identidad o posible confusión entre las marcas en disputa.

En relación con el segundo de los elementos, el demandado no ha usado los nombres de dominio con el propósito de crear un foro que fomente la libertad de expresión y que permita a las personas manifestarse en contra de dicha marca. Por el contrario, lo único que allí se encuentra es la hoja de vida del señor Kenneth J. Harvey, junto con una lista de publicaciones realizadas por el mismo. Tampoco está demostrado que el demandado ejerza algún derecho sobre esa marca o tenga algún interés legítimo sobre la misma, distinto del beneficio económico pretendido.

El tercero de los elementos, fue suficientemente probado por el demandante, siendo así evidente la mala fe del demandado al registrar dichos nombres de dominio, con propósitos puramente comerciales.

El panel  dejar claro que el fallo no pretende contrariar los propósitos nobles que apuntan a defender la libertad de expresión, cuando éstas constituyan una real intención de crítica frente a marcas o compañías que están en el mercado.

V. DECISION

El panel ordena que se transfiera la titularidad del registro de los cinco nombres de dominio en disputa, a la compañía Wal – Mart, quien obró como demandante en éste proceso.

Panelista: Frederick M. Abbott.

(Fin del documento)

Traducción Libre realizada por:          

Andrés Jaramillo Mejía
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� En inglés, es común encontrar que al añadir éste sufijo a nombres de dominio, es porque se están creando foros que promueven la opinión o crítica del público en general, del respectivo nombre que antecede al sufijo.
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