Santiago, 3 de octubre de 2007.
VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notificé al
infrascrito su nombramiento como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la
inscripcion del nombre de dominio “msur.cl”, siendo partes Transporte Agricola y
Maderero Limitada, domiciliada en Gran Avenida N° 4381, San Miguel, Santiago y
Muebles Sur Limitada, domiciliada en Curicé N° 244, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuacion, en calle
Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliacion, lo
que se notificé a las partes y a NIC Chile segtin consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacion asistieron ambos
solicitantes. El Segundo Solicitante actu6 representado por don Oscar Molina Diaz
mientras que el primer solicitante comparece representado por don Enrique Valenzuela
Monsalve. No se produjo conciliacién y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas
procesales impuestas, este Tribunal orden6é a ambas partes que en un plazo fatal de 8
dias formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de
dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante interpone demanda arbitral -
acompanando documentos -, sefialando que el dominio “msur.cl” debe serle asignado por
los siguientes argumentos:

a) Que, Muebles Sur fue creada en 1944 por los sefiores Cristian Aguadé, German
Rodriguez y Claudio Tarrag6 recién llegados de Barcelona, Espana.

b) Que, Muebles Sur posee numerosas marcas registradas ante el Departamento de
Propiedad Industrial, que integran la expresion MUEBLES SUR o SUR:

a. Registro N° 488.027, MUEBLES SUR, mixta, clase 11.

b. Registro N° 556.814, MUEBLES SUR CONTRACT, denominativa, clase 20.

c. Registro N° 778.560, MUEBLES SUR DECORACION, mixta, clase 35.

d. Registro N° 568.092 SUR, mixta, clases 20, 21, 24 y 27.

e. Registro N° 601.044, SUR DISENO, mixta, clase 41.

f. Registro N° 601.045, SUR DISENO, mixta, clase 20

g. Registro N° 644.912, SUR, denominativa, clase 20.

h. Registro N° 660.827, SUR denominativa, clases 1-3, 14, 25, 29.

i. Registro N° 660.828, SUR, denominativa, clases 1-3, 14, 25, 29.

j. Registro N° 711.039, SUR, denominativa, para distinguir establecimiento
industrial para todas las clases 14, 20, 24.

k. Registro N° 776.473, SUR, mixta, clase 20.



g)

h)

1. Registro N° 778.342, SUR DISENO, mixta, clase 35.

Que, a través de la lectura de lo senalado precedentemente, resulta evidente que
la marca MUEBLES SUR goza de un reconocimiento instantaneo e inmediato por
parte de la poblaciéon nacional, en atencién a sus reconocidos disefios y calidad de
sus muebles, los cuales cumplen con los mas altos estandares internacionales. Se
proyecta un crecimiento de sus ventas para el presente ano de un 20%.
Actualmente posee en Santiago cinco tiendas, con 2000 m2 de exhibiciéon cada
una, donde comercializa sus muebles de disefios vanguardistas y minimalistas,
linea que los caracteriza.

Que, con respecto a la vinculacion entre el nombre de dominio solicitado
MSUR.CL y su representada, cabe destacar que el nombre comercial es MUEBLES
SUR LTDA. Es decir, se compone de la palabra “Muebles” y “Sur”, por lo cual el
nombre de dominio en disputa se vincula estrechamente con su mandante, toda
vez que se encuentra compuesto por la letra “M” con la cual comienza (y que
corresponde a la inicial del nombre comercial), y la palabra “SUR” que
corresponde a la segunda expresion del nombre comercial de su representada.

Que, a mayor abundamiento, otros nombres de dominio de Muebles Sur Ltda.
son:

a. mueblessur.cl

b. surdiseno.cl

c. surdiseno.cl

Que, de acuerdo a la descripcion de los nombres de dominio estos consisten en
una “direccion electronica” o bien una denominacién” por medio de la cual un
usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta
forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacién
ofrece, tales como paginas Web, correo electrénico, conversaciones instantaneas.

Que, el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar
a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique de determinada
manera, efectivamente corresponda a dicha manera. De lo contrario, el concepto
de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un
instrumento confuso, caético y de escaso valor comercial.

Que, los criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio
son los siguientes:

a. Criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los
nombres de dominio, cabiendo sefalar que en el derecho comparado, y por
cierto en los ultimos afios también para la uniforme jurisprudencia en
nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y légica relaciéon entre los
nombres de dominio y las marcas comerciales. Por lo que podria
presumirse que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al primer
solicitante, “MSUR.CL”, se causaria una confusién indeseable y de
proporciones en el publico, que vincularia el nombre de dominio
inmediatamente con su mandante, pensando con toda logica que se trata



i)

de un sitio donde se promocionan sus conocidos muebles o algiin sitio que
cuenta con el apoyo o la autorizacion de su mandante.

Criterio de la notoriedad del Signo Pedido, debido a que esta es una marca
reconocida por la mayoria de la poblacion de un lugar determinado, y estas
son objeto de una especial proteccion, la que se amplia mas alla de los
productos o servicios cubiertos por la misma marca.

Criterio de Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo, este es
aplicable cuando el solicitante efectivamente ofrezca productos y servicios
que es indicativo en el nombre de dominio.

Criterio de la Identidad, dice que correspondera asignar el nombre de
dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro
derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

El Segundo Solicitante acompané los siguientes documentos:

o Copia de certificados de registro
e Impresién de los certificados de nombre de dominio.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda arbitral por asignacién de
nombre de dominio y concedi6 traslado al primer solicitante.

SEPTIMO: Que, el Primer solicitante evacué el traslado conferido, siendo los principales
argumentos:

a)

<)

Que, MSUR nace de una idea de negocio de Don Enrique Valenzuela Monsalve con
total apoyo de su madre la Sra. Veronica Monsalve Anabal6n, socia mayoritaria de
MSUR LTDA.

Que, de acuerdo al registro esta empresa esta actualmente tramitando su Marca
Comercial en el Departamento de Propiedad Industrial que integran la expresion

MSUR:

a.

Registro N° 767.465, MSUR, denominativa clase 39.

Que, los servicios desarrollados cuentan con:

o

SR 00

Conductores profesionales, licencia A2, evaluados psicologicamente,
teoricamente y en calidad de manejo,

Seguro de pasajeros, conductor y carroceria,

Mantencién mecanica y limpieza de los méviles,

Sistema de comunicaciones via PTT,

Moéviles Hyundai H1 full aire afio 2007,

Central de coordinacion,

Informe de gestion,

Control de flota via GPS.



d) Que, para MSUR Ltda. es de vital importancia la confianza que han depositado
nuestros primeros clientes, las empresas que han confiado en MSUR Ltda. son:

Transvan Ltda.

Sociedad Transporte de Sud Ltda.
Subus Chile Ltda.

Empresas CTS

LAN Airlines.

opoop

e) Que, la vinculacion entre el nombre de dominio en disputa y esta empresa, se
debe a que el nombre comercial o fantasia de nuestra empresa es MSUR, esta se
compone de la palabra “M” de Monsalve apellidos de los socios y “SUR” de la zona
de origen y nacimiento de los socios, por lo cual el dominio en disputa se vincula
directamente con esta empresa y su familia.

f) Que, otro nombre de dominio en disputa de MSUR Ltda. es msur.net.

g) Que, MSUR es una empresa de transportes y no una de muebles, como lo es
MUEBLES SUR, y esta parte considera que no se causara dano o confusioén a los
clientes de MUEBLES SUR.

h) Que, Transporte Agricola y Maderero o MSUR Ltda. no es competencia de Muebles
Sur Ltda.

i) Acompana los siguiente documentos:

Escritura de constitucion de Sociedad.

Copia de Solicitud en tramite Marca Comercial.

Propuesta Econémica y Técnica de Servicios de Transporte MSUR Ltda.
Impresién de certificado de nombre de dominio.

aoop

OCTAVO: Que, este Tribunal recibi6 la causa a prueba fijando como hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos: 1.- Identificacion y/o uso efectivo de la expresion “msur” por
parte de ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades y comercializacién de
productos y servicios. 2.- Interés de ambos solicitantes en el nombre de dominio en
disputa.

NOVENO: Que, el Primer Solicitante acompana una impresion del proyecto de pagina
Web, estableciendo que han invertido en él y trabajado los ultimos meses, para darse a
conocer a su publico objetivo el rubro de transporte.

DECIMO: Que, el Segundo Solicitante acompana los siguientes documentos:

1. Folleto publicitario en cuya portada se destaca la marca registrada de
MUEBLES SUR.

2. Catalogo publicitario de productos “MUEBLES SUR” aio 2007, en cuya
portada se destaca la marca registrada MUEBLES SUR.
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Catalogo publicitario de productos “MUEBLES SUR” afno 2006, en cuya
portada se destaca la marca registrada MUEBLES SUR.

Catéalogo publicitario de productos “MUEBLES SUR” ano 2005, en cuya
portada se destaca la marca registrada MUEBLES SUR, asi como también el
nombre de dominio mueblessur.cl.

Catalogo publicitario de productos “MUEBLES SUR”, en cuya portada se
destaca la marca registrada MUEBLES SUR.

Catalogo publicitario de productos “MUEBLES SUR” afno 2007, en cuya
portada se destaca la marca registrada MUEBLES SUR.

Carpeta en la cual se destaca la marca MUEBLES SUR.
Papeleria MUEBLES SUR.

Cartel indicador de ofertas en cuyo extremo inferior izquierdo se destaca la
marca MUEBLES SUR.

Carpeta corporativa MUEBLES SUR en cuyo interior se encuentra los
siguientes documentos:

a. Copia de facturas en cuyo extremo superior derecho se destaca la
marca MUEBLES SUR.

b. Fotocopia de una secciéon de las paginas amarillas, del aio 2007, en la
que se destaca tanto la marca MUEBLES SUR como la pagina Web
mueblessur.cl

c. Fotocopia de una secciéon de las paginas amarillas, del afno 2005, en la
que se destaca tanto la marca MUEBLES SUR como la pagina Web
mueblessur.cl

d. Impresiéon de una fotografia en la que muestra una tienda MUEBLES
SUR en la calle Providencia durante la década de 1970 hasta 1990.

e. Anuncios de descuentos aparecidos en la prensa escrita nacional
indicando descuentos en productos MUEBLES SUR.

f. Fotocopia de folleto promocional de la industria del Muebles chileno
elaborado por Prochile y en el cual se destaca la marca MUEBLES SUR.

g. Fotocopia de nota relativa a los productos MUEBLES SUR aparecida en
la Revista Carola el 18 de Octubre de 1984.

h. Fotocopia de publicidad sobre MUEBLES SUR aparecida en la prensa
escrita en 1983.



i. Fotocopia de publicidad sobre MUEBLES SUR aparecida en la prensa
escrita en 1990.

j- Tarjetas de presentacion MUEBLES SUR.

DECIMO PRIMERO: Que, atendido el estado de la causa, se citd a las partes a oir
sentencia.

CONSIDERANDO:

DECIMO SEGUNDO: Que, los documentos acompanados por las partes que no han sido
objetados, presentados en tiempo y forma, se tendran por reconocidos para todos los
efectos probatorios en esta causa.

DECIMO TERCERO: Que, siendo efectivo que Transporte Agricola y Maderero Limitada
fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha senalado reiteradamente en su
jurisprudencia que el principio “First come first served” es precisamente un principio,
mas no un derecho, tnicamente orientador en idéntica situacion de relevancia de los
intereses y derechos que se pretende satisfacer, por lo que correspondera avocarse al
analisis del fondo de los mismos.

DECIMO CUARTO: Que, de los dichos del Primer Solicitante se desprende que ha
solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual
identificar en la Web la actividad de transporte que realiza en la zona Sur.

DECIMO QUINTO: Que, teniendo en cuenta lo sefalado en el considerando precedente,
este sentenciador considera suficientemente acreditado el punto N° 2 del auto de prueba
respecto de dicho solicitante, en lo que respecta a un interés en la asignaciéon del nombre
de dominio en disputa.

DECIMO SEXTO: Que, a través de la documentacién acompanada, el Primer Solicitante
ha acreditado en autos que se encuentra haciendo un uso actual de la expresion “msur”
asociada al mercado del transporte, lo que se desprende no sélo de su nombre de fantasia
sino ademas de los documentos agregados a estos autos, razéon por la cual este
sentenciador considera suficientemente acreditado el punto N° 1 del auto de prueba.

DECIMO SEPTIMO: Que, a través de los argumentos presentados y la documentacion
acompanada por el Segundo Solicitante, queda suficientemente acreditado que el
Segundo Solicitante es propietario de diversas marcas comerciales, las cuales se
conforman con la expresion “SUR” y/o “MUEBLES”, individualizadas en sus
presentaciones, ademas de ser el titular de diversos nombres de dominio relacionados. De
lo anteriormente sefalado, se desprende que su interés actual en la asignacion del
nombre de dominio en disputa es obtener protecciéon de sus signos distintivos en la Web y
evitar la confusién de los usuarios.

DECIMO OCTAVO: Que, dado lo expuesto en los considerando precedente queda
suficientemente acreditado el punto N° 2 del auto de prueba respecto del Segundo
Solicitante.




DECIMO NOVENO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia
uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como Unico ni decisivo para
efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio,
pero si debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre
ellos.

VIGESIMO: Que, no obstante lo anterior, éste sentenciador no puede dar por acreditado
el punto de prueba N° 1 respecto del Segundo Solicitante ya que éste no ha acreditado un
uso efectivo de la expresion “msur”. Es mas, de sus argumentos y la documentacién
acompanada se desprende que utiliza en la comercializacion de sus productos otras
expresiones que contienen la expresion “Muebles” y/o “Sur”, las cuales a juicio de este
sentenciador difieren de la expresion que conforma el nombre de dominio de autos.

VIGESIMO PRIMERA: Que, no resulta ecuanime ni ajustado a la prudencia asignar el
nombre de dominio en disputa al Segundo Solicitante para el solo efecto de proteccion de
sus signos distintivos que se conforman con la expresion “Muebles” y/o “Sur” puesto que,
no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real, constituiria implicitamente
otorgar una exclusividad respecto de todas las expresiones derivadas de sus marcas
comerciales y nombres de dominio que contengan o se deriven de la expresién “Sur” y/o
“Mueble”, lo que no resulta prudente considerando que en el mercado han coexistido
distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos registros marcarlos y nombres de
dominio que incorporan o son derivados de dichas expresiones. El caso de autos se
encuadra dentro de lo sehalado anteriormente, y siendo la actividad que se encuentra
desarrollando el Primer Solicitante, totalmente diversa y amparada por un sustento
comercial que este sentenciador estima real, inclinan la recta razén y la prudencia a
otorgar proteccion juridica a la peticion del Primer Solicitante en defecto de aquella
presentada por su oponente.

VIGESIMO SEGUNDA: Que, a mayor abundamiento, no ha sido demostrado en autos y
no ha sido posible establecer por este sentenciador como o de qué forma podria afectar
los intereses o derechos del Segundo Solicitante el hecho que el Primero detente el
nombre de dominio en cuestion.

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “msur.cl” al Primer Solicitante, Transporte Agricola y
Maderero Limitada, domiciliada en Gran Avenida N° 4381, San Miguel, Santiago.

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.
Rol N° 04-2007

Resolvié don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don
Francisco Javier Vergara Diéguez y don Crist6bal Peiia Liberona.






