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ORGANIZACION MUNDIAL

CENTRO DE LA PROPIEDAD
DE ARBITRAJE INTELECTUAL
Y MEDIACION

DECISION DEL GRUPO DE EXPERTOS
Corporacion Mueblera Troncoso, S.A. DE C.V. c. Dattatec.com SRL
Caso No. DMX2023-0029

1. Las Partes

La Promovente es Corporacion Mueblera Troncoso, S.A. DE C.V., México, representada por Carpio, Ochoa
& Martinez Abogados, México.

El Titular es Dattatec.com SRL, Argentina.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <hogarestroncoso.com.mx>y
<hogarestroncoso.mx>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una divisiéon de NIC México)
(“Registry .MX”). EI Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Dattatec.com SRL.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presenté ante el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el “Centro”) el 27 de julio de
2023. El 27 de julio de 2023 el Centro envié a Registry .MX por correo electrénico una solicitud de
verificacion registral en relacién con los nombres de dominio en disputa. El 27 de julio de 2023 envi6 al
Centro, por correo electrénico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como
registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturacion.

El Centro verifico que la Solicitud cumplia los requisitos formales de la Politica de solucion de controversias
en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Politica” o “LDRP”), el Reglamento de la Politica de
solucion de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional del Centro relativo a la Politica de para la solucion de controversias en materia de nhombres de
dominio para .MX (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el articulo 4 del Reglamento, el Centro notificé formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 16 de agosto de 2023. De conformidad con el articulo 5 del Reglamento, el
plazo para contestar la Solicitud se fij6 para el 5 de septiembre de 2023. La Contestacion no fue presentada
y en fecha 6 de septiembre de 2023, se envid la comunicacion de Falta de personacion y ausencia de
contestacion a la Solicitud.
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El Centro nombré6 a Martin Michaus Romero como miembro Unico del Grupo de Expertos el dia 18 de
septiembre de 2023, recibiendo la Declaracién de Aceptacion y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el articulo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.

El 19 de septiembre de 2023, la Promovente envié al Centro comunicacion suplementaria, misma que fue
enviada al Experto para su valoracién.

4. Antecedentes de Hecho

Conforme a lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se
tienen en cuenta los siguientes hechos respecto de la Promovente.

La Promovente sefiala que:

a) Es Licenciataria autorizada, por virtud del Contrato de Licencia y Explotacion de Marca, No Exclusivo y
gratuito de fecha 17 de diciembre de 2010, celebrado entre Angel Osiel Cruz Guzman (Licenciante) y
Corporacion Mueblera Troncoso S.A. de C.V.(Licenciataria), en virtud del cual, y de acuerdo con la clausula
sexta del mismo, se le faculta a ejercer las acciones legales que estime pertinente para la defensa de la
marca MUEBLES TRONCOSO Y DISERNO, con registro nimero 1144 548, propiedad del Licenciante.

b) Con oficio expedido el 26 de mayo de 2023 por parte de la Subdireccion Divisional de Servicios Legales,
Registrales e Indicaciones Geogréficas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI)se determind
que con fecha 59 de mayo de 2023 y con nimero 313919/2023 quedd inscrita como usuario autorizado,
Corporacion Mueblera Troncoso SA de C.V.

¢) Es una empresa 100% mexicana, que inicié su actividad desde hace méas de 50 afios. Cuenta con las
siguientes sucursales dentro de México, Centro, Insurgentes, Toreo, Tezontle, Camarones, Cuernavaca,
Viaducto, Mixcoac, Texcoco, Zaragoza, Ermita, Coacalco, Sur, Tecamac, CEDIS.

d) El licenciante de la Promovente ha operado desde hace 50 afios un exitoso y conocido negocio de
muebles, lo que acredita con diversas ligas que se refieren a las noticias sobre el negocio “MUEBLES
TRONCOSO”

e) Exhibe el certificado de registro y oficio de fecha 28 de enero de 2020, expedido por la Subdireccién
Divisional del IMPI, en la que se resolvi6 la renovacion del registro marcario 1144548 hasta el 24 de
noviembre de 2029.

f) La marca MUEBLES TRONCOSO vy disefio, con niumero de registro 1144548, registrada el 22 de enero
de 2010, es utilizada entre otras en redes sociales como Facebook e Instagram.

g) Por lo que hace al sitio alojado en el nombre de dominio <mueblestroncoso.com.mx>, la marca
MUEBLES TRONCOSO ha sido utilizada ininterrumpidamente por lo menos desde el mes de septiembre de
2002. Respecto a Instagram, se ha utilizado en dicha plataforma desde diciembre de 2017 y desde el mes
de mayo de 2022 existen cuentas en donde aparece la marca en cuestion en las redes sociales de Tik Tok y
Pinterest.

h) En todos los casos, la explotacion y uso de la marca, ocurrié con fecha anterior al mes de octubre de
2021, fecha de creacion de los nombres de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa <hogarestroncoso.com.mx> fue registrado el 22 de octubre de 2021, y
redirecciona al nombre de dominio en disputa <hogarestroncoso.mx>. Por su parte, el nombre de dominio
en disputa <hogarestroncoso.mx> fue registrado el 8 de octubre de 2021 y resuelve a un sitio web que
pretende hacerse pasar por la Promovente.
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5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente

1.-El Titular carece de autorizacion, licencia o permiso para utilizar los nombres de dominio en disputa o
cual cualesquiera signos que incluya la denominacion “Troncoso”.

2.-La Promovente sostiene que el licenciante, opera un famoso negocio de muebles desde hace 50 afios y
que explota y usa la marca reconocida MUEBLES TRONCOSO vy disefio.

3.-Los nombres de dominio en disputa que resuelven al multicitado sitio “Hogares Troncoso”, utilizan sin
autorizacion la denominacion “troncoso” para confundir a los cibernautas y crear un riesgo de asociacién
entre el negocio legitimo de la Promovente y su licenciante y el espurio “hogares troncoso”, haciendo una
oferta de productos y servicios similares.

4.-El Titular se esta beneficiando de los nombres de dominio en disputa y los esta utilizando de mala fe, con
la intencion de hacer creer a los cibernautas una inexistente relacion entre el negocio identificado bajo la
marca MUEBLES TRONCOSO vy el negocio identificado bajo la denominacién “hogares troncoso”, asi como
la generacion de trafico para promover sus bienes y servicios

5.-El Titular no tiene derechos o interés legitimo sobre ninguno de los nombres de dominio en disputa, toda
vez que no es titular de ningun registro de marca o aviso comercial para la denominacion “hogares
troncoso” o alguna similar que le confiera derecho o interés legitimo en México sobre los nombres de
dominio en disputa.

6.-La Promovente sostiene que, de acuerdo con las blsquedas realizadas ante el IMPI, se present6 a
registro por un tercero, una solicitud electrénica para la denominacién “hogares troncoso muebles” y disefio
en las clases internacionales 20, y 35, sin derecho o interés legitimo.

Por las caracteristicas de la denominacién presentada a registro, es posible suponer que el solicitante de las
marcas, esté relacionado con el Titular.

7.Por otra parte, la Promovente presume que, quienes operan el negocio “hogares troncoso”, utilizando el
esquema de “Privacy Shield”, presentaron solicitudes electrénicas de registro de marca, por interpésita
persona para las denominaciones “hogares troncoso” y “muebles troncoso” y el IMPI les cité como
anterioridad, el registro de la marca vigente MUEBLES TRONCOSO de la Promovente”.

El solicitante de las marcas no dio contestacion, dentro del plazo fijado a los oficios emitidos por el IMPI, en
el que se citd como anterioridad la marca debidamente registrada MUEBLES TRONCOSO Yy disefio de la
Promovente. Se asume, por la Promovente, que la falta de respuesta oportuna se debid a que el solicitante
carecia de argumentos que demostraran tener un mejor derecho. El trAmite correspondiente se encuentra
abandonado, razoén por la cual no surte efecto legal alguno en favor de terceros.

Cabe sefialar que existen otras solicitudes presentadas en el mes de febrero de 2023, a nombre del mismo
solicitante que se encuentran pendientes de resolucién por parte del IMPI, las cuales también deben de ser
negadas, ante la existencia del registro marcario no. 1144 548 MUEBLES TRONCOSO y disefio, propiedad
de la Promovente.

8.-Las conductas antes descritas constituyen una infraccion a los derechos de propiedad industrial, del
licenciante de la Promovente, asi como un acto de competencia desleal, por proceder con mala fe.

B. Titular

El Titular no dio contestacion a las alegaciones en la” Promovente”.
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6. Cuestion Procedimental: Comunicaciéon suplementaria no solicitada

Respecto a la comunicacion suplementaria no solicitada presentada por la Demandante el 19 de
Septiembre de 2023, el Articulo 14 del Reglamento faculta al Experto para determinar su admisibilidad y en
su caso su consideracion. Al respecto, por ir en contra de la naturaleza sumaria de este procedimiento y
carecer de relevancia, el Experto decide no admitir la mencionada comunicacion suplementaria en la cual se
alega que habia precluido el derecho del Titular a presentar un escrito de Contestacion y, por consiguiente,
se debia desechar cualquier Contestacion que, en su caso, llegase a presentar el Titular.

7. Debate y conclusiones

De conformidad con la Politica, la Promovente debe acreditar los siguientes tres elementos con el fin de
obtener la transferencia de los nombres de dominio en disputa:

i) los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusién con respecto a una
marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominacién de origen o reserva
de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;

i) el Titular no tiene derechos o intereses legitimos respecto de los nombres de dominio en disputa;
iii) y los nombres de dominio en disputa se han sido registrados o se utilizan de mala fe.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentd contestacién a la Solicitud promovida por la
Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los articulos 5 € y 19 del Reglamento,
es decir, el Experto resolvera la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos
presentados y de conformidad con la Politica, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho
que considere aplicables. Dadas las similitudes entre la Politica y la Politica Uniforme de solucién de
controversias en materia de nombres de dominio (la “Politica UDRP”), el Experto también hara referencia a
la doctrina adoptada bajo la Politica UDRP reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de
expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Politica UDRP, tercera edicion

(“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0%).

En este orden de ideas, y puesto que el Titular no present6 contestacion a las alegaciones de la
Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y
consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectarlo, como la identidad o similitud en grado
de confusién con respecto a una marca de productos o de servicios registrada.

A. ldentidad o similitud en grado de confusidn con respecto a una marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominacidn de origen o reserva de derechos sobre la que
la Promovente tiene derechos

La Promovente demostré tener derechos sobre la marca MUEBLES TRONCOSO vy disefio. Los nombres de
dominio en disputa son similares en grado de confusién a la marca MUEBLES TRONCOSO vy disefio de la
Promovente, ya que la parte dominante de la misma reconocible en los nombres de dominio en disputa.
Cabe sefalar que el dominio de nivel superior geografico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.com.mx” y
“.mx”, es un requisito de caracter técnico y carece de relevancia para el andlisis en este caso.

A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Politica
B. Derechos o intereses legitimos
De conformidad con lo establecido en la Politica, se demostraran derechos o intereses legitimos sobre los

nombres de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se
describen a continuacion:


https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
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i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres de dominio en
disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilizacién, o un nombre correspondiente al
nombre de dominio en disputa en relacién con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien
juridicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organizacion) ha sido conocido cominmente por los
nombres de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de
servicios registrada, aviso comercial registrado, denominacién de origen o reserva de derechos;

iii) 0 se hace un uso legitimo y leal 0 no comercial de los nombres de dominio, sin intencién de desviar a los
consumidores de manera equivoca o de empafiar el buen nombre de la marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominacion de origen o reserva de derechos en cuestion con
animo de lucro.

En opinién del Experto, la Promovente demostré prima facie la ausencia de derechos o intereses legitimos
del Titular de los nombres de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Titular no presenté contestacion alguna ni refuté las alegaciones de la
Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legitimos del Titular de los nombres de dominio en
disputa, incluyendo en particular: (i) que los nombres de dominio en disputa no se utilizaban en relacién con
una oferta de buena fe de bienes o servicios; (ii) que el Titular no es conocido por los nombres de dominio
en disputa ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que
aparece en los nombres de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legitimo y leal o ho
comercial de los nombres de dominio en disputa.

En consecuencia, al no contestar el Titular ni haber proporcionado evidencias de las que se deriven
derechos o intereses legitimos, queda sin rebatir el caso prima facie de la Promovente. Asi también, en
vista de la composicién de los nombres de dominio en disputa y considerando que se resuelven al sitio de
“HOGARES TRONCOSO?” ofreciendo productos iguales o similares a lo de la Promovente, el Experto
concluye que el Titular de los nombres de dominio en disputa no tiene derechos ni intereses legitimos sobre
los mismos a efectos de la Politica.

De acuerdo con las alegaciones por parte de la Promovente, las cuales no fueron refutadas por el Titular de
los nombres de dominio en disputa, el Titular tuvo la intencién de desviar engafiosamente a los
consumidores, aprovechandose indebidamente de la amplia reputacién de la Promovente en el mercado y
de la notoriedad de la marca MUEBLES TRONCOSO Yy Disefio.

Para poder considerar el uso de un nombre de dominio en disputa como legitimo, ese uso no puede
falsamente sugerir algun tipo de asociacion o relacion comercial con la marca de la Promovente, como se
puede desprender del analisis comparativo de las paginas de Internet, tanto de la Promovente, como de las
del Titular.

Por todo lo anterior, el experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Politica.
C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimacién de la Solicitud con arreglo al articulo 1(a) de la
Politica, es que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados o estén siendo utilizado de mala
fe, sefialando el articulo 1(b) de la Politica, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin
caracter limitativo, las siguientes:

i) circunstancias que indiquen que se han registrado o adquirido los nombres de dominio en disputa
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres de
dominio en disputa a la Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso
comercial registrado, denominacion de origen o reserva de derechos o0 a un competidor de la Promovente,
por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estan relacionados directamente con
los nombres de dominio; o
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i) se han registrado los nombres de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de
productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominacién de origen o reserva de derechos
refleje su denominacion en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya
desarrollado una conducta de esa indole; o

ii) se han registrado los nombres de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la
actividad comercial de un competidor; o

iv) se han utilizado los nombres de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con
animo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en linea, creando la posibilidad de
que exista confusion con la denominacion de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacion o
promocion del sitio Web o del sitio en linea o de un producto o servicio o bien juridicamente tutelado por
alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en linea.

Con base al expediente y a juicio de este Experto, los nombres de dominio en disputa fueron registrados o
utilizados por los Titulares consolidados de mala fe, con base en lo siguiente:

1.-El Titular no dio contestacion a la solicitud en la Promovente ni aport6 evidencias que permitan concluir
que su conducta fue de buena fe.

2.-El Titular no tiene autorizacién o consentimiento alguno, del licenciante o licenciatario para la utilizacion
de la marca MUEBLES TRONCOSO y disefio como parte de sus nombres de dominio en disputa, como
tampoco como parte de un aviso comercial, de una marca, de una denominacion social o en su publicidad.

3. El Titular debi6 tener conocimiento de la existencia de la marca MUEBLES TRONCOSO vy disefio, toda
vez que bajo la misma ha operado un exitoso negocio de muebles desde hace 50 afios en México, lo que le
ha conferido a la marca el caracter de notoria, por el uso contindo e ininterrumpido por parte de la
Promovente y/o su licenciante, por lo que el registro y uso de los nhombres de dominio en disputa se
realizaron de mala fe con la intencion de hacer creer la existencia de una asociacion entre el Titular y la
Promovente o su licenciante.

4.-El Experto considera que el registro o uso de los nombres de dominio en disputa crean un riesgo de
confusion por asociacién con la marca de la Promovente, en cuanto hace suponer una afiliacién y/o
promocion de los nombres de dominio en disputa, lo que se ha sostenido por diversos expertos
(seccion 3.1.4 de la Sinopsis elaborada por OMPI 3.0).

5.-Aunado a lo anterior, el Experto considera que el Titular de los nombres de dominio en disputa los
registré y los ha usado de mala fe, aprovechandose del buen nombre y prestigio de la Promovente al
hacerle creer a los usuarios de Internet que se trata de nombre de dominio propiedad de la Promovente y
que estan asociados a la misma, para vender productos u ofrecer servicios similares a los de la
Promovente.

El Titular de los nombres de dominio ha incurrido en mala fe de conformidad con el articulo 1 (a) de la
Politica, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Politica.

8. Decisién

Por las razones expuestas, en conformidad con los articulos 1 de la Politica y 19 y 20 del Reglamento, el
Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, <hogarestroncoso.com.mx>y
<hogarestroncoso.mx> sean transferidos a la Promovente.

/Martin Michaus Romero/
Martin Michaus Romero
Experto Unico

Fecha: 5 de octubre, 2023
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