Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio mcdonald.cl
Oficio OF09287

VISTOS:

1.

Que con fecha 7 de abril de 2008, don JULIO IGNACIO BERNSTEIN MOREN
solicita la inscripcién del nombre de dominio mcdonald.cl. Posteriormente, con
fecha 21 de abril de 2008, MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY
LIMITED, representada en calidad de contacto administrativo por dofia PAULA
BENAVIDES, solicita igualmente la inscripcion del mismo dominio mcdonald.cl,
quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF09287, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 28 de julio de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacién o de fijacion de procedimiento para el dia 5 de agosto de
2008, a las 10:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago,
siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y por carta
certificada;

Que con fecha 5 de agosto de 2008, se efectia el comparendo fijado para ese dia,
al que solo asiste dona CARLA ENCALADA CONTRERAS, quien exhibe poder para
representar al Segundo Solicitante, MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY
COMPANY LIMITED, y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios
provisionales por el arbitro;

Que con fecha 7 de agosto de 2008, el Segundo Solicitante, MCDONALD’S
INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED, consign6é el saldo de los
honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolucion de
fecha 8 de agosto de 2008;

Que con fecha 19 de agosto de 2008, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en
representacion del Segundo Solicitante, MCDONALD’'S INTERNATIONAL
PROPERTY COMPANY LIMITED, sefiala que ésta es una empresa dependiente de
MCDONALDS’S CORPORATION, cuyos inicios se remontan al afio 1948, en donde
los hermanos “McDonald” introdujeron la comida rapida al mercado. Sin embargo su
salto cualitativo fue en 1955, cuando el sefior Raymond Albert Kroc, un
emprendedor hombre de negocios nacido en Chicago, entra en contacto con el
establecimiento de los hermanos McDonald. Al ver las posibilidades de este
concepto de restaurante basado en la oferta de comida répida, el sefior Kroc
consigue primero la cesién del derecho de comercializar la marca y, posteriormente,
adquiere la totalidad del negocio.

Anade el Segundo Solicitante que en el afio 1955, se abre con gran éxito el primer
restaurante “MCDONALD’S” en Des Plaines, en el estadio de lllinois, creandose



simultdneamente el sistema de franquicias, lo cual llevé a que en el ano 1959
estuvieran funcionando mas de cien restaurantes bajo la licencia de
“MCDONALD’S”, con ventas anuales superiores a los 50 millones de délares.

MCDONALD’S CORPORATION abre en el afio 1968 su primer restaurante en
Canada, iniciandose asi el periodo de expansién de MCDONALDS’S por todo el
mundo, lo cual llevé a que en menos de diez anos se estableciera el restaurante
numero 5000 en Japon, consolidandose de esta manera la internacionalizacién de la
compania.

A lo largo de su historia, MCDONALDS’S CORPORATION ha estado marcado por
los exitosos lanzamientos de sus productos, los cuales han contribuido a la fama de
esta empresa a nivel mundial y a la adquisicion de una identidad propia en el
mercado. Entre estos productos se pueden mencionar el “BIG MAC”, el
“MCPOLLO”, los “MCNUGGETS DE POLLO”, el “MCROYAL DELUXE”,
“SALADS PLUS” y “THE HAPPY MEAL” o “CAJITA FELIZ”, todos los cuales se
han convertido en sus verdaderos emblemas alrededor del mundo.

Agrega el Segundo Solicitante que hoy en dia tiene méas de 447.000 empleados y en
la actualidad “MCDONALD’S” se ha convertido en la cadena mas grande del
mundo en su rubro, ofreciendo una gran variedad de sandwiches, bocadillos y otros
productos de comida rapida.
MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED indica que
cuenta con numerosas marcas comerciales registradas, lo que acredita mediante
copias impresas de los registros correspondientes tomadas de la pagina Web del
Departamento de Propiedad Industrial. Dichas marcas fueron inscritas como parte
de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y a la mayor parte del
publico consumidor, y son las siguientes:
o “M MCDONALD’S”, Registro N° 535.211, para distinguir servicios en
clases 35y 42.
o “M MCDONALD’S”, Registro N? 535.212, para distinguir productos en
clases 29, 30, 31y 32.
J “M MCDONALD’S”, Registro N? 567.955, para distinguir productos en
clases 29 y 30.
J “MC DONALD’S”, Registro N¢ 738.027, para distinguir servicios en

clase 43.



“MC DONALD’S”, Registro N° 581.373, para distinguir establecimiento
comercial en clases 29, 30, 32, 33 y 34, en las regiones |, I, IV, VIl y
XIIl.

“MC DONALD’S MC FEAST”, Registro N? 739.466, para distinguir
productos en clase 30.

“MCDONALD’S”, Registro N® 695.833, para distinguir productos en
clase 25.

“MCDONALD’S”, Registro N® 753.711, para distinguir servicios en clase
36.

“MCDONALD’S”, Registro N® 750.649, para distinguir servicios en clase
41,

“MCDONALD’S”, Registro N® 751.443, para distinguir servicios en clase
35.

“MCDONALD’S”, Registro N° 517.484, para distinguir productos en
clases 29, 30 y 31.

“MCDONALD’S”, Registro N° 648.642, para distinguir productos en
clase 25.

“MCDONALD’S — ES EL MOMENTO PARA EL GRAN SABOR”,
Registro N°® 693.278, para distinguir servicios en clase 43.
“MCDONALD’S CALIDAD QUE DA GUSTO”, Registro N® 537.685,
para distinguir servicios en clase 42.

“MCDONALD’S ES LO QUE COMO Y LO QUE HAGO”, Registro N°

730.375, para distinguir servicios en clase 43.



. “MCDONALD’S — LO QUE A TI TE GUSTA MAS”, Registro N°
530.540, para distinguir productos en clases 29, 30 y 31.

. “MCDONALD’S — LO QUE A Tl TE GUSTA TE GUSTA MAS”, Registro
N? 530.166, para distinguir servicios en clase 42.

. “MCDONALD’S...ES LO QUE COMO Y LO QUE HAGO”, Registro N°
761.908, para distinguir servicios en clase 41.

. “MCDONALD'’S ...ES LO QUE COMO Y LO QUE HAGO”, Registro N°
762.171, para distinguir servicios en clase 36.

. “MCDONALD'’S ...ES LO QUE COMO Y LO QUE HAGO”, Registro N°
763.061, para distinguir servicios en clase 35.

. “MCDONALD’S EN TUS MEJORES”, Registro N° 592.701, para
distinguir servicios en clase 42.

. “RONALD MCDONALD’S”, Registro N°¢ 535.209, para distinguir
servicios en clases 35y 42.

o “RONALD MCDONALD’S”, Registro N® 535.210, para distinguir
productos en clases 29, 30, 31y 32.

o “MCDONALDLAND”, Registro N® 600.229, para distinguir servicios en
clase 42.

o “MCDONALDLAND”, Registro N° 600.230, para distinguir productos en
clase 30.

o “MCDONALDLANDIA”, Registro N° 546.432, para distinguir servicios
en clase 42.

MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED agrega que es
titular de una familia de registros marcarios “MCDONALD’S”, expresién que



también corresponde y coincide con su nombre comercial. Sefiala que se ha
preocupado de registrar todas aquellas marcas que identifican a sus productos,
establecimientos comerciales, lemas y productos ante el Departamento de
Propiedad Industrial, en las diferentes clases que forman parte de su rubro y que se
conforman por la denominacién “MCDONALD’S”. Asimismo, sefiala ser titular de
los nombres de dominio mcdonaldschile.cl y mcdonalds.com, este Ultimo a
nombre de MCDONALD’S CORPORATION.

El Segundo Solicitante indica que los nombres de dominio senalados son una
evidencia concluyente del mejor derecho que posee sobre el nombre de dominio en
disputa, toda vez que éstos se estructuran sobre la marca de propiedad de
MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED, la cual forma la
parte sustancial del nombre de dominio en disputa.

El Segundo Solicitante indica que don JULIO IGNACIO BERNSTEIN MOREN
simplemente se ha limitado a tomar la expresién que identifica a MCDONALD’S
INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED y que se encuentra ya
debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial y NIC Chile,
eliminando la letra “S” final, lo cual bajo ningun punto de vista puede ser
considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado. Asimismo,
considera que clara y légicamente los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio
mcdonald.cl, pensaran que éste corresponde a MCDONALD’S INTERNATIONAL
PROPERTY COMPANY LIMITED o cuenta con su autorizacién, lo cual no es asiy
causara un grave perjuicio.

Otro elemento importante a considerar, para el Segundo Solicitante, es que
“MCDONALD’S” corresponde a una expresion en idioma inglés, la cual, como es
sabido, en muchos casos es pronunciada derechamente como MCDONALD,
eliminando la letra final “S”. Por lo demas, este error de pronunciacion es habitual en
Chile incluso respecto a las palabras en idioma castellano.

El Segundo Solicitante anade que si se ingresa al famoso buscador google.cl y se
busca la expresion MCDONALD se apreciard que todos los resultados que se
arrojan aluden y corresponden a MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY
COMPANY LIMITED. De esta forma, si el buscador mas famoso del mundo
relaciona la expresion MCDONALD con MCDONALD'S INTERNATIONAL
PROPERTY COMPANY LIMITED, claramente los usuarios de Internet haran lo
mismo.

MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED considera que
se debe rechazar la solicitud del Primer Solicitante respecto del nombre de dominio
en disputa, ya que de lo contrario se permitird que un tercero haga uso de una
marca comercial que estd debidamente registrada ante el Departamento de
Propiedad Industrial, y que es mundialmente conocida por el publico consumidor, lo
que llevaria a una inevitable confusion del mismo.



Senala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos anos
a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido
relacion con los denominados “nombres de dominio” que se utilizan en dicha red. En
palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccién
electrénica” 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 comunicacion ofrece, tales como paginas
Web, correo electronico, conversaciones instantaneas, etc. 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 como, por ejemplo, “UNIVERSIDAD DE CHILE”,
“JUMBO” o “FIAT” efectivamente corresponda a dicha entidad, organizaciéon o
empresa. 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.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignacion de nombres de
dominio, el Segundo Solicitante sefiala que entre los que deben tenerse presente es
el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relaciéon con los nhombres
de dominio. EI Segundo Solicitante reitera que como consecuencia del radical
aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no
es el mundo real, sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el
derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes
propuestas de resolucion de los mismos. En este sentido, sefala que en el derecho
comparado y, por cierto, en los ultimos afios también por la uniforme jurisprudencia
en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y I6gica relacién entre los nombres
de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten
un sinnumero de aspectos, caracteristicas y propositos con las marcas comerciales,
de tal entidad que permiten sostener que los dominios, ademas de la funcién técnica
que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los
diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet. En definitiva, reitera el
Segundo Solicitante, que el propdsito de los nombres de dominio es la identificacion
adecuada de su titular y como légica consecuencia, de los productos y servicios que
se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de
una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distincion por medio de
un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Por otro lado, sefala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del afo 2000,
entr6 en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de
Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”)
desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica
reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de los conflictos de nombres
de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En efecto,
en su titulo preliminar, dicha normativa sefiala que se consideraran como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) “El
nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de
productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.”



Agrega MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED que
ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez
que constituye la reunién de comunidades participantes en Internet de mayor
envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios,
proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final de la
OMPI, asi como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas
Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que
establecen que en el procedimiento de revocacion de un nombre de dominio, se
deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
enganosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga
derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de
mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20, 21 y 22
del Reglamento de NIC Chile, en particular en el articulo 22 del referido
Reglamento, en su primer parrafo, letra a), el cual sefiala que la inscripcién de un
nombre de dominio se considerara abusiva, entre otras condiciones, si es “idéntico o
engafnosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene
derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.” Al
respecto, el Segundo Solicitante indica que en el caso de autos, si se asignara el
nombre de dominio al Primer Solicitante, se estaria produciendo una dilucién de la
marca comercial “MCDONALD’S” ya que comprende integramente dicha
denominacion, sin asociarlo a alguna expresion que permita distinguirlo de la marca
de MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED.

En sintesis, para el Segundo Solicitante el criterio que reconoce la relacion existente
entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente
aceptado vy, por lo tanto, corresponde su aplicacion a la resoluciéon del conflicto
suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado
que MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED es titular
de una serie de registros marcarios vigentes idénticos al elemento distintivo del
nombre de dominio en disputa.

Indica el Segundo Solicitante que también es aplicable a este conflicto el Criterio de
la Creacién Intelectual del Signo Pedido, que se refiere a que es de toda légica y
justicia que quien ha creado una denominacion, en este caso la promocion de
productos y servicios alimenticios, con el signo “MCDONALD’S”, pueda ampararla
y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que pese a
las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes
tangibles, el nombre con el cual es conocido dicho evento, y en el cual
MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED comercializa
todo tipo de productos, es una de sus estrategias comerciales mas importantes.

Afiade MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED que es



quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio mcdonald.cl, ademas, si
se utiliza el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que dicha teoria postula
que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los
mismos fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, ademas, indica que cuando una
marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio, su campo de
proteccion debe ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un
aprovechamiento de ella por parte de terceros, lo que se apoya en lo establecido en
el Convenio de Paris. Agrega el Segundo Solicitante que la aplicacion de este
criterio obliga a concluir que tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio
mcdonald.cl, debido a que la denominacion “MCDONALD’S” fue creado por
MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED, hace mas de
60 afnos y ha sido éste quien le ha otorgado fama y prestigio en nuestro pais y en el
mundo.

Ademas, el Segundo Solicitante sefala que también es aplicable a este caso el
Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y
tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el articulo 6 bis, el cual
establece que: “Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar
el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya
la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion, de una
marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion
de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion
con ésta.” El Segundo Solicitante sefiala que los signos famosos y notorios, como
es el caso de “MCDONALD’S” han de protegerse especialmente por los paises
miembros de la Union, toda vez que de su explotacién no autorizada se deriva, por
un lado, la dilucién del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y, por otro, el
aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios
que no han contribuido a la creaciéon de dicha notoriedad, con los consecuentes
perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Por lo demas, de
otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el publico asociaria dicho
nombre a MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED o
deduciria l6gicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en error
y confusion, ya que el Primer Solicitante en nada se relaciona con la misma.

Senala ademas el Segundo Solicitante que el articulo 10 bis del mismo tratado, en
su apartado sobre competencia desleal, indica que “los paises de la Union estan
obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Unién una proteccion
eficaz contra la competencia desleal’, definiendo una acto de competencia desleal
como “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial
o comercial’ e indicando que en particular debera prohibirse “cualquier acto capaz
de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento,
los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, (2) las
aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el



establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor
(3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. Por lo
sefalado precedentemente, es evidente para el Segundo Solicitante que se
produciria confusion al otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que
en nada se relaciona con MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY
LIMITED y asimismo, se debe considerar especialmente que la expresidén
“MCDONALD’S”, se asocia directamente con MCDONALD’S INTERNATIONAL
PROPERTY COMPANY LIMITED, al constituir el elemento principal de la marca del
mismo nombre y de su denominacién empresarial.

A su vez, el articulo 8° del Convenio de Paris establece que: “El nombre comercial
sera protegido en todos los paises de la Unién sin obligacion de depdsito o de
registro, forme o no parte de una marca de fabrica o comercio”. Resulta evidente,
segun el Segundo Solicitante, que cualquier usuario enfrentado al dominio
mcdonald.cl lo asociara con MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY
COMPANY LIMITED.

El Segundo Solicitante cita ademas el criterio del mejor derecho por el uso
empresarial legitimo, el cual se refiere a que tendrd un mejor derecho sobre el
nombre de dominio indicativo de algun producto o servicio, la parte que
efectivamente ofrezca dichos productos o servicios. Pues bien, agrega, es
MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED quien hace un
uso efectivo de la expresion “MCDONALDS” para distinguir productos y servicios
en las diferentes clases mencionadas con anterioridad y ha registrado dichas
expresiones como marcas comerciales y, a su vez, registrado nombres de dominio
afines.

Asi, resulta indudable para el Segundo Solicitante que dichas expresiones son
utiizadas actualmente por MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY
COMPANY LIMITED, quien le ha conferido notoriedad, distintividad y prestigio en el
mercado y que por tanto corresponde la aplicacion de este principio para la
resolucion del conflicto de autos.

Otro criterio que considera aplicable MCDONALD'’S INTERNATIONAL PROPERTY
COMPANY LIMITED es el Criterio de la ldentidad, el cual establece 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. En razén de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de
dominio en conflicto debe ser asignado a MCDONALD’'S INTERNATIONAL
PROPERTY COMPANY LIMITED, ya que es titular de una familia de marcas
reconocidas, como lo es “MCDONALD’S”. Por ultimo, el Segundo Solicitante hace
presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el
fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio vihasdelmaipo.cl, en el
cual se indica que: “El criterio de la identidad seriala que el nombre de dominio en
disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relacion con el mismo..”.



El Segundo Solicitante concluye, que de acuerdo a lo expuesto en su escrito y
teniendo presente los diversos argumentos indicados, asi como la titularidad de
registros marcarios vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éste y la vinculacién
de esas marcas con los productos y servicios que ofrece MCDONALD'S
INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED, tiene el mejor derecho para la
obtencion del nombre de dominio en disputa. Mas aun considerando que ha sido
ésta quien le ha conferido fama, notoriedad y distintividad a la denominacion
“MCDONALD’S” en el mercado.

En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes validamente presentadas y que
han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a
su formalizacion y a los plazos de interposicion de las mismas, s6lo cabe abocarse a
los criterios y politicas de solucion de conflictos de asignacién de nombres de
dominio, los que el Segundo Solicitante considera que concluyen necesariamente
en el mejor derecho de MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY
LIMITED sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres
de dominio son la herramienta que permitira continuar con el creciente y explosivo
desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios
de dicha red, la asignacién del dominio mecdonald.cl al Primer Solicitante de autos,
constituiria una causal de error y confusion en el publico usuario y consumidor.
Dicho efecto no se condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los
criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacién de NIC Chile, y los
Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia
desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del
comercio electrénico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignacién del dominio
de autos sea fundamental para los intereses de MCDONALD’S INTERNATIONAL
PROPERTY COMPANY LIMITED;

Que con fecha 19 de agosto de 2008, se provee el escrito presentado con esa
misma fecha por don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representacion del
Segundo Solicitante;

Que con fecha 2 de septiembre de 2008, se tiene por evacuado el traslado en
rebeldia, y se cita a las partes a oir sentencia, resolucion que es notificada a las
partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren;
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Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacién de NIC Chile senala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripciéon no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que en el presente juicio arbitral, unicamente el Segundo Solicitante ha invocado y
acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos sobre el nombre de
dominio en conflicto;

Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un
mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestién;

Que el Segundo Solicitante acompand documentos probatorios en estos autos, que
no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente
ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee
legitimos derechos sobre la marca “MCDONALD’S” y varios derivados de ésta
tales como “MC DONALD'S MC FEAST”, “M MACDONALD’S”,
“MCDONALDLAND” entre muchas otras, tratandose de signos debidamente
registrados ante el Departamento de Propiedad Industrial chileno para distinguir
tanto productos de las clases 25, 29, 30, 31 y 32 como servicios de las clases 35,
36, 41, 42 y 43 y regqistros para distinguir establecimientos comerciales en clases 29,
30, 32, 33y 34 en las regiones I, 11, 1V, VIl y XIII;

Que la expresion “MCDONALD’S” forma la parte mas importante de la razén social
del Segundo Solicitante, MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY
LIMITED;

Que el dominio solicitado se encuentra integramente incluido en la marca comercial
“MCDONALD’S” de propiedad del Segundo Solicitante, diferenciandose de ésta
Unicamente en la falta de una letra “S” final. Como esta diferencia no es relevante,
sobre todo porque, tal como lo ha sefialado el Segundo Solicitante, los chilenos
habitualmente no pronunciamos las letras “S” finales en las palabras,
necesariamente el dominio solicitado se asociara a la marca “MCDONALD’S”, con
los consiguientes errores y confusiones que se producirian entre los usuarios de
Internet y los consumidores en general;

Que, ademas, es indudable que la marca “MCDONALD’S” es renombrada y
conocida a nivel nacional por la generalidad del publico chileno, y es precisamente
el Segundo Solicitante quien le ha conferido a dicha expresion fama, notoriedad y
prestigio a la marca, a través de un uso real y efectivo de la misma en el mercado
nacional y en los mercados extranjeros;
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10.

11.

12.

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que por el mero hecho de que don JULIO IGNACIO BERNSTEIN MOREN haya
solicitado primero el nombre de dominio mecdonald.cl no es suficiente, ya que dada
la falta de antecedentes, no puede presumirse que tenga derecho o legitimo interés
alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por MCDONALD’S
INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED, asi como la falta de ellos por
parte de don JULIO IGNACIO BERNSTEIN MOREN, es que este arbitro ha llegado
a la conclusion de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio
solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio mcdonald.cl al Segundo Solicitante, MCDONALD’S
INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED, RUT N°79.713.300-0.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suéarez.

Santiago, 12 de septiembre de 2008.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2
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