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Sentencia definitiva 

Juicio por nombre de dominio “mcsushi.cl” 

Santiago, 14 de enero de 2010 

VISTOS: 

PRIMERO: Que por oficio Nº 11506 de fecha 14 de octubre de 2009 del 
Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile 
(NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su 
designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de 
dominio “mcsushi.cl”.  
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas 
anexas, que son partes en dicho conflicto: Felipe Javier Schachner Klein, 
con domicilio en Av. Cristóbal Colón, Las Condes, Santiago, quien inscribió 
el nombre de dominio mcsushi.cl con fecha 10 de julio de 2009, a las 
21:42:36 GMT, y McDonald’s Internacional Property Company Rep. Sargent 
& Krahn (Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y 
Marcas Ltda), contacto administrativo Paula Benavides, con domicilio en 
Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, quien inscribió el 
nombre de dominio mcsushi.cl con fecha 24 de julio de 2009, a las 16:53:13 
GMT. 

TERCERO: Que por resolución de fecha 14 de octubre de 2009, la cual rola a 
fojas 7 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el 
nombre de dominio “mcsushi.cl”, fijando, acto seguido, una audiencia para 
convenir las reglas de procedimiento para el día 21 de octubre de 2009, a las 
12:00 horas. 

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron 
notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 14 
de octubre de 2009 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y 
por carta certificada de fecha 16 de octubre de 2009, según consta de los 
comprobantes rolantes a fojas 9 y 10 de autos. 
QUINTO: Que el día 21 de octubre de 2009, a las 12:00 horas, tuvo lugar el 
comparendo decretado, con la asistencia de don Felipe Fernández, por la 
segunda solicitante, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el 
acta que rola a fojas 27 de autos. 
SEXTO: Que con fecha 21 de octubre de 2009 se notificó a las partes lo 
obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 27, según consta del 
estampado de fojas 29. 
SEPTIMO: Que con fecha 04 de noviembre  de 2009, mediante presentación 
rolante a fojas 30, la parte de MC DONALD’S INTERNATIONAL 
PROPERTY COMPANY LIMITED, expuso sus argumentos de mejor 
derecho al nombre de dominio “mcsushi.cl” en los términos siguientes: Que 
es una empresa dependiente de MC DONALD'S CORPORATION, 
cuyos inicios se remontan al año 1948 cuando los hermanos "MC Donald" 
introdujeron la comida rápida al mercado. Que, sin embargo, su salto 
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cualitativo fue en 1955 cuando Raymond Albert Kroc, un emprendedor 
hombre de negocios nacido en Chicago, entra en contacto con el 
establecimiento de los hermanos MCDonald's. Que al ver las posibilidades 
de este concepto de restaurante basado en la oferta de comida rápida, el 
señor Kroc consigue primero la cesión del derecho de comercializar la marca 
y, posteriormente, adquiere la totalidad del negocio. Que, de esta forma, en 
el año 1955 se abre con gran éxito el primer restaurante MCDonald's en 
Des Plaines, en el Estado de Illinois, creándose simultáneamente el 
sistema de franquicias, lo cual llevó a que en el año 1959 estuvieran 
funcionando más de cien restaurantes bajo la licencia de MCDonald's, con 
ventas anuales superiores a los 50 millones de dólares. Que en el año 1968 
MCDonald's Corporation abre su primer restaurante en Canadá, iniciándose 
así el período de expansión de MCDonald's por todo el mundo, lo cual llevó a 
que en menos de diez años se estableciera el restaurante número 5.000 en 
Japón, consolidándose de esta manera la internacionalización de la compañía.  
Que la historia de MCDonald's Corporation ha estado marcada por los 
exitosos lanzamientos de sus productos, los cuales han contribuido a la fama 
de esta empresa a nivel mundial y a la adquisición de una identidad propia 
en el mercado. Que 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 verdaderos emblemas de MCDonald's Corporation 
alrededor del mundo. Que hoy en día MCDonald's Corporation tiene 
empleadas a más de 447.000 personas, y se ha convertido en la cadena más 
grande del mundo en su rubro, ofreciendo una gran variedad de 
sandwiches, bocadillos y otros productos de comida rápida. Que, como es un 
hecho público y notorio, la parte se identifica y distingue en el mercado 
indistintamente a través de las siglas "MC" y "MAC". Que en efecto, todos 
los productos y servicios de MC DONALD'S se estructuran sobre la expresión 
"MC'" o "MAC" fonéticamente iguales y ambos asociados y utilizados por la 
parte en Internet y el mercado. Que, en este sentido, la parte ha desarrollado 
e invertido grandes sumas de dinero con el objeto de que la sigla "MC" 
distinga sus productos, como por ejemplo es el caso de "MC SUNDAY", "MC 
ENTREGA", etc. Que, de este modo, los consumidores, enfrentados a un 
producto o servicio asociado a dicha sigla, reconocida mundialmente, lo 
asocian a lógicamente que al tratarse de una expresión evidentemente 
asociada a las marcas y productos de la parte (sic). Que en efecto, es tal la 
fama y reconocimiento internacional de la parte que toda su línea de 
productos y servicios se ha estructurado sobre las expresiones "MAC" y 
"MC", al igual que el nombre de dominio en disputa "MCSUSHI.CL". Que, 
por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet 
de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. Que, en 
este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio 
"MCSUSHI.CL" a un sitio de Internet con información relativa a los 
conocidos productos de MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY 
COMPANY LIMITED, lo cual obviamente no es así.  Que la parte ya es 
titular de diversos nombres de dominio que se estructuran sobre la 
expresión "MC", los que tienen por objeto distinguir la venta y 
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comercialización de sus productos, siendo estos ampliamente reconocidos por 
los usuarios de la red Internet, como lo son: MCPAPA.CL, MCPAPAS.CL, 
MCPOLLO.CL, MCPOLLOS.CL, MCDONALDSCHILE.CL, 
MCDONALDS.CL, MACFOODS.CL Y MACCRETAILSTORE.CL. Que así 
las cosas, como primera conclusión es dable señalar que los diversos 
productos y servicios con que cuenta la parte se distinguen e identifican por 
medio de la partícula "MC" como por ejemplo, MC POLLO; MC PAPAS; etc. 
Que, de este modo, los nombres de dominio señalados son una evidencia 
concluyente de su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, 
toda vez que estos se estructuran sobre el término "MC" y "MAC", cabiendo 
hacer presente que dichas locuciones se relacionan directamente con el 
nombre comercial de MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY 
COMPANY LIMITED. Que cuenta con numerosas marcas, como parte de la 
estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y a la mayor parte 
del público consumidor, las cuales se encuentran registradas ante el 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), las que individualiza 
del modo y con el enunciado siguiente: 1) Registro N° 737.389, 
"MCENTREGA", mixta, para distinguir servicios en clase 
43; 2) Registro N° 616.595, "MC FAX", denominativa, para distinguir 
servicios en clase 42; 3)Registro N° 602.336, "MCKIDS", mixta, para 
distinguir productos en clase 24; 4) Registro N° 597.611, "MCKIDS", mixta, 
para distinguir productos en clase 28; 5) Registro N° 622.252, "MCKIDS", 
mixta, para distinguir productos en clase 3; 6) Registro N° 768.845, 
"MCAHORRO", denominativa, para distinguir servicios en clase 43; 7) 
Registro N° 737.274, "MCBABY", mixta, para distinguir productos en clase 
25; 8) Registro N° 638.186, "MCBURGER", denominativa, para distinguir 
productos en clase 30; 9) Registro N° 639.932, "MCCAFE", denominativa, 
para distinguir productos en clase 32; 10) Registro N° 639.933, "MCCAFE", 
denominativa, para distinguir productos en clase 30; 11) Registro N° 
639.934, "MCCAFE", denominativa, para distinguir productos en clase 29; 
12) Registro N° 633.593, "MCCAFE", denominativa, para distinguir 
servicios en clase 42; 13) Registro N° 687.976, "MCCHICKEN", 
denominativa, para distinguir productos en clase 30; 14) Registro N° 
739.467, "MCCHICKEN", denominativa, para distinguir servicios en clase 
43; 15) Registro   N°   634.461,   "MCCHURRASCO",   denominativa,   para   
distinguir productos en clase 30; 16) Registro N° 727.472, "MCCOMBO", 
denominativa, para distinguir servicios en clase 42; 17) Registro N° 816.640, 
"MCCRIOLLO", denominativa, para distinguir productos en clase 30; 18) 
Registro N° 720.396, "MCCRISPY", denominativa, para distinguir productos 
en clase 29; 19) Registro   N°   714.731,   "MCCROISSANTS",   denominativa,   
para   distinguir productos en clase 30. Registro   N°   809.886,   "MC 
EMPANA DAS",   denominativa,   para   distinguir productos en clase 30; 20) 
Registro Nº 809.886, MCEMPANADAS, denominativa, para distinguir 
productos en clase 30; 21) Registro N° 852.970, "MCFARO STOP", 
denominativa, para distinguir servicios en clase 43; 22) Registro N° 
568.181, "MCFIESTA", denominativa, para distinguir productos en clase 30; 
23) Registro N° 660.262, "MCINTERNET", denominativa, para distinguir 
servicios en clase 42; 24) Registro N° 687.975, "MCMUFFIN", denominativa, 
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para distinguir productos en clase 30; 25) Registro N° 706.723, 
"MCNUGGETS", denominativa para distinguir productos en clase 29; 26) 
Registro N° 553.489, "JWCPALTA", denominativa, para distinguir productos 
en ciase 30; 27) Registro N° 739.472, "MCPALTA TOMATE", denominativa, 
para distinguir productos en clase 30; 28) Registro N° 555.471, "MCPAPAS", 
denominativa, para distinguir productos en clase 29; 29) Registro N° 597.528, 
"MCPIZZA", denominativa, para distinguir productos en clases 29 y 30; 30) 
Registro N° 744.961, "MCPOLLO", denominativa, para distinguir servicios 
en clase 43; Registro N° 739.468, "MCPOLLO", denominativa, para 
distinguir productos en clase 30; 32) Registro N° 847.412, "MCRICAS", 
denominativa, para distinguir productos en clase 30; 33) Registro N° 800.114, 
"IWCROYAL", denominativa, para distinguir productos en clase 30; 34) 
Registro N° 720.395, "MCSHAKE", denominativa para distinguir productos 
en clase 29; 35) Registro N° 692.611, "MCSUNDAE", denominativa, para 
distinguir productos en clase 29; 36) Registro N° 607.780, 
"MCCROCANTE", denominativa, para distinguir productos en clase 30; 
37) Registro N° 630.532, "MCDIA FELIZ", denominativa, para distinguir 
servicios en clase 36; 38) Registro N° 657.569, "MCMENU", denominativa, 
para distinguir servicios en clase 42; 39) Registro N° 586,601, "MCSALAD", 
denominativa, para distinguir productos en clase 29; 40) Registro N° 
738.027, "MC DONALD'S", denominativa, para distinguir servicios en clase 
43; 41) Registro N° 581.373, "MC DONALD'S", denominativa, para 
distinguir establecimiento comercial en clases 29, 30, 32, 33 y 34, en las 
regiones í, II, IV, VIH y XIII; 42) Registro N° 739.466, "MC DONALD'S MC 
FEAST", denominativa, para distinguir productos en clase 30; 43) Registro 
N° 695.833, "MCDONALD'S", denominativa, para distinguir productos en 
clase 25; 44) Registro N° 753.711, "MCDONALD'S", denominativa, para 
distinguir servicios en clase 36; 45) Registro N° 750.649, "MCDONALD'S", 
denominativa, para distinguir servicios en clase 41; 46) Registro N° 751.443, 
"MCDONALD'S", denominativa, para distinguir servicios en clase 35; 47) 
Registro N° 648.642, "MCDONALD'S", mixta, para distinguir productos 
en clase 25; 48) Registro N° 693,278, "MCDONALD'S - ES EL MOMENTO 
PARA EL GRAN SABOR", lema, para distinguir servicios en clase 43; 49) 
Registro N° 852.233, "MCDONALD'S CALIDAD QUE DA GUSTO", lema, 
para distinguir servicios en clase 42; 50) Registro N° 848.783, 
"MCDONALD'S - LO QUE A TI TE GUSTA MAS", lema, para distinguir 
productos en clases 29, 30 y 31; 51) Registro N° 762.171, "MCDONALD'S 
...ES LO QUE COMO Y LO QUE HAGO", lema, para distinguir servicios 
en clase 36; 52) Registro N° 763.061, "MCDONALD'S ...ES LO QUE 
COMO Y LO QUE HAGO", lema, para distinguir servicios en clase 35; 53) 
Registro N° 850.072, "RÓÑALO MCDONALD'S", denominativa, para 
distinguir servicios en clases 29, 30, 31 y 32; 54) Registro N° 850.091, 
"RÓÑALO MCDONALD'S", denominativa, para distinguir 
productos en clase 43; 55) Registro   N°  600.229,   "IMCDONALDLAND",   
denominativa,   para  distinguir servicios en clase 42; 55) Registro  N°  
600.230,   "MCDONALDLAND",   denominativa,   para  distinguir productos 
en clase 30; 56) Registro N° 741.592, "MC DONUT", denominativa, para 
distinguir productos de 
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la clase 30; 57) Registro N° 672.794, "MCD. L.T", denominativa, para 
distinguir productos de la clase 30; 58) Registro N° 827.651, "MCNIFICA", 
denominativa, para distinguir productos de la clase 30; 59) Registro N° 
837.158, "MCMAX", denominativa, para distinguir productos de la clase 30; 
60) Registro N° 837.550, "MCGOL", denominativa, para distinguir 
servicios de la clase 43; 61) Registro N° 586.534, "AUTO MAC", 
denominativa, para distinguir servicios en 
clase 42; 62) Registro N° 556.261, "BIG MAC", denominativa, para 
distinguir productos en clases 29 y 30; 63) Registro N° 638.185, "BIG MAC", 
denominativa, para distinguir servicios en clase 42.  Que mediante los 
registros enumerados precedentemente, se puede constatar que la parte ha 
registrado numerosos productos antecedidos por la expresión "MC", tales 
como MCPOLLO, MCPALTA, MCPAPAS, etc., e incluso ha registrado otros 
utilizando la expresión "MAC" como AUTO MAC o BIG MAC.  Que la parte 
es titular de una familia de registros marcarios relacionados con la 
expresión "MC" la cual ha sido utilizada profusamente para identificar sus 
productos en el mercado mundial.  Que, asimismo, la expresión "MC" identifica 
sus productos y servicios en el mercado nacional, a tal punto que los 
usuarios asocian inmediatamente dicha expresión a la parte. Que atendido 
todo lo anterior, resulta evidente el mejor derecho y vinculación efectiva de 
la expresión "MCSUSHI" con la parte.  Que para reforzar lo anterior, basta 
apreciar la siguiente comparación, la cual es elocuente:  expresión MCSALAD 
(marca de la parte); MCSUSHI.CL (nombre de dominio en disputa); 
expresión MCPOLLO.CL (nombre de dominio de la parte). Que como se 
puede apreciar fácilmente, la contraria simplemente se ha limitado a tomar 
la expresión MC que identifica y distingue a la parte  y sus productos, que se 
encuentra debidamente registrada ante el INAPI y NIC Chile, lo que refleja 
el afán de aprovechamiento de la fama y notoriedad de la familia de marcas 
y nombres de dominio de la parte  estructurados en base a dicha expresión.  
Que a lo anterior debe agregarse que la expresión distintiva de este nombre 
de dominio es la expresión "MC", la cual es un hecho público y notorio que 
se encuentra asociada a la parte, siendo la expresión "SUSHI" un término 
de orden genérico, por lo que los usuarios de Internet y público consumidor 
en general deberán determinar a partir de la sigla "MC" el posible contenido 
del sitio web, el que claramente se encuentra asociado a la parte. Que lo 
anterior da cuenta de la intención de la demandada de confundir a los 
consumidores haciéndolos creer que se trata de un sitio web de titularidad 
de la parte, lo que no ocurre en la especie. Que, asimismo, se debe 
considerar que los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio 
MCSUSHI.CL pensarán con toda lógica y razón, producto del gran nivel de 
asociación que realiza el público consumidor entre la expresión "MC" y la 
parte, que éste corresponde a un nuevo producto o servicio, lo cual no es así 
y causará un grave perjuicio, esto toda vez que es tal la fama y notoriedad 
que la parte ha conferido a dichas siglas, que cualquier palabra que se le 
agregue es asociada en forma inmediata por los consumidores a la parte. 
Que la asociación de la sigla "MC" y/o "MAC" a la parte ya se ha reconocido 
en sentencias arbitrales en materia de nombres de dominio como 
"MACFOODS.CL". Invoca el criterio de titularidad de marcas comerciales y 
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su relación con los nombres de dominio, normativa de ICANN y OMPI, 
artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, fama y notoriedad del 
signo pedido, uso efectivo de la expresión “MC” en la red internet, para 
solicitar sea acogida su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en 
definitiva.  
OCTAVO: Que por resolución de fecha 6 de noviembre de 2009, rolante a 
fojas 178, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en 
rebeldía. 
NOVENO: Que por resolución de fecha 16 de noviembre de 2009, rolante a 
fojas 178, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, 
pertinentes y controvertidos los siguientes: 1º Derechos e intereses de las 
partes en la expresión “mcsushi”; 2º Utilización efectiva que las partes han 
realizado, realizan actualmente y/o realizarán en el futuro, de la expresión 
“mcsushi”. 
DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes 
pruebas: 
La parte de McDonald’s Internacional Property Company la documental 
rolante de fojas 41 a 177 y de fojas 185 a 205, consistente en: (1) impresos de 
la página web del DPI para registros marcarios (fs. 41 a 108); (2) impresos 
de la página web de Nic Chile para nombres de dominio (fs. 109 a 116); (3) 
impresos publicitarios de la cadena Mc Donald´s (fs. 117 a 141 y 159 a 170); 
(4) Impreso en pagina web de Wikipedia para Mc Donald´s (fs. 142 a 149); 
(5) Impreso “Análisis empresarial de Mc Donalds (fs. 150 a 158); (6) Copia 
de sentencia en juicio arbitral “viñasdelmaipo.cl”. (7) Impresos de página 
web de Contact Enterprise (fs. 185); (8) Impreso de búsqueda en Google (fs. 
186); (9) fotografías de local y productos Mc Donald´s (fs. 187 y 188); (9) 
Impreso de CNNExpansión.com (fs. 189); (10) informe de Carranza Torres & 
Asociados (fs. 190 a 192); (11) Copia de sentencia en juicio por dominio 
“premium-essiac-tea-4less.cl” (fs. 193 a 205).   
La parte de Felipe Javier Schachner Klein no rindió pruebas. 
UNDECIMO: Que por resolución de fecha 16 de diciembre de 2009, rolante a 
fojas 207, se citó a las partes a oír sentencia.  
  
CONSIDERANDO: 

    
PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el 
resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la 
tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio. 
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de 
las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y 
resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en 
relación con el mismo, es la siguiente:  
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Felipe Javier Schachner 
Klein, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor 
derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First 
come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de 
derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de esa 
presunción, no rindió otros argumentos ni pruebas.   



Juan Agustín Castellón Munita 
 Juez Arbitro     

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile.  Tel:  56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264 

CUARTO: Que la oponente, la parte de McDonald’s Internacional Property 
Company, argumentó y probó la titularidad de numerosos registros 
marcarios, nombres de dominio, productos y servicios que se estructuran 
sobre la expresión “MC”, en el rubro de alimentos y productos y servicios 
relacionados, muchos de los cuales, así como su nombre insignia Mc 
Donald´s, gozan de fama y notoriedad en el mundo entero.  
QUINTO: Que el nombre de dominio en controversia se estructura sobre las 
expresiones “mc”, que lo distingue, y “sushi” que constituye un tipo de 
comida procedente de Japón.  
SEXTO: Que es tal la notoriedad de la expresión “Mc” que, en el rubro de 
alimentación, ella conduce de una manera directa y necesaria a vincularla 
con los productos y servicios de la oponente, siendo del todo atendible su 
protesta en orden a que el dominio en controversia, en poder de terceros, le 
depara un riesgo cierto de confusión y dilución marcarios, así como de 
confusión  en el público usuario de la red internet. Si a lo anterior se añade 
el hecho de que el demandado no aportó argumento ni prueba alguna para 
justificar su pretensión sobre dicha expresión, no cabe sino acoger la 
demanda de la oponente, lo que tendrá lugar en los términos que se 
expresarán en la parte resolutiva de la sentencia.  
 
Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, 
sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile, 
 
RESUELVO:  
 
Que se acoge la demanda deducida por la parte de McDonald’s Internacional 
Property Company Rep. Sargent & Krahn (Sargent & Krahn Procuradores 
Internacionales de Patentes y Marcas Ltda) en contra de Felipe Javier 
Schachner Klein, y se asigna el nombre de dominio mcsushi.cl a favor de 
McDonald’s Internacional Property Company Rep. Sargent & Krahn 
(Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas 
Ltda), sin costas. 

 

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile;  
fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su 
calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de 
actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico 
para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.   

 

 

                    Juan Agustín Castellón Munita 

                Juez Arbitro                        

 
Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y 
doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.  


