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MAT: asignación de nombre de dominio “mapei.cl” 

 

Santiago, veintitrés de Diciembre de dos mil trece 

 

VISTOS: 

 

1.- Que por oficio N° OF 18007  de fecha 15 de Mayo de 2013, el Departamento 

de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al 

suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la 

inscripción del nombre de dominio “mapei.cl”, entre: Harald Schilling (Ernesto Harald 

Schilling Stager), como primer solicitante, y Mapei Spa (Servicios y Asesorías 

Computacionales Offpaper Limitada) como segundo solicitante; 

2.-  Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un estatuto 

especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento para el 

funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl”, en adelante el 

“Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el 

Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el 

encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, 

fundado en su calidad de “Árbitro Arbitrador”; 

 

3.-  Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 22 de Mayo de 

2013, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y 

citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del 

arbitraje para el día 5 de junio de 2013 a las 16:00 horas en las oficinas del Árbitro. 

Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico 

a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile; 

 

4.-  Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo 

de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 5 de junio de 2013, 

sólo con la asistencia de la parte de Mapei SpA representada por doña Victoria 

Santis Pinilla, quien acreditó poder suficiente, y en ausencia del primer solicitante 

Harald Schilling;  

 

5.- La representante del segundo solicitante compareció inicialmente con fianza 

de rato, la que posteriormente ratificó en el proceso, por lo que se tuvo por 

válidamente constituido el patrocinio y poder, y por ratificadas sus actuaciones; 

 

6.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Mapei SpA hizo 

valer ante este Tribunal sus pretensiones de mejor derecho del nombre de dominio 

“mapei.cl” fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: a) Que la 

compañía Mapei, fue fundada el 12 de Febrero de 1937 en Milán, Italia, pasando de 

ser una pequeña empresa familiar, con un desarrollo constante y el trabajo y 

esfuerzo, la llevó a convertirse en la multinacional líder mundial en la producción de 

adhesivos y productos químicos para la industria de la construcción, con una 

presencia consolidada en los cinco continentes del mundo; b) Que desde su 

creación, Mapei se mantiene firme y el crecimiento de la compañía continúa en 

forma estable y sostenido, adquiriendo cuotas del mercado a escala global y 

generando nuevos productos y servicios a través de su filosofía de la empresa: la 
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especialización en el mundo de la construcción, la internacionalización, con 

especial atención a las necesidades del mercado local, investigación y desarrollo 

de productos cada vez más avanzados tecnológicamente, servicio a medida y 

soporte para nuestros clientes-trabajo en equipo, el desarrollo sostenible de todas 

nuestras actividades, preocupación por la salud y seguridad de todos los usuarios de 

nuestros productos y el cuidado que nuestro departamento de Recursos Humanos; 

c) Que cada año pone en marcha en torno a 200 nuevas fórmulas en el mercado 

que superan los productos ya existentes; y que una de las zonas donde Mapei 

sobresale es, gracias al esfuerzo y recursos Invertidos en investigación y desarrollo, es 

eco-sostenibilidad, con Mapei a la cabeza desde 1970 en el desarrollo de productos 

con el pleno respeto del medio ambiente y la humanidad; d) Que ha ejecutado 

diversos proyectos en el mundo, destacando variados países de distintos continentes 

que allí se detallan; d) Que actualmente posee fábricas en los 5 continentes en más 

de 30 países; más de 7.500 empleados y posee además de 55.000 clientes en el 

mundo; e) Que es titular del dominio “www.mapei.com”, así como es titular de 

marcas comerciales y dominios que protegen su nombre comercial “Mapei” en más 

de 30 países del mundo; según dan cuenta los documentos que acompaña en un 

otrosi, entre los cuales destacan: Italia, Chile, Canadá, USA, Francia, Gran Bretaña, 

Singapur, España, y una serie de otros que allí se detallan; f) Que la página principal 

de la compañía precisamente es “www.mapei.com”, donde se contiene la historia, 

la información comercial de la compañía, presencia en todo el mundo y la 

trayectoria de la empresa; g) Que de esa forma es reconocida y utiliza 

efectivamente la expresión "Mapei" en su publicidad y como el elemento más 

destacado de su nombre o razón social; h) Que se advierte claramente el mejor 

derecho que ostenta esta parte para ser titular del dominio “www.mapei.cl”, por 

cuanto se trata efectivamente de su nombre, la cual goza de una presencia, 

reconocimiento y nombradía internacional; i) Desde el punto de vista del Derecho 

cita los Arts. 10, 12 y básicamente el Art. 14 de la Reglamentación para el 

funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .cl, que son los llamados a 

establecer los requisitos, que toda solicitud de nombre de dominio debe cumplir 

para ser asignado a un titular; j) Que hizo en su calidad de segundo solicitante la 

petición del nombre de dominio "mapei.cl", teniendo claro que ésta no contrariaba, 

los requisitos establecidos por el Reglamento, al no vulnerar las normas vigentes 

sobre abusos de publicidad; tampoco atentar contra los principios de la 

competencia leal y de la ética mercantil, como tampoco vulnera derechos 

válidamente adquiridos por terceros; k) Que en relación a estos requisitos, cabe 

señalar que en el ejercicio legítimo de su derecho a solicitar un nombre de dominio, 

no ha vulnerado dichos requerimientos, y sólo ha buscado dar protección en el 

mercado virtual, a una denominación, que posee ya con mucha anterioridad como 

marca comercial, como también por poseer el dominio disputado un concepto 

largamente posicionado en el mercado nacional e internacional, y que no puede 

llevar a otra cosa que concluir, que Mapei S.p.A. posee sobre la expresión "Mapei" 

un interés válidamente adquirido, porque constituye una denominación que 

corresponde a su razón social, marca comercial y nombre ancla de todos sus 

productos y servicios en todo el mundo; l) Que cabe destacar que la expresión 

"Mapei", es plena y absolutamente original ya que obedece al concepto de 

expresiones de "Fantasía", toda vez que corresponde a su creación intelectual, al no 

decir relación con ningún concepto previamente conocido, ni constituir tampoco 

un término genérico o de uso común, sobre el cual cualquier persona natural o 

http://www.mapei.com/
http://www.mapei.com/
http://www.mapei.cl/
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jurídica, pudiera alegar propiedad; m) Que de esa forma, el término "Mapei" está 

incorporado en la mente de todos los usuarios de estos productos y servicio técnico 

de respaldo en Chile y en el mundo, que cualquier denominación que posea la 

misma expresión, hace que se realice respecto de ella, una asociación automática 

con la empresa Mapei S.p.A., provocando irremediablemente, toda suerte de 

confusiones en cuanto al verdadero origen empresarial, respecto a clientes actuales 

como potenciales; n) Que merece un tratamiento especial y por separado, el tercer 

requisito establecido a propósito de la solicitud de un nombre de dominio, como lo 

es que en virtud de dicha solicitud, no se contraríen derechos válidamente 

adquiridos por terceros, y que asentándose en la jurisprudencia de disputas de 

asignación de un nombre de dominio, la solicitud de don Ernesto Harald Schilling, 

infringiría los derechos válidamente adquiridos por esta parte, que ha usado 

comercialmente de manera profusa e importante en todo el mundo, en el tiempo y 

en el espacio, la denominación "Mapei" que constituye el núcleo central de la 

expresión en disputa; ñ) Que tampoco nada indica que el primer solicitante, posee 

un interés legítimo o que en estricto rigor pueda constituir un mejor derecho, que el 

que le asiste a la compañía Mapei S.p.A., dado que no existen antecedentes serios y 

fundamentados, que demuestren fehacientemente, que la presente solicitud, 

corresponde a la extensión de algún derecho válidamente adquirido con 

anterioridad a la fecha de presentación del citado nombre de dominio; o) Que se 

puede concluir que el nombre de dominio "mapei.cl", está siendo disputado por dos 

partes, y una de esas partes, Mapei S.p.A., ha solicitado este dominio (como 

segundo solicitante), haciendo uso del derecho que le confiere la ley y cumpliendo 

todos los requisitos que exige la Reglamentación para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres de Dominio, por lo que debe ser asignado a esta parte en 

virtud de los argumentos largamente expuestos;  

 

7.- En respaldo de sus pretensiones, acompañó abundante documentación que 

acredita su titularidad sobre los nombres de dominio y marcas comerciales 

singularizados en su presentación, así como también documentación que 

demuestra el uso efectivo del signo “Mapei” para distinguirse en el mercado;   

  

8.- Por resolución de fecha 5 de Agosto de 2013, se tuvo por presentada la 

demanda de mejor derecho por parte de Mapei SpA y por acompañados los 

documentos con citación. Habiendo transcurrido el plazo para la presentación del 

primer solicitante Harald Schilling, sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no 

presentada. De la presentación de Mapei SpA se dio traslado por el plazo de cinco 

días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo 

solicitante; 

 

9.- Tampoco el primer solicitante presentó dentro del plazo mencionado en el 

número anterior, ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco 

acompañó pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el 

transcurso del proceso; 

 

10.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna 

de las partes haya hecho otra presentación, y en consideración a las normas del 

procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer 

valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, 
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conjuntamente con sus reclamaciones, por resolución de fecha 30 de Agosto de 

2013 se citó a las partes a oír sentencia. 

 

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:  

 

11.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los 

siguientes: 

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha 

demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, 

desde el momento que no ha acompañado en estos autos prueba de ninguna 

especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en 

disputa, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Mapei SpA; 

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla 

general el principio de “first come, first served”, el mismo no resulta ser una regla 

absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante 

como es este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, 

en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de 

modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las 

partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en 

semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el 

momento que sólo la parte de Mapei SpA ha demostrado tener una legítima y 

válida pretensión; y 

c) Que el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresión “Mapei”, es 

un signo distintivo y característico de su autoría, contenido además dentro de su 

razón social, de carácter notorio y conocido no sólo en sus propias palabras, sino 

también en el público general. Adicionalmente, el segundo solicitante ha 

acreditado ser titular internacional de la marca comercial “Mapei” y de idéntico TLD 

como “mapei.com”; 

 

12.- Que de esta forma, la parte de Mapei SpA ha demostrado ser titular o tener 

derechos sobre distintas formas de protección jurídica y uso de la denominación 

”Mapei”, como formas de transmisión y publicidad al público, léase marca 

comercial, nombre de dominio TLD “.com”, razón social o nombre comercial, etc.; 

 

13.- Que acreditado un legítimo y válido interés o derecho del segundo solicitante 

sobre la denominación “Mapei”, resulta determinante para este Arbitro poder 

establecer fehacientemente si el hecho del otorgamiento del nombre de dominio 

en disputa a quien primero lo solicitó, puede afectar efectivamente los derechos 

alegados por el segundo solicitante, creando confusión entre los usuarios de Internet 

al hacer uso del nombre de dominio en disputa; 

 

14.- Que lo expuesto en el considerando anterior también tiene relevancia para 

este Árbitro, ya que se confirma que la titularidad del nombre de dominio “mapei.cl” 

en el primer solicitante tendrá el efecto de inducir a error o confusión en el público 

que accede a Internet, que es la materia que se cuestiona y discute. Este último 

efecto en opinión de este Árbitro, se configura desde el momento que es el segundo 

solicitante quién ha acreditado un uso y legítima titularidad de la denominación 

“Mapei”, suficientemente vinculante o representativa de esta parte como para 

provocar una asociación directa e inmediata en el público respecto de un mismo y 
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único origen; lo que a su vez confirma y respalda su legítimo derecho o pretensión 

sobre el nombre de dominio en disputa;  

 

16.- Que de la misma forma, dentro de las bases del orden público económico se 

consideran aquellos principios y normas tendientes a impedir que tanta usuarios 

como consumidores sean inducidos a error o engaño respecto al origen o 

procedencia de los servicios y productos que se identifican con determinadas 

denominaciones, armonizando así una sana y leal competencia;  

 

17.-  Que de acuerdo a lo expuesto, la identidad del nombre de dominio 

“mapei.cl” con el nombre del segundo solicitante, y la trascendencia, fama y 

notoriedad de esta última, permite presumir objetivamente que su uso por distintos 

titulares interferirá ostensiblemente entre sus actividades, causando confusión en el 

público usuario de Internet, lo que afecta su coexistencia pacífica en el mercado;  

 

18.- Que de esta forma, este sentenciador llega a la convicción sobre la 

admisibilidad de los argumentos de coincidencia e identidad alegados por el 

segundo solicitante, lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de 

los argumentos de asociatividad o relación que éste hace; 

 

19.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo 

por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado 

el legítimo uso del signo “Mapei”, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es 

también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados 

internacionales sobre la materia; 

 

20.- Que además, corresponder fijar por este Juez Árbitro aquellos hechos que han 

sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en 

conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y 

espíritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estándar, 

conforme reseña el profesor Joel González Castillo, "no autoriza a hacer simples 

estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las 

normas que establecen la lógica y las leyes para dar conocimiento exacto y 

reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para 

dar la razón de su final veredicto" (“La fundamentación de las sentencias y la sana 

crítica”, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, 2006, pp. 93 – 107). Lo anterior 

implica que sin perjuicio de no regirse este Juez Árbitro por las normas de la prueba 

tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la 

calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho o querer, lo cual sería 

contrario a un elemental y básico sentido de justicia y equidad, al que este 

Sentenciador se encuentra sujeto. 

 

21.- Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha 

valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su 

pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el 

mejor derecho sobre el nombre de dominio “mapei.cl”; 

 

22.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º 

que “Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el 
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dominio .cl, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se 

compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente 

documento, sin reserva de ninguna especie”. Que asimismo, el Art. 15 del 

Reglamento dispone expresamente que “Será de responsabilidad exclusiva del 

solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de 

publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como 

asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”. 

 

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para 

el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe 

resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas 

aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 

222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. 

 

 

RESUELVO:  

 

1.- Asignar el nombre de dominio “mapei.cl” a la parte de Mapei Spa (Servicios y 

Asesorías Computacionales Offpaper Limitada). Rechazase la solicitud presentada 

por el primer solicitante Harald Schilling (Ernesto Harald Schilling Stager). 

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe 

condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los 

acuerdos ya adoptados en el proceso. 

 

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su 

notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia 

autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a 

NIC Chile para su archivo. 

 

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman 

la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se 

indican. 

 

 

 

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda  

 

 

María Elena Rioseco Zenteno    Luis Javier Orellana Peña  

CI N° 16.209.380-0      CI N° 16.399.010-5  

  

 

 

 


