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Re.:  Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio gecolab.cl  
Oficio OF13869 

 
VISTOS: 
 
1. Que con fecha 5 de noviembre de 2010, doña OLGA INÉS HERRERA CARVAJAL solicita 

la inscripción del nombre de dominio gecolab.cl. Posteriormente, con fecha 19 de 
noviembre de 2010, ECOLAB INC., representada en calidad de contacto administrativo 
por el Departamento de Dominios de Silva & Cía., solicita igualmente la inscripción del 
mismo dominio gecolab.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje; 

 
2. Que mediante Oficio OF13869, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la 

resolución del conflicto sobre el referido dominio; 
 
3. Que con fecha 9 de marzo de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro 

mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una 
audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 18 de marzo de 2011, 
a las 10:00 horas, modificada el mismo día para las 12:30 horas, en Málaga 232-E, 
Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por 
correo electrónico y por carta certificada; 

 
4. Que con fecha 18 de marzo de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que 

asiste sólo doña MARÍA JOSÉ ARANCIBIA OBRADOR, quien exhibe poder para 
representar al Segundo Solicitante, ECOLAB, INC., y acredita haber consignado el monto 
fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste la Primera Solicitante, doña 
OLGA INÉS HERRERA CARVAJAL, por lo que se fijan las normas de procedimiento, las 
cuales se notifican a las partes por correo electrónico; 

 
5. Que con fecha 28 de marzo de 2011, el Segundo Solicitante, ECOLAB INC., consigna el 

saldo de los honorarios arbitrales, lo que es notificado a las partes por correo electrónico en 
igual fecha; 

 
6. Que con fecha 21 de septiembre de 2010, don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, en 

representación del Segundo Solicitante, ECOLAB INC. presenta demanda de asignación 
del dominio gecolab.cl, señalando que es un conocido laboratorio de St Paul, Minnesota, 
fundado en 1923, el cual ha realizado ventas de US $ 6 mil millones y que cuenta con 
más de 26.000 asociados. Agrega que proporciona servicios de saneamiento y 
suministros de control de plagas, reparación de equipos de servicio de alimentos y sus 
partes, servicios de inocuidad de alimentos y consultas a plantas de restaurantes, 
hospitales, lavanderías, escuelas, tiendas y locales comerciales. 

 
ECOLAB INC. es líder mundial en la limpieza, desinfección, servicios de eliminación de 
plagas, inocuidad de los alimentos y productos de prevención de infecciones y servicios 
similares. Ofrece programas y servicios integrales para servicios de alimentos, 
procesamiento de alimentos y bebidas, salud, y los mercados de la hospitalidad en más 
de 170 países. Vende productos químicos utilizados por los procesadores de carne de 
aves de corral para reducir los microorganismos patógenos, como E coli y la salmonella, 
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la carne de vacuno y aves de corral crudas. Las acciones de la compañía es un 
componente de la Standard and Poor's 500. 

 
El Segundo Solicitante indica que en 2010 fue nombrada una de "Compañías más 
éticas del mundo" por la revista Ethisphere, después de una extensa investigación 
que incluyó la revisión de más de 10.000 de las principales empresas del mundo en 
seis continentes. Además, ECOLAB INC. se ha preocupado de resguardar su imagen y, 
con el objetivo de obtener una adecuada protección, registró como marcas comerciales a 
nivel internacional y nacional de acuerdo a la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial, el 
concepto “ECOLAB” mediante los siguientes registros: 

 

• “ECOLAB”, Registro N° 593.412, para distinguir productos de la clase 3; 
 

• “ECOLAB”, Registro N° 783.945, para distinguir servicios de las clases 35 y 37; 
 

• “ECOLAB”, Registro N° 880.566, para distinguir productos de la clase 16. 
 

A mayor abundamiento, el Segundo Solicitante, es propietario del nombre de dominio 
ecolab.com.  
 
Entonces, ECOLAB INC. señala que detenta una marca registrada que es famosa y 
notoria, un nombre de domino que la identifica y más aun una razón social, todo lo cual 
considera demostrar que posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio. 
Añade que sería un error pensar que por el solo hecho de agregar la letra “G” a “ECOLAB” 
a la marca registrada y ampliamente posicionada por el Segundo Solicitante, el potencial 
de confusión se acaba. 
 
El Segundo Solicitante sostiene que esta situación violenta el espíritu  esencial de la ley 
de marcas, de la buena fe comercial y mercantil, todo encaminado a evitar que los 
consumidores sean expuestos a peligros de “confusión o error” al momento de adquirir 
productos y servicios.  Además, indica que no parece justo permitir que un tercero, que en 
nada ha contribuido al prestigio de la marca “ECOLAB”, capitalice el prestigio construido, 
tras años de campañas de marketing nacional e internacional. En este sentido, no puede 
la Primera Solicitante escudarse en que “no sabía” o “no conocía” la marca o la existencia 
del Segundo Solicitante. En el supuesto de otorgarse a doña OLGA INÉS HERRERA 
CARVAJAL el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público 
nacional, pues la marca famosa “ECOLAB” del Segundo Solicitante, llevará al público a 
hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de ECOLAB INC., que tanto 
le ha costado obtener en tiempo y dinero. 
 
El Segundo Solicitante hace presente que el sentido y función de un nombre de dominio 
se explica mediante la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso 
“Avon Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.” señalando 
al respecto: “Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica 
que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la 
red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen 
también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una 
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existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con 
frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de 
dominio o con sus productos”. ECOLAB INC. indica que los nombres de dominio se 
relacionan con el carácter nemotécnico, siendo cualidad esencial para contribuir a la 
localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los 
usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración, los usuarios de la 
red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus 
productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres 
de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca 
identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de 
la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. 
 
ECOLAB INC. solicita que, dada la función que tienen los nombres de dominio y por el 
hecho de tener una marca comercial, este caso sea evaluado más allá del principio “first 
come, first served”, actualización del antiguo aforismo jurídico “prior in tempore prior in 
iure”, que en materia de nombres de dominio se traduce en “el primero que llega es el 
único servido” por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro 
determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del 
solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos 
casos involucra una profunda injusticia. Añade el Segundo Solicitante que, 
afortunadamente, los criterios que están aplicando los árbitros de Internet se han ido 
refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales 
del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de 
dominio en la actualidad está orientada a la asignación a “aquella de las partes que 
demuestre tener un mejor derecho”. Es justamente esta coordenada la que en el caso de 
autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna ECOLAB INC. posee sólidos 
fundamentos.  
 
El Segundo Solicitante señala que al ser titular y utilizar la marca comercial “ECOLAB”, le 
da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa y que, de 
lo contrario, se estaría vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre 
esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la 
República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los 
artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. A mayor abundamiento, si se rechazara su 
solicitud, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales, 
como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado 
en los atributos o facultades esenciales del dominio.  
 
ECOLAB INC. sostiene que no busca limitar a la Primera Solicitante de poder iniciar su 
actividad económica, cualquiera que ella sea; lo que busca es que no utilice para ello una 
marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, 
pudiendo haber solicitado a NIC Chile otro nombre de dominio. En este sentido, el número 
14 del reglamento NIC CHILE, señala: “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…” La jurisprudencia se ha encargado de desentrañar 
lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se 
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ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos 
válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a 
saber:  
  

a) Que una de las partes sea  titular de un derecho adquirido sobre un nombre, 
marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los 
nombres de dominio disputado; y  

 
b) Que exista una “afectación” a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse 

de diversos modos, puesto que la norma en análisis  recurre a la expresión 
“contrariar”, la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a 
un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en 
relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. 

 
c) Que la otra parte del litigio  carezca de todo derecho o interés legítimo en un 

nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o 
aludido en los nombres de dominio disputado.  

 
Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente, 
debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya 
que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud 
misma. ECOLAB INC. indica que conforme a lo dicho, puede sostenerse que una 
solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente 
adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho 
adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo  
distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio 
disputados, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de 
derechos o intereses legítimos pertinentes. 
 
ECOLAB INC. argumenta que el número 22 del Reglamento, si bien está en el 
acápite de la revocación, contiene causales que son muy aclaratorias para este 
caso, tales como: 

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente 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. 

b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses 
legítimos con respecto del nombre de dominio 

 
Por último, el Segundo Solicitante hace presente que se debe considerar la “dilución” de 
la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad 
comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón 
social de ECOLAB INC., podría ocurrir que los usuarios de Internet identifiquen servicios 
que no corresponden a ella, por lo que indudablemente empezará a generarse un 
debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por ella. 
Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se está 
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afectando el derecho de propiedad que ECOLAB INC. tiene sobre su imagen y signos, y 
respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. Esto se traduce 
en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido 
como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita, por tanto, la 
máxima protección jurídica. En este sentido, agrega, que de acuerdo al orden público 
económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia 
empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, hecho que 
claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a doña OLGA 
INÉS HERRERA CARVAJAL. 

El Segundo Solicitante concluye que cree fundadamente que el improbable otorgamiento 
a la Primera Solicitante del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y 
errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o 
servicios que pretenda distinguir doña OLGA INÉS HERRERA CARVAJAL con el 
concepto gecolab.cl, dado que los consumidores la identificarán, casi de manera 
automática, con ECOLAB INC. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, 
honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se 
diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, el Segundo Solicitante estima 
que doña OLGA INÉS HERRERA CARVAJAL no posee un derecho equivalente al suyo, 
dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y, más 
aún, no posee derecho alguno que pueda rebatir al de ECOLAB INC. 

El Segundo Solicitante finaliza argumentando que su interés legítimo, marcas y dominios 
registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales 
consolidados, todos estos son elementos que lo perfilan como titular de "un mejor 
derecho" para optar al dominio en cuestión. En razón de todas las consideraciones 
mencionadas y de las facultades que el reglamento les ha dotado a los árbitros 
designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, solicita se conceda el registro del 
nombre de dominio gecolab.cl a ECOLAB INC. 
 

7. Que con fecha 13 de abril de 2011 se provee el escrito presentado con fecha 1 de abril de 
2011 por don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, en representación del Segundo 
Solicitante, ECOLAB INC., lo que se notifica por correo electrónico; 

 
8. Que con fecha 26 de abril de 2011, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es 

notificada a las partes por correo electrónico.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la 

Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los 
árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de 
“arbitrador” y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le 
dictaren; 

 
2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de 

responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas 
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética 
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mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros; 
 
3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días 

corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en 
trámite de la página 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; 

 
4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, ECOLAB INC., ha 

invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de 
dominio en conflicto; 

 
5. Que la Primera Solicitante, doña OLGA INÉS HERRERA CARVAJAL, no ha hecho valer 

argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión; 
 
6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no 

fueron objetados por la Primera Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por 
este sentenciador y acreditan que ECOLAB INC. posee legítimos derechos sobre la marca 
“ECOLAB”, encontrándose registrada bajo el N° 593.412 para distinguir productos de la 
clase 3, bajo el N° 783.945 para distinguir servicios de las clases 35 y 37 y bajo el N° 
880.566 para distinguir productos de la clase 16; 

 
7. Que, a su vez, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario del nombre de dominio 

ecolab.com; 
 
8. Que indudablemente, la marca “ECOLAB”, y el nombre de dominio ecolab.com, ambos 

de propiedad del Segundo Solicitante, son confusamente similares al nombre de dominio 
gecolab.cl objeto de este juicio arbitral, diferenciándose únicamente en la adición de una 
letra “G” al inicio del nombre de dominio en conflicto. Por consiguiente, este sentenciador 
coincide con la expresado por ECOLAB INC., en el sentido de que el nombre de dominio 
ecolab.cl podría efectivamente inducir a los usuarios de Internet, y a los consumidores en 
general, a errores o confusiones de concederse a la Primera Solicitante; 

 
9. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos 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; 

 
10. Que por el mero hecho de que doña OLGA INÉS HERRERA CARVAJAL haya solicitado 

primero el nombre de dominio gecolab.cl no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió 
haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentación alguna, no 
puede presumirse que la Primera Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre 
el nombre de dominio en conflicto; 

 
11. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por ECOLAB INC., así como la 

falta de ellos por parte de doña OLGA INÉS HERRERA CARVAJAL, es que este árbitro ha 
llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio 
solicitado. 
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SE RESUELVE: 
 
Asígnese el nombre de dominio gecolab.cl al Segundo Solicitante, ECOLAB INC., RUT Nº 
78.310.380-K. 
 
Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas. 
 
Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico. 
 
Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta 
sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Yuli Alvial Aqueveque, quienes 
firman conjuntamente con el árbitro. 
 
Santiago, 8 de junio de 2011.- 

 
 
 
 
Christian Ernst Suárez 
ARBITRO 
 
Testigos: 
 
 
 
 

Francesca Bravo Lorca Yuli Alvial Aqueveque 
RUT 16.007.715-8 RUT 9.165.677-9 

 

 

 


