
MAT: Asignación de nombre de dominio “palindrome.cl” 1 

Santiago, doce de abril de dos mil diez. 2 

VISTOS: 3 

1.- Que por oficio Nº OF11137 de fecha 11 de Agosto de 4 

2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la 5 

Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la 6 

designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado 7 

por la inscripción del nombre de dominio “palindrome.cl”; entre 8 

don Fernando Alonso Soto Serdio, como primer solicitante, y 9 

Covidien AG, representada por Sargent & Krahn, como segundo 10 

solicitante; 11 

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile 12 

conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, 13 

denominado “Reglamentación para el funcionamiento del 14 

Registro de nombres de dominio .cl”, en adelante el 15 

“Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por las 16 

que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. 17 

Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, 18 

corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado 19 

en su calidad de “Árbitro Arbitrador”; 20 

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de 21 

fecha 17 de Agosto de 2009, el suscrito aceptó el cargo de 22 

Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las 23 

partes a una audiencia para convenir las reglas de 24 

procedimiento del arbitraje para el día 31 de Agosto de 2009 a 25 

las 11:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se 26 

notificó a las partes por carta certificada, y vía correo 27 

electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC 28 

Chile; 29 

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el 30 
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respectivo comparendo de fijación de normas de 1 

procedimiento se llevó a cabo el día 31 de Agosto de 2009, con 2 

la asistencia de don Fernando Alonso Soto Serdio, como primer 3 

solicitante, y la parte de COVIDIEN AG, como segundo 4 

solicitante, representada por don Claudio Castañeda, quien 5 

acreditó poder suficiente, sin perjuicio de la designación de 6 

otros apoderados para actuar con la misma representación. 7 

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte 8 

de COVIDIEN AG, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus 9 

pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio 10 

“palindrome.cl”, fundado esencialmente en la importancia e 11 

identificación que tiene para esa empresa sobre la 12 

denominación "Palindrome", para lo cual sostuvo y demostró lo 13 

siguiente: a) Que los inicios de COVIDIEN AG, se remontan al 14 

año 1994, como parte del grupo corporativo norteamericano 15 

TYCO, empresa esta última especializada en ofrecer insumos 16 

médicos y artefactos medicinales para clínicas, hospitales y 17 

consultorios; b) Que debido al auge de enfermedades renales y 18 

cardiovasculares, COVIDIEN A.G. se enfocó a desarrollar un 19 

catéter (dícese de un dispositivo que puede ser introducido 20 

dentro de un tejido o vena) especializado para pacientes con 21 

insuficiencia renal que deban someterse a sesiones de diálisis o 22 

hemodiálisis. El mencionado catéter fue denominado por 23 

COVIDIEN A.G. como PALINDROME.  b) Que, COVIDIEN A.G,  24 

acreditó que posee inscrita en el Registro de marcas del Instituto 25 

Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) la expresión 26 

PALINDROME, singularizado de la siguiente forma: Registro Nº 27 

760.657, “PALINDROME”, denominativa, para distinguir 28 

accesorios y artículos para catéteres de diálisis en clase 10, de 29 

fecha 20 de junio de 2006. Así también la parte de COVIDIEN 30 



 3

A.G, acreditó la titularidad de diversos registros marcarios en el 1 

extranjero, a saber: 2 

• Registro Nº 3258018, “TAL PALINDROME”, denominativa 3 

para distinguir productos de la clase 10, de fecha 3 de julio de 4 

2007, en Estados Unidos. 5 

• Registro Nº 003311991, “PALINDROME”, denominativa para 6 

distinguir productos de la clase 10, de fecha 17 de diciembre de 7 

2004, en Unión Europea. 8 

• Registro Nº TMA 688907, “PALINDROME”, denominativa 9 

para distinguir Dyalysis cateter kits and trays, de la clase 10, de 10 

fecha 01 de junio de 2007, en Canadá. 11 

• Registro Nº 965995, “PALINDROME”, denominativa, para 12 

distinguir Surgical and medical apparatus and instruments; 13 

catheters, dialysis, cateter products and accesories, de la clase 14 

10, en Australia. 15 

c) Que, el propósito de los nombres de dominio es la vinculación 16 

adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los 17 

productos y/o servicios que se transan en el mercado “virtual” 18 

de la red Internet. Que, por su parte, el objetivo final de un 19 

nombre o razón social es la distinción por medio de un signo, del 20 

origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado 21 

“real”. Que, si el nombre de dominio en disputa se le adjudicara 22 

al primer solicitante, los usuarios de Internet al ingresar al sitio 23 

podrán encontrarse con información de otro tipo, lo cual se 24 

traduciría en un perjuicio irreparable para el segundo solicitante 25 

y produciría confusión en los usuarios; c) Que, el nombre 26 

dominio es una “dirección electrónica” o “denominación” por 27 

medio de la cual un usuario de internet es conocido y se 28 

identifica dentro de ésta, de forma tal de que quién se 29 

identifique con un nombre corresponda efectivamente a dicha 30 
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entidad, organización o empresa; d) Que, debido al radical 1 

aumento de usuarios de Internet han surgido conflictos, para 2 

cuya solución en el derecho comparado y en nuestro país se ha 3 

efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de 4 

dominio y las marcas comerciales, los que comparten un 5 

sinnúmero de aspectos, características y propósitos. Que, tanto 6 

la doctrina extranjera, como nacional, han considerado esta 7 

estrecha relación, y por ende han considerado que la resolución 8 

de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe 9 

ser resuelta, entre otras consideraciones, atendiendo a la 10 

titularidad de registros marcarios para el signo pedido como 11 

dominio; e) Que, cabe tener presente la Política Uniforme de 12 

Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform 13 

Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) que reconoce 14 

como aspecto fundamental para la resolución de dichos 15 

conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en 16 

cuestión, criterio recogido por los artículos 20, 21, y 22 del 17 

Reglamento de NIC Chile. Que, asimismo, hay que tener 18 

presente que en este caso, si se asignara el nombre de dominio 19 

a la contraparte se estaría produciendo una dilución de la 20 

marca “PALINDROME” del segundo solicitante y podría causar 21 

confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de 22 

dominio “palindrome.cl” con la intención de informarse sobre los 23 

productos que comercializa el segundo solicitante en el país; f) 24 

Que, por su parte, el criterio de la notoriedad del signo pedido 25 

postula que el titular de un nombre de dominio debe ser quien 26 

le haya conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio a nivel 27 

nacional y/o internacional. Que, este criterio es aplicable en la 28 

especie, teniendo el segundo solicitante un mejor derecho 29 

sobre el nombre de dominio en disputa, debido a la fama y 30 
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prestigio a nivel nacional e internacional que le ha otorgado a 1 

la denominación “PALINDROME”, atendida la publicidad que se 2 

ha hecho tanto mediante página web y otros medios 3 

publicitarios; g) Que, de acuerdo al criterio del mejor derecho y 4 

buena fe, la marca “PALINDROME” fue creada, desarrollada y 5 

publicitada por el segundo solicitante, no existiendo ningún 6 

registro marcario para dicha expresión a nombre del primer 7 

solicitante; h) Que, COVIDIEN A.G., es titular de un registro 8 

marcario en Chile para el signo “PALINDROME”. Se cita el 9 

registro actualmente vigente en el Registro de Marcas del 10 

Departamento de Propiedad Industrial (INAPI) del signo 11 

señalado: Registro Nº 760.657, “PALINDROME”, denominativa, 12 

para distinguir accesorios y artículos para catéteres de diálisis en 13 

clase 10, de fecha 20 de junio de 2006; i) Que, atendida la 14 

argumentación hecha valer, así como la titularidad de registros 15 

marcarios para el signo “PALINDROME”, y habiendo el segundo 16 

solicitante conferido fama, notoriedad y distintividad al signo en 17 

disputa en el mercado nacional e internacional, se concluye, a 18 

criterio del segundo solicitante, que es la titular del mejor 19 

derecho para la obtención del nombre de dominio materia de 20 

estos autos arbitrales. 21 

6.- La parte de Covidien A.G. acompañó a este Tribunal, 22 

para acreditar sus alegaciones, copias de los registros marcarios 23 

singularizados precedentemente. A su vez, acompañó copias 24 

de impresión de la página web oficial www.covidien.com, que 25 

da cuenta de la gran variedad de productos e insumos médicos 26 

relacionados con el área de la salud que desarrolla Covidien 27 

A.G.; copias de impresiones de la página web 28 

www.kendallvasculartherapy.com, que dan cuenta de los 29 

catéteres PALINDROME distribuidos por el segunda solicitante; 30 
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Impresión de catálogo informativo y promocional del segundo 1 

solicitante sobre los catéteres PALINDROME; copia de impresión 2 

de la página web www.jvir.org, que da cuenta de la eficiencia y 3 

bajo nivel de infección del catéter PALINDROME; copia de la 4 

página web www.kendallhq.com, página en la cual se pueden 5 

realizar órdenes de compra de los catéter PALINDROME;  6 

7.- Por resolución de fecha 16 de octubre de 2009, en 7 

aplicación de las normas de procedimiento convenidas, se dio 8 

traslado de la presentación de COVIDIEN A.G.; y se tuvo por no 9 

presentada la demanda de don Fernando Alfonso Soto Serdio,  10 

quién no hizo valer dentro de plazo sus derechos;  11 

8.- La parte de COVIDIEN A.G., por presentación aparte, hizo 12 

valer una serie de consideraciones, reiterando los argumentos 13 

de su demanda, y sosteniendo la falta de interés del primer 14 

solicitante, su legítimo interés sobre el nombre de dominio, 15 

acompañando también jurisprudencia en respaldo de su 16 

pretensión; 17 

9.- Sin perjuicio de lo anterior, la parte de Fernando Soto 18 

Serdio, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones una 19 

vez que se le dio traslado de la demanda arbitral presentada 20 

por el segundo solicitante, fundado esencialmente en los 21 

siguientes antecedentes: a) Que existe buena fe de parte del 22 

primer solicitante, ya que el dominio “palindrome.cl” no es 23 

utilizado por el primer solicitante como sitio relacionado con 24 

productos médicos, sino que es utilizado como sitio empresarial 25 

de PALINDROME Ltda, en el ámbito del Marketing Digital. 26 

Asimismo, señala que considera que tiene derechos legítimos 27 

toda vez que la empresa que utiliza actualmente el dominio 28 

“palindrome.cl” señala en su extracto que podrá utilizar el 29 

nombre de fantasía PALINDROME. b) Así también, el segundo 30 
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solicitante señala que el término PALINDROME proviene del 1 

término inglés palindrom el cual se puede traducir como: Una 2 

palabra o frase que se lee igual hacia delante o hacia atrás; así, 3 

en virtud de lo anterior, este término fue elegido por el primer 4 

solicitante para representar la filosofía de la empresa: “Realizar 5 

productos que sean representativos desde todos los ángulos”; 6 

Que a criterio del primer solicitante el objetivo buscado por él no 7 

tiene relación alguna con la marca de catéter médico 8 

registrada por COVIDIEN A.G. Señala también, que de una 9 

búsqueda simple del término “palindrome” en el buscador de 10 

internet www.google.cl se deja en evidencia que en la primera 11 

página de resultados no aparecen entradas relacionadas con 12 

la marca del demandante, sino que se encuentran 13 

relacionadas a su significado en inglés. c) Expresa finalmente el 14 

primer solicitante el perjuicio que le provocaría el perder el 15 

dominio “palindrome.cl” en el ámbito de la pérdida de 16 

contactos y pérdida de credibilidad de la empresa.  17 

10.- En vista del procedimiento acordado, en cuya virtud las 18 

partes deben acompañar y/o hacer valer todos los 19 

antecedentes o medios probatorios que respaldan sus 20 

pretensiones, como de hecho ocurrió, este Árbitro omitió recibir 21 

la causa a prueba, y por resolución de fecha 10 de Noviembre  22 

de 2009, citó derechamente a las partes a oír sentencia. 23 

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE: 24 

11.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este 25 

Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un 26 

mejor derecho sobre el nombre de dominio “palindrome.cl”, 27 

esencialmente basado por una parte en la primera solicitud de 28 

nombre de dominio del primer solicitante; y por parte del 29 

segundo solicitante, quien acreditó usar y ser titular de la marca 30 
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comercial “Palindrome”, tanto en Chile como en el extranjero; 1 

12.- Que, son hechos no controvertidos e indiscutidos en la 2 

presente causa los siguientes: 3 

a) Que habiendo sido legalmente emplazadas ambas 4 

partes, estas han demostrado un interés legítimo en la presente 5 

causa, apersonándose en la misma, y haciendo valer sus 6 

derechos en las distintas etapas procesales; 7 

b) Que en armonía con lo expuesto en la letra anterior, 8 

ambas partes han hecho valer sus argumentaciones y 9 

consideraciones, fundadas en argumentos objetivos, precisos y 10 

demostrables, por lo que debe descartarse cualquier 11 

consideración o argumentación de mala fe o intención de 12 

apropiación de su signo ajeno;  13 

c) Que el nombre de dominio “palindrome.cl” fue solicitada 14 

por COVIDIEN A.G., como solicitud competitiva a la del primer 15 

solicitante; 16 

13.- Que si bien ambas partes han dado argumentos de 17 

distinta naturaleza para sostener un derecho o pretensión sobre 18 

el nombre de dominio “palindrome.cl”, resulta determinante 19 

para este Arbitro poder establecer fehacientemente si el hecho 20 

del otorgamiento del nombre de dominio en disputa a quien 21 

primero lo solicitó, puede afectar efectivamente los derechos 22 

alegados por el segundo solicitante, creando confusión entre los 23 

usuarios de Internet al hacer uso del nombre de dominio en 24 

disputa; 25 

14.- Que según lo expuesto en el numeral anterior, la razón o 26 

motivo invocada por el primer solicitante, se funda 27 

esencialmente en que la denominación “Palindrome”, 28 

constituye el nombre de fantasía de la sociedad “Soser 29 

Hermanos y Compañía Limitada”, de la cual es socio, sin que 30 
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goce de otras formas de protección jurídica, o formas de 1 

transmisión y publicidad al público, tales como nombre 2 

comercial o marca comercial; 3 

15.- Que precisamente, sin perjuicio del valor de identificación 4 

o distintividad que puede otorgársele a un “nombre de fantasía 5 

de una sociedad”, es un hecho indiscutido que el primer 6 

solicitante don Fernando Soto Serdio, no ha acreditado relación 7 

o vínculo personal alguno con el nombre de dominio en disputa, 8 

en términos de respaldar seriamente una asociatividad que 9 

permita suponer que detenta un mejor derecho sobre el 10 

nombre de dominio en disputa; sino que lo ha hecho en forma 11 

indirecta como socio de la sociedad  “Soser Hermanos y 12 

Compañía Limitada”, que detentaría el nombre de fantasía 13 

“Palindrome”  14 

16.- Que por el contrario, el segundo solicitante ha acreditado 15 

ser titular de la marca comercial “Palindrome”, por lo que 16 

quedaría confirmado y respaldado un legítimo derecho o 17 

pretensión sobre el nombre de dominio en disputa, fundado en 18 

la preexistencia a su favor de distintas formas de protección 19 

jurídica, o de distintas formas de transmisión y publicidad al 20 

público, léase marca comercial, nombre publicitario o similar; 21 

17.- Que en virtud de lo recién expuesto, por constituir la 22 

expresión “Palindrome”, el nombre distintivo y característico del 23 

segundo solicitante, era muy relevante que el primer solicitante 24 

acreditara su mejor derecho por medios de prueba suficientes, 25 

aptos y concluyentes, todo para desvirtuar lo concluido por este 26 

Árbitro, lo que no ocurrió; 27 

18.- Que de esta forma, este sentenciador llega a la 28 

convicción de que la expresión que constituye el objeto del 29 

presente juicio arbitral, tiene un alcance idéntico respecto del 30 
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nombre que identifica al segundo solicitante; 1 

19.- Que, a su vez, los antecedentes recopilados en autos, 2 

permiten tener por acreditada la actividad desarrollada por el 3 

segundo solicitante, asociada a la expresión cuya inscripción 4 

constituye el objeto del presente arbitraje, lo que reafirma la 5 

convicción a la que ha llegado este sentenciador en el sentido 6 

del legítimo y superior interés de la solicitud del segundo  7 

solicitante; 8 

20.- Que si bien este Árbitro ha sostenido reiteradamente en 9 

sentencias anteriores que en materia de registros de dominio, la 10 

regla general del principio de “first come, first served” es un 11 

principio orientador, en este caso concreto no corresponde 12 

aplicarlo, porque de acuerdo a lo expuesto habiéndose 13 

determinado en el presente caso que el segundo solicitante ha 14 

respaldado sus derechos en forma real y efectiva, tiene un 15 

mejor derecho;  16 

21.- Que también este Árbitro conforme las facultades que le 17 

han sido conferidas en el Reglamento, debe ajustarse en su 18 

actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en 19 

el sentido de la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas 20 

aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que 21 

precisamente es sobre la base de estos principios que este 22 

Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo 23 

solicitante para respaldar sus pretensión, creándose la 24 

convicción absoluta de que a  este último corresponde el mejor 25 

derecho sobre el nombre de dominio “palindrome.cl”; 26 

22.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento 27 

contempla en su Art. 7º que “Por el hecho de solicitar la 28 

inscripción, … de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se 29 

entiende que el solicitante … acepta expresamente, suscribe y 30 
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se compromete a acatar y regirse por todas las normas 1 

contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna 2 

especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone 3 

expresamente que “Será de responsabilidad exclusiva del 4 

solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes 5 

sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia 6 

leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos 7 

válidamente adquiridos por terceros”. 8 

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren 9 

el Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres 10 

de dominio.cl y los artículos 836 y siguientes del Código de 11 

Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en 12 

el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las 13 

normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y 14 

lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico 15 

de Tribunales. 16 

RESUELVO: 17 

1.- Asignar el nombre de dominio “palindrome.cl” a la parte 18 

de COVIDIEN A.G. Rechazase la solicitud presentada por el 19 

primer solicitante, don Fernando Alfonso Soto Serdio. 20 

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez 21 

Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las 22 

mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados 23 

en el proceso. 24 

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, 25 

sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por 26 

correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo 27 

soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile 28 

para su archivo. 29 

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de 30 
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Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización 1 

de la misma los testigos que más abajo se indican. 2 

 3 

 4 

 5 

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir 6 

Balmaceda. 7 

 8 

 9 

 10 

_______________________________     _____________________ 11 

Carmen Gloria García Marañao      Liliana Rocha Estrada                         12 

C.I. Nº 11.308.049-8                                    C.I. Nº 12.361.632-4 13 
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