
 

1 

Re.:  Arbitraje por la revocación del nombre de dominio skechers.cl  
Oficio OF08576 

 

VISTOS: 

 
1. Que con fecha 23 de noviembre de 2007, don BERNARDO SERRANO SPOERER, en 

representación del Reclamante, SKECHERS U.S.A., solicita la revocación del nombre 
de dominio skechers.cl inscrito a nombre de don ALEJANDRO RAMON AGUAD 
FIGUEROA, pidiendo que se revoque dicho dominio, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 20 y siguientes de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de 
Nombres del Dominio CL; 

 
2. Que el Reclamante funda su solicitud de revocación en que el nombre de dominio 

skechers.cl no es el producto del ingenio de la demandada ni obra de la casualidad, 
sino que ha sido obtenido abusivamente por don ALEJANDRO RAMON AGUAD 
FIGUEROA, quien lo inscribió sin el consentimiento ni el conocimiento de SKECHERS 
U.S.A., creador y propietario de la famosa marca comercial “SKECHERS” y de los 
siguientes registros: 

 
• “SKECHERS” Registro Nº 513.349 para distinguir productos de la clase 25 

• “SKECHERS” Registro Nº 666.939 para distinguir productos de la clase 18 

• “SKECHERS” Registro Nº 725.588 para  distinguir servicios de la clase 35 

• “SKECHERS” Registro Nº 548.783 para  distinguir productos de la clase 25 

• skechers.com 

 
Señala el Reclamante que “SKECHERS” es una marca comercial que la doctrina ha 
incluido dentro de las marcas notorias, ya que este signo marcario es conocido a nivel 
mundial por un segmento de los consumidores de ropa deportiva. Agrega SKECHERS 
U.S.A. que esta demanda se origina en la trasgresión marcaria que se habría 
producido al solicitarse el nombre de dominio de autos, por cuanto es idéntico a las 
marcas comerciales y dominios inscritos por SKECHERS U.S.A. para distinguir sus 
productos a lo largo de todo el mundo. 
 
Agrega el Reclamante que el Actual Asignatario no detenta derechos ni intereses 
legítimos sobre el nombre de dominio skechers.cl el cual, además, corresponde al 
nombre comercial de SKECHERS U.S.A. En consecuencia, la conducta del Actual 
Asignatario al registrar el nombre de dominio en conflicto corresponde a un 
aprovechamiento ilícito de la fama del signo de propiedad de SKECHERS U.S.A. 
Además, las buenas costumbres comerciales, imponen normas mínimas de respeto 
mutuo, normas que impiden el que un comerciante o industrial registre para sí un nombre 
de dominio igual o extremadamente similar al de otro, toda vez que con ello se causa un 
considerable daño al creador del signo, ya que se le priva del uso del mismo en forma 
preferente. 
 
Añade SKECHERS U.S.A. que los nombres de dominio están cobrando cada vez 
mayor relevancia, puesto que nadie quiere verse excluido de la llamada “nueva 
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economía” y las empresas en general están buscando ofrecer sus productos o servicios a 
través de Internet, ya que les permite abarcar, no sólo el mercado local, sino que sirve 
como una verdadera plataforma para acceder al mercado internacional, constituyéndose 
en una importante herramienta de marketing y comercialización para las compañías que 
pretendan hacer de Internet un nuevo campo para sus negocios. Consecuentemente, es 
de crucial importancia para el Reclamante el que se le reconozca su mejor derecho 
sobre el dominio en litigio, al corresponder al nombre que lo identifica y lo hace 
conocido para la generalidad de los usuarios y consumidores, creándose confusión y 
engaño por el hecho de que el dominio en disputa pertenezca a un tercero, sin ningún 
titulo ni derecho respecto del mismo. 
 
Indica el Reclamante, que la doctrina nacional, como también la extranjera, están 
contestes en el hecho de que la relación entre las marcas comerciales y los nombres 
de dominio es estrecha. Por consiguiente, la solución de los conflictos por asignación 
de nombres de dominio, como el de la especie, debe ser fundada, entre otros factores, 
en atención a la propiedad de los registros marcarios para el signo pedido como 
nombre de dominio. 
 
Agrega SKECHERS U.S.A., que se ha establecido que la incidencia jurídica de los 
nombres de dominio dice relación con el libre comercio, con la correcta competencia y 
con los derechos que emanan de la personalidad, todos los cuales pueden ser 
gravemente afectados en caso de su inscripción o uso equivoco y generalmente ilícito. 
Considera que los antecedentes expuestos acreditan que al concederse el nombre de 
dominio skechers.cl al Actual Asignatario, éste obtuvo un aparente titulo de legitimidad 
sobre un acto abusivo y de mala fe, que importa el aprovechamiento de la creación 
intelectual ajena y que causa enorme daños y perjuicios al titular de la  famosa marca 
comercial “SKECHERS”, infringiéndose así la prohibición establecida en los artículos 
20 y siguientes del Reglamento de NIC Chile. 
 
El Reclamante acompaña con su demanda de revocación los siguientes documentos 
probatorios: 

 
a) Certificado de Registro de la marca “SKECHERS” Nº 513.349 para productos de 

la clase 25. 
 
b) Certificado de Registro de la marca “SKECHERS” Nº 666.939 para productos de 

la clase 18. 
 

c) Certificado de Registro de la marca “SKECHERS” Nº 725.588 para productos de 
la clase 35 

 
d) Certificado de Registro de la marca “SKECHERS” Nº 548.783 para productos de 

la clase 25 
 

e) Copia impresa tomada de la página Web skechers.com. 
 

f) Copia impresa de la publicidad de las zapatillas “SKECHERS”; 
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3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el 
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, la tramitación de esta 
solicitud de revocación se sujeta a las reglas del procedimiento de mediación y 
arbitraje; 

 
4. Que mediante Oficio OF08576, el Departamento de Ciencias de Computación de la 

Universidad de Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto 
sobre la revocación del referido dominio; 

 
5. Que con fecha 7 de enero de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, 

mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una 
audiencia de conciliación o de fijación del procedimiento para el día lunes 15 de enero 
de 2008 a las 10:00 a.m. en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, siendo dicha 
aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada; 

 
6. Que con fecha 15 de enero de 2008, se efectúa el comparendo fijado, al que sólo 

asiste don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA, quien exhibe poder para representar al 
Reclamante, SKECHERS U.S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto 
fijado como honorarios provisionales por el árbitro para la primera audiencia. No 
comparece el Actual Asignatario, don ALEJANDRO RAMON AGUAD FIGUEROA y, en 
consecuencia, se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes 
por correo electrónico; 

 
7. Que con fecha 22 de enero de 2008, el Reclamante, SKECHERS U.S.A., acredita la 

consignación el saldo de los honorarios fijados por el arbitraje para la revocación del 
nombre de dominio skechers.cl, lo que se certifica mediante resolución de la misma 
fecha; 

 
8. Que con fecha 25 de enero de 2008, don BERNARDO SERRANO SPOERER, en 

representación del Reclamante, SKECHERS U.S.A., ratifica su demanda de revocación 
del nombre de dominio skechers.cl, reproduciendo en su integridad la demanda de 
revocación ya acompañada con anterioridad en estos autos; 

 
9. Que con fecha 13 de marzo de 2008, se provee la ratificación de la demanda de 

revocación del dominio skechers.cl, notificándose a las partes por correo electrónico; 
 
10. Que con fecha 31 de marzo de 2008, se recibe la causa a prueba, fijándose los 

siguientes puntos de prueba: 
 

a) Carácter abusivo y/o de mala fe de la inscripción del nombre de dominio 
skechers.cl por parte del Actual Asignatario; 

 
b) Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio skechers.cl; 

 
c) Similitud del nombre de dominio skechers.cl con marcas de productos o 

servicios sobre los cuales tiene derechos el Reclamante, con un nombre de 
dominio del cual es asignatario el Reclamante o con un nombre por el cual éste 
es conocido o asociado; 
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11. Que con fecha 7 de abril de 2008 don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA, en 

representación del Reclamante, SKECHERS U.S.A., acompaña documentos de prueba 
consistentes en lo siguiente: 

 
a) Certificado de Registro de la marca “SKECHERS” Nº 513.349 para productos de 

la clase 25. 
 
b) Certificado de Registro de la marca “SKECHERS” Nº 666.939 para productos de 

la clase 18. 
 

c) Certificado de Registro de la marca “SKECHERS” Nº 725.588 para servicios de 
la clase 35. 

 
d) Certificado de Registro de la marca “SKECHERS” Nº 548.783 para productos de 

la clase 25. 
 

e) Copias impresas de algunas páginas seleccionadas del sitio Web skechers.com. 
 

f) Publicidad de las zapatillas “SKECHERS”. 
 
12. Que con fecha 8 de abril de 2008, se provee el escrito de fecha 7 de abril de 2008 

presentado por don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA en representación del Reclamante, 
SKECHERS U.S.A.; 

 
13. Que con fecha 15 de abril de 2008, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que 

es notificada a las partes por correo electrónico. 
 
Y CONSIDERANDO: 

 
1. Que de acuerdo a los antecedentes que obran en estos autos, SKECHERS U.S.A. 

estima que sus derechos han sido gravemente afectados por la asignación del nombre 
de dominio skechers.cl a don ALEJANDRO RAMON AGUAD FIGUEROA y, en 
consecuencia, ha solicitado la revocación de esa inscripción, cumpliendo con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro 
de Nombres del Dominio CL; 

 
2. Que, tal como lo ha acreditado el Reclamante y como lo ha podido constatar además 

este árbitro de las diligencias e investigaciones que ha efectuado en Internet, 
“SKECHERS” corresponde efectivamente a una marca comercial utilizada en relación 
a zapatillas, de propiedad del Reclamante, SKECHERS U.S.A.; 

 
3. Que a mayor abundamiento, de las mismas diligencias e investigaciones realizadas en 

la red, este sentenciador ha podido comprobar que en Chile se comercializan zapatillas 
bajo la marca comercial “SKECHERS”, y corresponden precisamente a los productos 
fabricados y comercializados por SKECHERS U.S.A., de tal forma que efectivamente 
hay una presencia real de los productos “SKECHERS” del Reclamante en el mercado 
chileno; 
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4. Que a mayor abundamiento, las zapatillas y productos similares comercializados bajo 
la marca “SKECHERS”, se venden en Chile en establecimientos comerciales que 
llevan ese mismo nombre; 

 
5. Que el Reclamante señala que la marca “SKECHERS” es famosa. Al respecto, y no 

obstante que la fama alegada no ha sido acreditada en estos autos por SKECHERS 
U.S.A., este sentenciador concuerda con lo señalado por el Reclamante, estimando 
que es un hecho notorio que la marca “SKECHERS” – en lo que dice relación con 
zapatillas deportivas y productos similares – es una marca famosa y notoria tanto en el 
mercado chileno como en el extranjero; 

 
6. Que de acuerdo al Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, la 

expresión “SKECHERS” no tiene significado alguno en nuestro idioma, de tal forma 
que sólo queda concluir que el Actual Asignatario se ha limitado a registrar como 
nombre de dominio .CL una marca comercial de propiedad de un tercero, en este caso 
SKECHERS U.S.A.; 

 
7. Que es indudable que la existencia del dominio de autos a nombre de un tercero, 

distinto del legítimo titular de la marca en Chile y en el extranjero, puede generar 
confusión entre los usuarios de Internet. Incluso, podría ocurrir que bajo dicho nombre 
de dominio el Actual Asignatario pueda alojar una página Web con contenidos que 
puedan llegar a desacreditar a la empresa del Reclamante; 

 
8. Que este juicio de nombre de dominio no tiene como objetivo determinar el mejor 

derecho de las partes, sino que si efectivamente se han incurrido en algunas de las 
causales de revocación establecidas en el Reglamento de NIC Chile; 

 
9. Que de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del 

Registro de Nombres del Dominio CL, será causal de revocación de un nombre de 
dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe, 
considerándose abusiva la inscripción cuando se cumplen las siguientes tres 
condiciones: 

 
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 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, y 
 

c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. 
 
10. Que analizándose las condiciones establecidas en la reglamentación para que la 

inscripción de un nombre de dominio se considere abusiva, podemos concluir lo 
siguiente: 

 
i. El nombre de dominio skechers.cl cuya revocación se solicita es efectivamente 

idéntico la marca “SKECHERS”, la cual se encuentra registrada en Chile por el 
Reclamante bajo los Registros Nº 513.349 para productos de la clase 25, Nº 
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666.939 para productos de la clase 18, Nº 725.588 para servicios de la clase 35 y  
Nº 548.783 para productos de la clase 25. Asimismo, el dominio skechers.cl es 
idéntico a la razón social del Reclamante, SKECHERS U.S.A.; 

 
ii. El Actual Asignatario no ha hecho valer derecho o interés legítimo alguno en 

estos autos y, asimismo, este sentenciador no puede de oficio presumir que 
tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio en 
disputa, puesto ha permanecido en rebeldía durante toda la sustanciación de 
este juicio arbitral; 

 
iii. El Reclamante ha señalado que la inscripción del nombre de dominio 

skechers.cl por parte del Actual Asignatario es un acto abusivo y de mala fe, que 
importa el aprovechamiento de la creación intelectual ajena y que causa enorme 
daños y perjuicios al titular de la famosa marca comercial “SKECHERS”. 

 
Que en estos autos, el Reclamante no ha acreditado que el Actual Asignatario 
haya incurrido en algunas de las circunstancias establecidas en forma no taxativa 
por la Reglamentación para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario de 
un dominio cuya revocación se pide, a saber: 
 

a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre 
de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra 
forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante 
o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos 
directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario 
de la marca registrada del bien o servicio,  

 
b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de 

impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca 
en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya 
establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta 
pauta de conducta. 

 
c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante 

de perturbar o afectar los negocios de la competencia.  
 

d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya 
intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio 
Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca 
del reclamante. 

 
Que sin perjuicio de lo anterior, la misma Reglamentación indica que las 
circunstancias antes reproducidas no son taxativas, de tal forma que es posible 
tomar en cuenta otras circunstancias que pueden demostrar la mala fe del Actual 
Asignatario. En este sentido, es necesario tener presente que el nombre de 
dominio skechers.cl corresponde a una marca comercial famosa de propiedad 
del Reclamante de autos, SKECHERS U.S.A. Por consiguiente, queda claro que 
la palabra “SKECHERS” no corresponde a una palabra de uso común en nuestro 
idioma, ni en idioma alguno conocido, de tal forma que es lógico concluir que el 
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Actual Asignatario eligió inscribir como nombre de dominio skechers.cl, 
únicamente por la fama de la cual goza dicha expresión.  
 
Que además debe tenerse presente que la Reglamentación de NIC Chile 
establece algunas circunstancias no taxativas que sirven para evidenciar y 
demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe, a 
saber: 
 

a) Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o 
haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de 
ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, 

 
b) Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido 

por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con 
esa denominación, y 

 
c) Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del 

dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni 
con el fin de confundir a los consumidores. 

 
Que en relación a estas circunstancias antes reproducidas, no puede presumirse 
que concurra alguna de ellas, puesto que el Actual Asignatario ha permanecido 
en rebeldía durante toda la sustanciación de este juicio arbitral.  
 
Que no obstante, este árbitro ha podido comprobar que hasta el momento, el 
dominio skechers.cl se encuentra inactivo. Al respecto, este sentenciador 
concuerda con el Reclamante en que la inscripción del nombre de dominio en 
conflicto por parte del Actual Asignatario es abusiva, puesto que por el hecho de 
haber inscrito el Actual Asignatario a su nombre el dominio skechers.cl – 
correspondiendo éste al nombre de una marca famosa y notoria en el mundo 
entero – puede concluirse que su intención fue impedirle al titular de la marca 
“SKECHERS” reflejarla en el nombre de dominio correspondiente. El artículo 22 
inciso tercero letra b) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro 
de Nombres del Dominio CL enumera esta situación como una de las 
circunstancias establecidas en forma no taxativa para evidenciar y demostrar la 
mala fe del asignatario de un dominio cuya revocación se pide, condicionándola a 
“que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta 
pauta de conducta.” A juicio de este sentenciador, por el mero hecho de haber 
inscrito a su nombre como nombre de dominio una marca famosa y notoria de 
propiedad de un tercero, sin siquiera activar el dominio, puede presumirse que la 
intención del Actual Asignatario al registrar el nombre de dominio en conflicto fue 
impedirle a SKECHERS U.S.A. reflejar su marca en el nombre de dominio 
correspondiente, lo que en la práctica ha ocurrido. 
 
En consecuencia, y en virtud de los principios de prudencia y equidad, este 
sentenciador ha llegado a la convicción de que la conducta del Actual Asignatario 
de solicitar el dominio skechers.cl, correspondientes a una marca comercial 
famosa y notoria de propiedad de un tercero, con amplia presencia en el mercado 
nacional, corresponde a una actuación abusiva; 
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11. Que en definitiva, es indudable que el nombre de dominio skechers.cl es idéntico a la 

razón social, marca y nombre de dominio gTLD del Reclamante y, asimismo, que el 
Actual Asignatario carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de 
dominio en conflicto, y que lo ha registrado de mala fe.  

 
SE RESUELVE: 

 
Que se acoge la demanda de revocación deducida por el Reclamante en contra de don 
ALEJANDRO RAMON AGUAD FIGUEROA, RUT 8.180.829-5, y se ordena revocar la 
inscripción del nombre de dominio skechers.cl, el cual deberá ser transferido por NIC Chile 
al Reclamante, SKECHERS U.S.A., RUT 78.169.860-1, quien de acuerdo a lo prescrito en el 
inciso final del artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, deberá cumplir con los requisitos de 
asignación dentro del plazo de 30 días, bajo apercibimiento de ser eliminado el dominio por 
parte de NIC Chile. 
 
Que en lo relativo al pago de las costas, no se condena en costas a ALEJANDRO RAMON 
AGUAD FIGUEROA, puesto que por el solo hecho de tener asignado el nombre de dominio 
skechers.cl, debe ser considerado como motivo plausible para litigar. 
 
Notifíquese esta sentencia a las partes por correo certificado y a NIC Chile por correo 
electrónico, devolviéndose estos antecedentes a NIC Chile. 
 
Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez 
 
Santiago, 21 de abril de 2008.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Ernst Suárez 
ÁRBITRO 
 
 
 
 
Testigos: 
 

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

 

 
 
  


