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Re.:  Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio legolandia.cl  
Oficio Nº 18192 

 
VISTOS: 
 
1. Que con fecha 10 de enero de 2013, don CHRISTIAN ALBERTO CASANOVA 

ÁLVAREZ solicita la inscripción del nombre de dominio legolandia.cl. 
Posteriormente, con fecha 24 de enero de 2013, LEGO JURIS A/S, representado en 
calidad de contacto administrativo por don MAX FEDERICO VILLASECA MOLINA, 
solicita igualmente la inscripción del mismo dominio legolandia.cl, quedando así 
trabado el conflicto materia de este arbitraje. 

 
2. Que mediante Oficio Nº 18192 de fecha 30 de mayo de 2013, NIC Chile designa al 

infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio. 
 
3. Que con fecha 31 de mayo de 2013, 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 10 de junio de 
2013, a las 12:00 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 10 de junio de 2013, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al 

que solamente asiste don OSCAR MANUEL RODRÍGUEZ BAEZA, quien exhibe 
poder para representar al Segundo Solicitante, LEGO JURIS A/S  y acredita haber 
consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste  
el Primer Solicitante, don CHRISTIAN ALBERTO CASANOVA ÁLVAREZ, por lo que 
se fijan las normas del procedimiento. 

 
5. Que con fecha 12 de junio de 2013, el Segundo Solicitante, LEGO JURIS A/S, 

consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución 
de fecha 6 de septiembre de 2013. 

 
6. Que con fecha 24 de junio de 2013, don OSCAR MANUEL RODRÍGUEZ BAEZA, en  

representación del Segundo Solicitante, LEGO JURIS A/S  presenta demanda de 

asignación del dominio legolandia.cl, señalando que los nombres de dominio son 
una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos 
productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. 
Sin embargo y, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros 
marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser 
otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial 
puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases 
distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza. 
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El Segundo Solicitante indica que la doctrina nacional y extranjera plasmada 
hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de NIC Chile, ha considerado 
que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es 
estrecha, por ende, los conflictos por asignación de nombres de dominio 
debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de 
registros marcarios para el signo pedido como dominio.  
 
LEGO JURIS A/S  precisa que la raíz del problema actual es la concesión del 
nombre de dominio legolandia.cl, disputado por dos partes distintas. 
Entonces, para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las 

normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más 
importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute 
Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la 
Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de 
NIC Chile, la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para 
la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario 
Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.  
 
El Segundo Solicitante estima que sus fundamentos de hecho y de derecho le 
permiten sostener que le asiste un mejor derecho en la solicitud competitiva. En este 
orden de cosas, la empresa de juguetes danesa LEGO, es reconocida 
principalmente por sus bloques de plásticos ensamblables.  El nombre “LEGO” fue 
adoptado por la compañía en 1934, formado por frases del danés “LEG GODT”, que 
significa “juega bien”. Hasta 1949, LEGO se dedicó casi exclusivamente a producir 
juguetes de madera. Luego, creó “LEGOLAND”, que es una cadena de parques 
temáticos de LEGO. Actualmente, existen cinco parques “LEGOLAND”, tres de ellos 
en Europa, y dos en Estados Unidos: LEGOLAND BILLUND en Dinamarca; 
LEGOLAND WINDSOR en el Reino Unido; LEGOLAND DEUTSCHLAND, en 
Gunzburgo, Alemania; LEGOLAND CALIFORNIA, en Carlsband (California), en 
Estados Unidos y LEGOLAND FLORIDA, en Winter Haven, Florida, en Estados 
Unidos.  
 
El Segundo Solicitante agrega que cada parque “LEGOLAND”,  está dividido en 
áreas temáticas, aunque existen varias que son comunes a todos ellos. Los parques 
están dirigidos a familias con niños pequeños, a pesar de lo cual, algunos de ellos 
tienen montañas rusas. Se caracterizan porque presentan reproducciones de 
edificios característicos o animales hechos de “LEGO” y “DUPLO”. Entre las 
reproducciones más importantes destacan el Memorial Nacional Monte Rushmore, 
la Estatua de la Libertad, el Puerto de Copenhague o el Partenón de Atenas.  
 
LEGO JURIS A/S posee el concepto marcario “LEGO” y “LEGOLAND”, con los 
siguientes registros:  
 

 “LEGO”, Registro  675.807, para distinguir productos de las clases 9, 16, 
19, 20 y 22. 
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 “LEGO.”, Registro 675.808, para distinguir productos de las clases 11. 
 

 “LEGO”, Registro 675.809, para distinguir los productos de las clases 
25. 

 

 “LEGO”, Registro 704.089, para distinguir productos de las clases 16, 20 
y 28. 

 

 “LEGO”, Registro 854.586, para distinguir productos de las clases 16, 20 
y 28.  

 

 “LEGO”, Registro 917.978, para distinguir servicios de las clases 36, 37, 
39, 41, 42 y 43. 

 

 “LEGO”, Registro 935.407, para distinguir productos de las clase 9, 16, 
20, 25 y 28. 

 

 “LEGO”, Registro 949. 792, para “juegos y juguetes en general; artículos 
gimnásticos y deportivos”. 

 

 “LEGO”, Registro 995.518, para “aparatos y artículos gimnásticos y 
deportivos; juegos y juguetes”.  

 
El Segundo Solicitante sostiene que tiene un mejor derecho sobre la expresión 
solicitada que don CHRISTIAN ALBERTO CASANOVA ÁLVAREZ, por cuanto el 
nombre de dominio es idéntico a la marca comercial de LEGO JURIS A/S. Más aún, 
la propiedad plena que tiene sobre estos signos, le otorgan la exclusividad de su 
uso, goce y, disposición, a sazón de esto, lo faculta para apropiarse en forma 
exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar, y le permite 
oponerse a cualquier tercero que pueda afectar los derechos marcarios (dominio) 
incorporado con anterioridad a su patrimonio. Añade, que esta propiedad se 
encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N° 25 y por el 
Código Civil en su artículo 584.  
 

A mayor abundamiento, el Segundo Solicitante hace presente que el nombre de 
dominio lego.cl lo tiene también inscrito a su nombre.  
 
Por otro lado, LEGO JURIS A/S hace ver que existe una identidad gráfica y 
fonética entre el signo requerido como dominio (LEGOLANDIA) con su marca 
comercial (“LEGO” y “LEGOLAND”), lo que induce a errores y confusiones 
con respecto a la procedencia de los productos y servicios, siendo el 
concepto marcario “LEGO” y “LEGOLAND” famosos y notorios.  
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El Segundo Solicitante concluye que de acuerdo a lo expuesto, le parece que es 

LEGO JURIS A/S quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del 
nombre de dominio y, de esta forma, corresponde que éste le sea asignado, por 
cumplir todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: 
 

 Criterio de la titularidad de marcas comerciales. 
 

 Criterio de la titularidad de nombre de dominio. 
 

 Inserción del nombre de dominio en la  marca comercial: El 
nombre de dominio requerido por el Primer Solicitante, se 
encuentra inserto en su marca comercial provocando, a su juicio, 
confusión en los consumidores y, dilución marcaria del signo 
marcario “LEGO” y “LEGOLAND”. 

 

 Existencia de una cuasi identidad gráfica y fonética con su marca 
comercial, la cual es famosa y notoria. 

 

LEGO JURIS A/S sostiene que es él quien tiene un mejor derecho para la 
asignación definitiva del nombre de dominio y solicita que se declare sobre la 
base de los argumentos expuestos, que el mejor derecho sobre el mismo 
corresponde a LEGO JURIS A/S., asignándole el dominio de estos autos y, 
desechando en todas sus partes la pretensión de don CHRISTIAN ALBERTO 

CASANOVA ÁLVAREZ, con expresa condena en costas.  
 
El Segundo Solicitante acompaña los siguientes documentos probatorios: 

 Certificados Marcarios citados en el cuerpo del escrito 

 Certificado de inscripción del nombre de dominio. 

 Publicidad  de legoland.cl. 

 
7. Que con fecha 6 de septiembre de 2013, se provee la presentación hecha con fecha 

24 de junio de 2013 por don OSCAR MANUEL RODRÍGUEZ BAEZA, en 
representación del Segundo Solicitante, LEGO JURIS A/S, lo que es notificado a las 
partes por correo electrónico. 

 
8. Que con fecha 16 de septiembre de 2013, se cita a las partes a oír sentencia, 

resolución que es notificada por correo electrónico.  
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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 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, LEGO JURIS 

A/S, ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre 
el nombre de dominio en conflicto. 

 
5. Que el Primer Solicitante, don CHRISTIAN ALBERTO CASANOVA ÁLVAREZ, no 

ha hecho valer derechos o intereses legítimos sobre el dominio en disputa, ni menos 
aún ha justificado un mejor derecho sobre el mismo, puesto que no ha efectuado 
presentación alguna en este juicio. 

 
6. Que conforme a los antecedentes allegados a este juicio por el Segundo Solicitante, 

y no objetados por el Primer Solicitante, LEGO JURIS A/S ha acreditado ser una 
empresa danesa dedicada  a la fabricación de juguetes plásticos comercializados 
bajo las marcas “LEGO” y “DUPLO”. 

 
7. Que, asimismo, el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos 

autos, que fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que 
LEGO JURIS A/S posee legítimos derechos sobre la marca “LEGO”, tratándose de 
un signo registrado en Chile para distinguir productos de las clases 9, 11, 16, 19, 20, 
22, 25 y 28, como asimismo servicios de las clases 36, 37, 39, 41, 42 y 43. 

 
8. Que el Segundo Solicitante también ha acreditado ser asignatario de, entre otros, el 

nombre de dominio lego.cl. 
 
9. Que, además, mediante la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, 

se ha acreditado la fama y notoriedad de la marca “LEGO” de su propiedad y, no 
obstante que la fama alegada ha sido debidamente probada en estos autos por 
LEGO JURIS A/S, este sentenciador estima que la calidad de famosa de la marca 
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“LEGO” tanto en el mercado chileno como en el extranjero, es un hecho notorio, 
entendiéndose por ellos, conforme a la definición de Piero Calamandrei, como 
“aquellos hechos el conocimiento de los cuales forma parte de la cultura normal 
propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión”, 
por lo que incluso podría haberse prescindido de las pruebas que establecieron la 
fama y notoriedad de la marca mencionada. 

 
10. Que es precisamente LEGO JURIS A/S quien le ha conferido a la marca “LEGO” 

fama, notoriedad y prestigio en el mundo entero. 
 
11. Que, por otro lado, si bien el nombre de dominio legolandia.cl solicitado incluye en 

forma íntegra la marca comercial “LEGO” de propiedad de LEGO JURIS A/S, aquí 
además nos vemos frente a un nombre de dominio que es simplemente una 
traducción al castellano de la expresión “LEGOLAND”, la cual corresponde al 
nombre con el cual se designan los mundialmente famosos parques temáticos de 
propiedad del Segundo Solicitante.  

 
12. Que es indudable que el hecho que el Primer Solicitante haya pedido el nombre de 

dominio de autos, no corresponde a una mera coincidencia, puesto que si bien no 
existe en nuestro país un parque temático “LEGOLAND”, ellos son ampliamente 
conocidos a través del mundo. 

 
13. Que sin lugar a dudas, la existencia del dominio de autos a nombre de un tercero, 

distinto del legítimo titular de las marcas en Chile y a través del mundo, puede 
generar confusión entre los usuarios de Internet y entre los consumidores en 
general. En efecto, es de toda lógica presumir que ellos, al verse enfrentados a un 
sitio Web funcionando bajo el nombre de dominio legolandia.cl, creerán que se 
encuentran frente al dominio de propiedad de LEGO JURIS A/S, y no de un tercero 
que en nada se vincula a la empresa que le ha dado fama y notoriedad a la marca 
“LEGO”. Esto producirá una sensación de confianza que nace como resultado del 
renombre y seguridad que genera la empresa del Segundo Solicitante, en 
circunstancias que el usuario de Internet estaría frente a un dominio de propiedad de 
una persona que no corresponde a la que él cree.  

 
14. Que, en todo caso, al no estar activado el sitio Web legolandia.cl, no puede 

determinarse cuál es el uso que pretende darle el Primer Solicitante al dominio de 
autos, de tal forma que no existe en este caso antecedente alguno que pudiera 
llevar a este árbitro a una conclusión distinta. 

 
15. Que por el mero hecho de que don CHRISTIAN ALBERTO CASANOVA ÁLVAREZ 

haya solicitado primero el nombre de dominio legolandia.cl no es suficiente ya que, 
a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no 
hacer presentación alguna, no puede presumirse que tenga derecho o legítimo 
interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto. 
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16. 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. 

 
17. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por LEGO JURIS A/S, 

así como la falta de ellos por parte de don CHRISTIAN ALBERTO CASANOVA 
ÁLVAREZ y, en especial, atendidos los principios de prudencia y equidad, es que 
este árbitro ha llegado a la convicción de que el Primer Solicitante carece de 
derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio legolandia.cl y que 
al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado. 

 
SE RESUELVE: 
 
Asígnese el nombre de dominio legolandia.cl al Segundo Solicitante, LEGO JURIS A/S. 
 
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 don Matías Moreno Poblete y a doña Alicia Medel Acuña, 
quienes firman conjuntamente con el árbitro. 
 
Santiago, 14 de octubre de 2013.- 

 
 
 
 
 
Christian Ernst Suárez 
ARBITRO 
 
 
Testigos: 
 
 
 

Matías Moreno Poblete Alicia Medel Acuña 
RUT 15.370.106-7 RUT 5.994.801-6 

 


