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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO    : 24  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-5391-2017
CARATULADO : COMERCIAL ANFRUNS Y CIA SPA/ 
ANFRUNS Y COMPA A LTDA.ÑÍ

Santiago, a diez de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con fecha 21 de marzo de 2017, don Andr s Astudillo Sotelo yé  

don Juan Pablo de la Jara Andrews, en representaci n de ó Comercial 

Anfruns y C a. SpA.í , todos domiciliados en calle Alonso de C rdovaó  

N 5900, oficina 302, comuna de Las Condes, deducen demanda de°  

cese de uso de marca comercial, indemnizaci n de perjuicios, adopci nó ó  

de medidas para cesar la infracci n y de publicaci n de sentencia enó ó  

un  diario  de  circulaci n  nacional,  en  juicio  sumario,  en  contra  deó  

sociedad Anfruns y Compa a Limitadañí , representada por don Juan 

Pablo  Anfruns  Barros  ambos  domiciliados  en  Av.  Ossa  N 2345,°  

comuna de La Reina, pretendiendo se declare la existencia de un uso 

indebido  por  parte  de  la  demandada,  de  las  marcas  comerciales 

Anfruns , en los rubros afines a los que ellas distinguen; ordenar a la“ ”  

demandada,  el  cese  inmediato  del  uso  de  la  marca  Anfruns“ ” 

distinguiendo servicios iguales o relacionados a los que ella protege con 

los  registros  de  propiedad  de  su  representada;  se  disponga  la 

indemnizaci n de perjuicios en su favor, derivados del uso indebido deó  

la marca se alada, reserv ndose la determinaci n de los mismos, en lañ á ó  

etapa de cumplimiento del fallo, seg n lo concede el art culo 173 delú í  
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C digo de Procedimiento  Civil;   se  adopten las  medidas  necesariasó  

para evitar que contin e la infracci n; y se decrete la publicaci n de laú ó ó  

sentencia condenatoria en el Diario El Mercurio de Santiago, fijando el 

tribunal la cantidad de  publicaciones, con costas.

Fundan  su  pretensi n  en  ser  la  actora,  una  empresa  deó  

comercializaci n de autom viles, reparaciones y mantenciones de stos,ó ó é  

otorgamiento  de  financiamiento  para  compra  de  veh culos,  en  laí  

Regi n  Metropolitana  y  Rancagua,  para  lo  cual  posee  tresó  

establecimientos dedicados a dichos rubros, cuyos nombres de fantas a,í  

protegidos como marcas comerciales en las clases correspondientes, es 

el  mismo  para  los  tres:  ANFRUNS  o  ANFRUNS  MOTORS, 

remont ndose  la  historia  de  la  empresa  al  a o  1979,  cuando  seá ñ  

constituy  bajo la raz n social Automotora Pio Nono Limitada, la queó ó  

despu s  fue  modificada  en  1981,  el  4  de  agosto,  denomin ndoseé á  

Herman,  Anfruns  y  Compa a  Limitada  y  en  seguida,  el  31  de“ ñí ”  

agosto  de  2001,  se  modific  nuevamente  a  Comercial  Anfruns  yó “  

Compa a Limitada , constat ndose el uso del nombre Anfruns desdeñí ” á  

1981, en forma ininterrumpida.

Indican  que  protegieron  la  marca  ANFRUNS  en  los  rubros 

atingentes  a  los  servicios  en  que  opera  su  representada, 

correspondiendo  stos  a  los  Registros:  N 1207507,  clase  12;é °  

N 1206227, clase 35;  N 1207508, clase 36; N 1208337, clase 37; y° ° °  

N 1206228, clase 39, todo ello para proteger el nombre de fantas a con° í  

el cual ser an reconocidos en el mercado, en el cual, el nombre tendr aí í  

un rol fundamental para identificar a una determinada empresa.
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Reclama que la demandada har a uso de la marca ANFRUNSí  

para diversos servicios, como comercializaci n de veh culos, reparaci nó í ó  

y  mantenimiento  de  los  mismos,  todos  amparados  por  los  registros 

existentes a su nombre, anunci ndose, tanto en el local ubicado en Av.á  

Ossa 2345, comuna de La Reina, como en el sitio web anfruns.cl/, 

donde destaca el nombre de fantas a de su marca.í

Expresa que al existir un establecimiento con el nombre Anfruns, 

coexistiendo  con  otro,  que  utiliza  el  nombre  ANFRUNS  motors, 

dedicados al mismo rubro, conllevar a a errores o confusiones en elí  

mercado,  ante  lo  cual  habr an  tomado  contacto  formal  con  laí  

contraria,  en noviembre  de 2016,  haci ndoles  presente  que estar ané í  

haciendo uso indebido de una marca ajena, que deb an cesar en dichoí  

uso, haciendo reserva de acciones.

Invocan para su pretensi n lo previsto en los art culos 19 bis D,ó í  

106 de la Ley N 19.039 sobre Propiedad Intelectual, y 19 N 25 de la° °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, agregando que en virtud de talesó í ú  

normas podr a restringir el uso, por terceros, de las marcas y signos deí  

su propiedad, o el uso no autorizado de stas, en la forma relatada ené  

su libelo, reserv ndose la determinaci n de los perjuicios en la etapa deá ó  

cumplimiento  del  fallo,  conforme  el  art culo  173  del  C digo  deí ó  

Procedimiento Civil.

Demandan, tambi n, la adopci n de medidas necesarias, a fin deé ó  

evitar que se prosiga la supuesta infracci n, proponiendo: el  ó secuestro 

de todo objeto que lleve impreso la  marca ANFRUNS, asociada a 

servicios  coincidentes  o  relacionados  con  los  registros  marcarios;  se 
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proh ba publicitar o promover de cualquier forma, los servicios de lasí  

clases  35,  36,  37  y  39  y  productos  de  clase  12,  con  la  marca 

ANFRUNS; se disponga el cese inmediato del  uso de la marca, en 

cualquier  forma  que  permita  distinguirla  o  asociarla  a  las  marcas 

ANFRUNS, entre estos el uso del sitio web anfruns.cl; la adopci n deó  

toda  medida  que  el  tribunal  estime  en  justicia;  y  se  publique  la 

sentencia a costa del condenado, por el d a que el tribunal determine.í

Con fecha 13 de febrero de 2018, se llev  a cabo el comparendoó  

de  estilo,  contestando  la  demandada,  seg n  minuta  agregada  alú  

expediente,  con fecha 12 de febrero de 2018, en la cual opuso, en 

primer lugar, un incidente donde pidi  se suspendiera la tramitaci n deó ó  

la demanda, mientras no se resuelvan los juicios de nulidad en contra 

de los registros para la marca ANFRUNS, lo que sustent  en haberó  

deducido ante  el  Instituto Nacional  de  Propiedad Industrial  INAPI, 

juicios de nulidad de los registros de marcas comerciales en la que se 

fundamenta la demanda.

Contestando derechamente la demanda, solicit  el rechazo de laó  

misma, con costas, fundado en que su representada fue constituida por 

escritura  p blica  de  30  de  diciembre  de  1985,  con  el  nombre  deú  

Hern n Herman, Mario Anfruns y Compa a Limitada , siendo uno“ á ñí ”  

de  sus  accionistas  don  Mario  Jos  Exequiel  Anfruns  Barros,é  

representante legal y accionista de la demandante, siendo su objeto la 

reparaci n y mantenci n de veh culos motorizados, la compra y ventaó ó í  

de repuestos, lubricantes y accesorios para autom viles; y la compra,ó  

venta, permuta y consignaci n de todo tipo de autom viles, ingresandoó ó  

JK
S

Y
LX

W
H

X
J



RIT« »
 

Foja: 1

a la compa a, con fecha 7 de septiembre de 2000, don Juan Pabloñí  

Anfruns Barros, quedando la sociedad con el nombre actual, y como 

administrador de la misma, el citado don Mario Anfruns Barros, en 

forma conjunta con uno o m s de los restantes socios.á

Se ala que con fecha 4 de diciembre de 2002, se retira de lañ  

sociedad don Mario Anfruns Barros (representante legal de la actora), 

cediendo todos sus derechos, incluidos, el uso del nombre, que a n noú  

ten a registro, resultando evidente que ser a su representada quien, coní í  

m s  de  30  a os,  opera  en  el  mercado  nacional  con  el  nombreá ñ  

ANFRUNS, siendo una destacada empresa automotriz, distribuidora de 

las marcas MAZDA y SUZUKI, con dos sucursales, en Av. Ossa 2345 

y en el Parque Industrial de La Reina, Los Canteros 8607.

Expresa que dentro de los servicios que presta su representada a 

los  clientes,  destacan  la  venta  de  veh culos  motorizados,  servicioí  

t cnico,  repuestos,  accesorios,  desabolladura  y  pintura,  todosé  

caracterizados  por  su  excelencia  y  de  un  s lido  respaldo  ante  eló  

consumidor local.

Reitera  que  su  representada  dedujo  demanda  de  nulidad  en 

contra de la demandante, de sus registros marcarios, por el uso previo 

de la marca en el mercado.

Alega  que  no  puede  haber  negligencia,  culpa  o  dolo  de  su 

representada, en el uso de la marca ANFRUNS, precisamente, por el 

uso que de ella se hace desde el a o 2000 en forma ininterrumpida,ñ  

p blica y notoria; porque corresponde al primer apellido de los sociosú  
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fundadores, como del actual representante legal de la demandada; y 

porque se encuentra pendiente un pronunciamiento, para determinar 

qui n es el leg timo titular de la marca.é í

Reclama que la acci n de autos ser a otro intento de don Marioó í  

Anfruns Barros, para interrumpir las actividades de su parte, lo que ha 

tratado de hacer con otras acciones civiles y con una acci n penal.ó

A continuaci n en la audiencia del d a 13 de febrero de 2018, laó í  

demandante  pidi  el  rechazo  del  incidente  deducido,  por  cuantoó  

ning n incidente podr a suspender la tramitaci n de la causa y porqueú í ó  

no  se  habr a  desconocido  que  su  representada  tiene  inscrito,  a  suí  

nombre, los registros marcarios que sustentan la acci n deducida, enó  

cuya  tramitaci n  no  hubo  oposici n  de  la  contraria,  en  los  plazosó ó  

establecidos por la Ley.

Gestionada conciliaci n, sta no tuvo resultado positivo.ó é

Con fecha 8 de marzo de 2018, se recibi  la causa a prueba,ó  

rindi ndose la que rola en autos.é

Con fecha 22 de enero de 2019, se cit  a las partes para o ró í  

sentencia.

Con fecha  27  y  31 de  mayo  de  2019,  se  dispuso  tener  por 

acompa ados documentos, como medida para mejor resolver.ñ

CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la tachas:
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PRIMERO: Que  la  demandada  ha  deducido  tachas  en  la 

audiencia de 11 de octubre de 2018, en contra de los testigos de la 

actora, don Guillermo Velasco Herman, do a Ver nica Rojas Reyes yñ ó  

do a Jacqueline Droguett Sol s, fundadas en el art culo 358 N 5 delñ í í °  

C digo  de  Procedimiento  Civil,  por  aparecer  que  los  mismos  sonó  

trabajadores de la persona que exige su testimonio.

SEGUNDO: Que la parte demandante pide el rechazo de la 

tacha,  por cuanto el  mero hecho de tener  los  testigos  una relaci nó  

laboral  con  su  representada,  no  los  inhibir a  o  deshabilitar a  paraí í  

declarar en juicio,  especialmente seg n lo contemplado en el  nuevoú  

c digo procesal civil.ó

TERCERO: Que  siendo  la  circunstancia  contemplada  en  el 

n mero 5 del  art culo 358 del  C digo de Procedimiento Civil,  unaú í ó  

causal objetiva de inhabilidad para declarar en sede civil, establecida 

por una norma vigente, no modificada; que en nuestro pa s, todav a noí í  

rige C digo Procesal Civil alguno; y que los testigos han reconocido seró  

unos trabajadores dependientes de la parte que los presenta a declarar, 

por tales consideraciones deber n acogerse las tachas deducidas, porá  

estar inhabilitados de conformidad con la norma legal invocada.

II.- En cuanto al incidente de suspensi n de procedimiento:ó

CUARTO:  Que  la  demandada  ha  opuesto  incidente  de 

suspensi n de procedimiento, en lo principal de su minuta agregada aló  

proceso, con fecha 12 de diciembre de 2018, fundada en que producto 

de la demanda de nulidad que habr a deducido ante INAPI, la cualí  
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habr a contestado la contraria, existir a una cuesti n de car cter civilí í ó á  

previa,  determinante  para  el  resultado  de  este  juicio,  que  estar aí  

supeditado a aquella,  puesto que al  estar en discusi n la titularidadó  

sobre  las  marcas  sub  lite,  mal  podr a  reclamarse  una  infracci ní ó  

respecto de su uso.

QUINTO: Que la  parte  demandante  pidi  el  rechazo de  laó  

incidencia, por cuanto el procedimiento sumario, bajo el amparo del 

cual  se  rige  el  procedimiento  de  la  acci n  deducida,  impedir a  laó í  

suspensi n del mismo, reclamando, por lo dem s, que la contraria noó á  

se opuso, oportunamente, a la constituci n de la inscripci n de marcasó ó  

de  las  cuales  es  ahora  titular,  deduciendo,  reci n,  una  acci n  deé ó  

nulidad, la que s lo podr a producir efectos, una vez declarada, poró í  

sentencia de t rmino.é

SEXTO: Que resultando efectivo que el procedimiento sumario, 

impide  la  suspensi n  del  juicio,  hasta  la  dictaci n  de  la  sentenciaó ó  

definitiva y que, por otro lado, la acci n de nulidad deducida por laó  

demandada en sede administrativa, esto es, en INAPI, en relaci n a laó  

inscripci n de las marcas que son objeto de este mismo juicio, es unaó  

cuesti n que debe ventilarse en la sede competente y no puede teneró  

injerencia sobre el ejercicio de una acci n derivada de la inscripci nó ó  

vigente, mientras no implique una modificaci n del derecho, en virtudó  

de una sentencia firme y ejecutoriada, la que a la fecha no aparece 

haberse dictado, por tales razonamientos, es que deber  desecharse laá  

incidencia de suspensi n planteada.ó

III.- En cuanto al fondo:
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SEPTIMO: Que  Comercial  Anfruns  y  C a.  SpA.í  dedujo 

demanda  de  cese  de  uso  de  marca  comercial,  indemnizaci n  deó  

perjuicios,  adopci n  de  medidas  para  cesar  la  infracci n  y  deó ó  

publicaci n  de  sentencia,  en  juicio  sumario,  en  contra  de  sociedadó  

Anfruns  y  Compa a  Limitadañí ,  ambas  ya  individualizadas, 

pretendiendo se declare la existencia de un uso indebido por parte de 

la  demandada,  de  las  marcas  comerciales  Anfruns ,  en  los  rubros“ ”  

afines  a  los  que  ellas  distinguen;  ordenar  a  la  demandada,  el  cese 

inmediato del uso de la marca Anfruns  distinguiendo servicios iguales“ ”  

o relacionados a los que ella protege con los registros de propiedad de 

su  parte;  se  disponga  la  indemnizaci n  de  perjuicios  en  su  favor,ó  

derivados  del  uso  indebido  de  la  marca  se alada,  reserv ndose  lañ á  

determinaci n de los perjuicios en la etapa de cumplimiento del fallo,ó  

seg n lo concede el art culo 173 del C digo de Procedimiento Civil;  seú í ó  

adopten las medidas necesarias para evitar que contin e la infracci n; yú ó  

se decrete la publicaci n de la sentencia condenatoria en el Diario Eló  

Mercurio de Santiago, fijando el tribunal la cantidad de  publicaciones, 

con costas, todo ello de conformidad con los hechos y fundamentos de 

derecho relatados, latamente, en lo expositivo del presente fallo.

OCTAVO: Que  la  demandada  ha  pedido  el  rechazo  de  la 

demanda, conforme a los argumentos ya descritos en forma lata en lo 

expositivo del presente fallo.

NOVENO: Que  conforme  lo  expresado  por  las  partes,  han 

resultado hechos no controvertidos y aceptados por ambas partes en el 

proceso,  la  efectividad  de  ser  la  actora,  la  titular  de  los  registros 
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marcarios de la denominaci n ANFRUNS, inscrita bajo los registrosó  

n meros  1207508,  1206227,  1207507,  1206228  y  1208337;  que  laú  

demandada  ejerce  el  mismo  giro  de  la  actora,  relativo  a 

comercializaci n de veh culos motorizados, mantenci n y reparaci n deó í ó ó  

los mismos y venta de accesorios de stos.é

D CIMO:É  Que la discusi n esencial del pleito se ha reducido aó  

si  la  demandada  ha  infringido,  efectivamente,  la  ley  de  propiedad 

industrial, vulnerando el derecho de marca que tiene la demandante, 

con la utilizaci n del nombre ANFRUNS, que ambas partes poseen, enó  

sus respectivas razones sociales y que corresponde al nombre de sus 

respectivos socios y representantes legales. 

UND CIMO:É  Que la parte demandante ha rendido la siguiente 

prueba para justificar los fundamentos de su demanda: 

Documental:

a) Certificaciones notariales y fotograf as certificadas por notario,í  

agregadas al expediente digital con fecha 6 de septiembre de 

2018;

b) Impresi n  de  b squeda  en p gina web Google,  referida  aló ú á  

nombre Anfruns, agregada al expediente digital con fecha 6 

de septiembre de 2018;

c) Impresiones de p gina web de sitio anfruns.cl, agregadas alá  

expediente digital con fecha 6 de septiembre de 2018; JK
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d) Impresi n de correo electr nico de Derco, con referencia aó ó  

ambas partes, agregado al expediente digital con fecha 6 de 

septiembre de 2018;

e) Impresi n  de  sitio  web  nic.cl,  referido  al  dominio  deó  

anfruns.cl,  agregada  al  expediente  digital  con  fecha  6  de 

septiembre de 2018;

f) Cinco  certificados  de  Registro  de  Marcas  Comerciales, 

relativas  a  la  marca  ANFRUNS,  emitidos  por  el  Instituto 

Nacional  de  Propiedad  Industrial,  agregados  al  expediente 

digital con fecha 6 de septiembre de 2018;

g) Cinco  certificados  de  concesi n  y  Registro  de  Marcaó  

Comercial  ANFRUNS,  en  diversas  clases,  agregadas  al 

expediente digital con fecha 6 de septiembre de 2018;

h) Impresi n  de  correos  electr nicos  entre  Horacio  G mez  yó ó ó  

Francisca  Anfruns,  agregados  al  proceso  con  fecha  7  de 

septiembre de 2018;

i) Impresi n  de  correos  electr nicos  entre  Juan  Retamal,  deó ó  

AMICAR  y  Francisca  Anfruns,  agregados  al  proceso  con 

fecha 7 de septiembre de 2018;

j) Impresi n de p gina web de AMICAR, agregada al procesoó á  

con fecha 7 de septiembre de 2018;

k) Impresi n de correos electr nicos entre Jorge Candia M oz,ó ó úñ  

de DERCO y Francisca Anfruns, agregados al proceso con 

fecha 7 de septiembre de 2018;
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l) Impresi n  de  correos  electr nicos  entre  Rodolfo  Camporaó ó  

Jara, Jaime Gar n, de DERCO; Francisca Anfruns, Eduardoí  

Varela,  ambos  de  ANFRUNS  y  don  Rafael  Bustos  de 

Ranault,  todos  agregados  al  proceso  con  fecha  7  de 

septiembre de 2018; y 

m) Copia de cinco fallos del Tribunal de Propiedad Industrial, 

relativos  a  las  demandas  de  nulidad  deducidas  por  la 

demandada, agregados al expediente con fecha 16 de mayo 

de 2019.

DUOD CIMO:É  Que,  por  su parte,  la  demandada rindi  laó  

siguiente prueba para justificar su defensa:

Documental:

a) Copia  de  escritura  p blica  de  Modificaci n  de  Sociedadú ó  

Anfruns y Compa a Limitada, de 4 de diciembre de 2002,ñí  

agregada al proceso con fecha 7 de septiembre de 2018;

b) Copia de inscripci n en Registro de Comercio de sociedadó  

Anfruns y Compa a Limitada, agregada al proceso con fechañí  

7 de septiembre de 2018;

c) Copias  de resoluciones  de INAPI,  relativas  a demandas de 

nulidad deducidas por la demandada respecto de los registros 

de marca de la actora, todas agregadas al proceso con fecha 7 

de septiembre de 2018;

d) Copia  de  facturas  emitidas  por  Anfruns  y  C a.  Ltda.,í  

agregadas al proceso con fecha 7 de septiembre de 2018;
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e) Copias  de  rdenes  de  Trabajo,  emitidas  por  DERCO,Ó  

agregadas al proceso con fecha 7 de septiembre de 2018;

f) Copia de facturas emitidas por la demandante a la actora, en 

el a o 2005, agregadas al proceso con fecha 7 de septiembreñ  

de 2018; y 

g) Copia de cinco recursos de casaci n deducidos en contra deó  

las  sentencias  que  rechazaron  las  demandas  de  nulidad 

interpuestas por la demandada ante el INAPI, agregadas al 

proceso con fecha 29 de mayo de 2019.

Confesional:

Rendida en la audiencia de 16 de octubre, por el absolvente don 

Mario  Jos  Exequiel  Anfruns  Barros,  en  representaci n  de  laé ó  

demandante,  quien  reconoci ,  nicamente:  que  es  efectivo  que  laó ú  

marca ANFRUNS para comercializaci n de veh culos motorizados yó í  

servicio t cnico autorizado, fue usada con anterioridad a su registro, elé  

a o 2016, seg n l, por ellos mismos; que la empresa que usaba lañ ú é  

marca  comercial  antes  era  Comercial  Anfruns  y  C a.  Limitada  yí  

anteriormente Herman Hernan Anfruns y Compa a Limitada, mismoñí  

RUT; que la persona que usaba la marca y/o era socio de la sociedad 

que la utilizaba, era don Herman Germ n Merino Anfruns Barros; yá  

que pidi  el registro para su representada.ó

D CIMO TERCERO:É  Que corresponde valorar las probanzas 

rendidas  por  las  partes,  comenzando  por  los  instrumentos.  En  este 

sentido,  no  se  registran  impugnaciones  que  hayan  sido  acogidas, 
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respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la 

contraria,  ni  alegaciones  respecto  de  las  virtudes  formales  de  los 

p blicos.  En consecuencia, se reconoce pleno valor probatorio a losú  

instrumentos se alados, seg n su naturaleza, quedando reconocidos losñ ú  

privados, con excepci n de los emitidos por la parte que los presenta yó  

que no tienen constancia de recepci n por la contraria, salvo que staó é  

tambi n los acompa e, y los privados emitidos por terceros y que noé ñ  

fueron ratificados en juicio, estos ltimos que en todo caso constituyenú  

indicios  y  pueden servir  de  base  para  una presunci n  judicial.  Losó  

instrumentos p blicos se tendr n como documentos p blicos en juicio.ú á ú

En cuanto a la confesional pedida por la demandada, respecto 

del representante legal de la actora, s lo puede tenerse por confeso aó  

este ltimo, de los hechos reconocidos por ste y que se limitaron a:ú é  

que  es  efectivo que la  marca  ANFRUNS para comercializaci n  deó  

veh culos  motorizados  y  servicio  t cnico  autorizado,  fue  usada  coní é  

anterioridad a su registro el a o 2016, por ellos mismos, al referirse añ  

la persona del representante legal de la actora; que la empresa que 

usaba la marca comercial antes era Comercial Anfruns y C a. Limitadaí  

y anteriormente Herman Anfruns y Compa a Limitada, mismo RUT;ñí  

que la persona que usaba la marca y/o era socio de la sociedad que la 

utilizaba era don Herman Germ n Merino Anfruns Barros; y que seá  

pidi  el registro para la actora.ó

D CIMO  CUARTO:É  Que  de  acuerdo  a  lo  expuesto  y 

reconocido  por  las  partes,  y  la  prueba  analizada  en  la  motivaci nó  
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anterior, pueden establecerse como hechos acreditados en la causa, los 

siguientes:

1.- Que la actora es la titular de la marca ANFRUNS, en sus 

diversas formas y clases 12, 35, 36, 37 y 39, y en especial, respecto de 

los  mismos  servicios  y  productos  que  comercializa  la  demandada, 

resultando ratificada tal  titularidad del  m rito de los  certificados deé  

registro  que  obran  en  autos  con  fecha  6  de  septiembre  de  2018, 

emitidos por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial;

2.-  Que  la  demandada  comercializa  productos  y  servicios 

comprendidos en misma marca ANFRUNS; 

3.- Que ambas partes comparten el mismo nombre Anfruns en 

sus respectivas razones sociales, como tambi n, corresponde al apellidoé  

de sus respectivos socios y representantes legales; 

4.- Que ambas partes son, por un lado competidoras, pero por el 

otro,  ambas  aparecen  como  representantes  autorizadas  de  servicios 

para DERCO;

5.-  Que  el  socio  fundador  y  representante  legal  de  la 

demandante, antes formaba parte de la sociedad demandada;

6.- Que el  uso de la marca Anfruns, que se confunde con la 

raz n social de ambas partes, ya era utilizado por la demandada, antesó  

de la creaci n de la sociedad demandante y antes de que se inscribieraó  

la marca a nombre de sta ltima;é ú

7.- Que la demandada no ha sido autorizada, expresamente por 

la actora, para utilizar la marca ANFRUNS;
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8.- Que los procesos de nulidad en contra de los registros de 

marca de que es titular la actora, han sido rechazados en primera y 

segunda instancia, estando pendientes de revisi n por la Excma. Corteó  

Suprema, para conocer de los recursos de casaci n deducidos por laó  

propia demandada de autos.

D CIMO QUINTOÉ : Que encontr ndose asentados los hechosá  

antes descritos, cabe determinar si el uso que hace la demandada, de la 

marca ANFRUNS, resulta o no ilegal y si atenta contra los derechos 

inscritos de la actora.

D CIMO  SEXTO:É  Que  para  poder  resolver  la  acci nó  

deducida, deber  determinarse cu l es la protecci n que confiere, a losá á ó  

titulares de una marca, la disposici n legal del art culo 19 bis D de laó í  

Ley N 19.039, la cual establece:  ° La marca confiere a su titular el“  

derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tr fico econ mico ená ó  

la  forma  que  se  le  ha  conferido  y  para  distinguir  los  productos,  

servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en  

el registro.

Por  consiguiente,  el  titular  de  una  marca  registrada  podrá 

impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso  

de  las  operaciones  comerciales  marcas  id nticas  o  similares  paraé  

productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que 

sean id nticos o similares a aqu llos para los cuales se ha concedido elé é  

registro,  y  a  condici n  de  que  el  uso  hecho  por  el  tercero  puedaó  

inducir a error o confusi n.ó
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Cuando  el  uso  hecho  por  el  tercero  se  refiera  a  una  marca  

id ntica  para  productos,  servicios  o  establecimientos  comerciales  oé  

industriales id nticos, se presumir  que existe confusi n.é á ó ”

En esencia dicha disposici n legal protege a un titular de marca,ó  

para  que  terceros  no  utilicen  productos  con  marcas  id nticas  oé  

similares, que puedan inducir a confusi n o error, es decir, productos oó  

servicios  que no emanen del  titular,  pero que tengan los  distintivos 

iguales o similares.

D CIMO  S PTIMO:É É  Que  por  su  parte,  la  disposici n  deló  

art culo  106  de  la  misma  Ley  N 19.039,  permite  al  titular  de  uní °  

derecho de propiedad inscrito, demandar civilmente para obtener la 

cesaci n  de  actos  que  violen  el  derecho  protegido;  obteneró  

indemnizaci n  por  los  da os  y  perjuicios;  pedir  que  se  adopten lasó ñ  

medidas  necesarias  para  evitar  que  prosiga  la  infracci n;  y  que  seó  

publique la sentencia en un peri dico a elecci n del actor.ó ó

D CIMO  OCTAVO:É  Que  para  determinar  la  presunta 

infracci n,  la  actora  acompa  certificaci n  notarial  y  fotograf asó ñó ó í  

certificadas  por  la  notario  p blico,  do a  Nancy  de  la  Fuenteú ñ  

Hern ndez, agregadas con fecha 6 de septiembre de 2018, las que s loá ó  

demuestran que la demandada ocupa el nombre o raz n social Anfrunsó  

y C a, pero no, en forma independiente o separada, la marca comercialí  

inscrita  a nombre de la  actora  ANFRUNS. Evidentemente,  en este 

caso,  no puede existir  la  infracci n  reclamada en la  demanda,  poró  

cuanto el amparo de la marca comercial no puede inhibir, en caso 

alguno, el ejercicio de otro derecho, cual es el de usar el nombre o 
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raz n  social  de  la  persona  jur dica  demandada,  que  exist a  inclusoó í í  

antes, de la inscripci n marcaria.ó

D CIMO  NOVENO:É  Que,  no  obstante  lo  anterior,  en 

im genes de la p gina web de la demandada, es posible apreciar que laá á  

demandada  utiliza,  en  forma  independiente  y  separada,  la  marca 

Anfruns,  tanto  para  identificar  sus  servicios  ligados  a  la  empresa 

DERCO, como tambi n, para designar su nombre en la web, comoé  

anfruns.cl, circunstancias que, al amparo del registro marcario que en 

este  momento  se  encuentra  vigente  para  la  actora,  implica  una 

vulneraci n de dicha marca inscrita, al referirse a las mismas clases yó  

servicios amparados por la citada marca comercial.

VIG SIMO:É  Que de acuerdo a lo asentado en la motivaci nó  

anterior, como tambi n, conforme el m rito de los correos electr nicosé é ó  

acompa ados por la actora con personal de DERCO, y lo previsto,ñ  

adem s, en el art culo 19 bis D, inciso final, de la Ley N 19039, debeá í °  

establecerse que, al menos, se puede producir confusi n, tanto en losó  

clientes que acuden a una y otra compa a, buscando informaci n enñí ó  

la web, como de la empresa DERCO, al designar a los usuarios de sus 

servicios.

VIG SIMO  PRIMERO:É  Que  la  prueba  rendida  por  la 

demandante, de acuerdo a lo asentado en las motivaciones anteriores, 

ha resultado suficiente para justificar que la demandada ha infringido 

la  Ley  de  Propiedad  Industrial,  particularmente,  lo  previsto  en  el 

art culo  19  bis  D  de  dicho  cuerpo  legal,  puesto  que  ha  resultadoí  

manifiesto que ambas partes prestan la misma clase de servicios, pero 
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la demandada no puede utilizar, por separado y en forma destacada, la 

denominaci n ANFRUNS.ó

VIG SIMO  SEGUNDO:É  Que  de  conformidad  con  lo 

razonado en este fallo, deber  acogerse la demanda, aunque limitada alá  

uso que efect a  la  demandada de la  denominaci n ANFRUNS, enú ó  

forma  separada  en  su  p gina  web,  lo  que,  en  todo  caso,  debeá  

extenderse a todas las formas de comunicaci n, papeler a y publicidad,ó í  

donde pueda aparecer dicha marca, en forma separada. 

No se acoger  la demanda respecto del uso leg timo que hace laá í  

demandada de su nombre completo o raz n social.ó

VIGESIMO TERCERO: Que pese a la utilizaci n indebidaó  

que  se  ha  representado a  la  demandada,  nicamente,  por  tener  laú  

actora un registro vigente de la marca ANFRUNS, cabe se alar que noñ  

existe prueba alguna de la demandante, que permita a este tribunal 

establecer que se ha producido un perjuicio por dicho uso, menos aun 

considerando, que ambas empresas, desde mucho antes, utilizaban el 

nombre  ANFRUNS,  en  sus  respectivas  razones  sociales  y  que 

pertenec a tal nombre a sus socios fundadores y representantes legales,í  

e  incluso,  en una poca previa,  el  representante  legal  de la  actora,é  

pertenec a a la sociedad demandada, quien cedi  sus derechos en ella,í ó  

en su oportunidad.

La nica prueba concreta ha sido la confusi n de DERCO, enú ó  

alg n caso, pero que de acuerdo al mismo correo acompa ado, fueú ñ  

subsanada, no produciendo perjuicios a la actora.
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De hecho, aunque pudiera estimarse que cabr a la reserva deí  

derechos, para discutir sobre la especie y monto de los perjuicios, en 

una etapa judicial diversa, debi  justificarse, al menos, la efectividad deó  

haberse producido tales perjuicios,  lo que no ha sucedido en autos, 

teniendo presente adem s que no ha optado por el actor, por algunoá  

de los mecanismos alternativos, previstos en el art culo 108 de la Leyí  

de Propiedad Industrial, habiendo preclu do su derecho en tal sentido.í

VIG SIMO CUARTO:É  Que de conformidad con lo asentado 

en  la  motivaci n  precedente,  no  se  acoger  la  demanda  deó á  

indemnizaci n  de  perjuicios  deducida,  por  resultar  insuficiente  laó  

prueba rendida para justificarla.

VIG SIMO QUINTO:É  Que, consecuentemente, se acoger  laá  

demanda de cese de actos que importen violaci n al derecho protegido,ó  

limitado  al  uso,  por  separado  e  independiente  de  la  marca  o 

denominaci n ANFRUNS, sin afectar el uso de la raz n social, en suó ó  

conjunto,  de la  parte  demandada,  debiendo tomarse como medidas 

para tal efecto, la eliminaci n o modificaci n del nombre de la p ginaó ó á  

web de la demandada y de todas las referencias a dicho nombre, por sí 

solo, en la misma p gina, en la papeler a, publicidad y en todo medioá í  

de comunicaci n de la demandada, debiendo publicarse la sentencia enó  

el diario El Mercurio, por tres d as, en avisos simples, a costa de laí  

demandada. 

En lo dem s, se rechazar  la demanda, incluida la indemnizaci ná á ó  

de perjuicios pretendida.
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VIG SIMO  SEXTO:É  Que  la  dem s  prueba  rendida,  noá  

detallada o considerada especialmente, no incide en lo asentado en las 

motivaciones precedentes.

VIGESIMO  S PTIMO:É  Que  no  resultando  la  demandada 

totalmente vencida, no ser  condenada en costas.á

Por  estas  consideraciones,  normas  citadas,  y  visto,  adem s,  loá  

dispuesto en los art culos 160, 170, 342, 399, 426, 680 y siguientes delí  

C digo de Procedimiento Civil; 1698 del C digo Civil; 1 , 19 y 106 deó ó °  

la Ley N 19.039 sobre Propiedad Industrial, se declara:°

I.- Que se acogen las tachas deducidas en la audiencia de 11 de 

octubre de 2018.

II.- Que  se  rechaza el incidente de lo principal del escrito de 

fecha 12 de febrero de 2018.

III.-  Que  se  acoge la  demanda deducida en lo  principal  del 

escrito de 21 de marzo de 2017,  solo en cuanto se refiere al cese de 

actos que importen violaci n al derecho protegido, limitado al uso, poró  

separado e independiente de la marca o denominaci n ANFRUNS poró  

la demandada, pero sin afectar el uso de la raz n social en su conjuntoó  

de dicha persona jur dica, debiendo tomarse como medidas para talí  

efecto, la eliminaci n o modificaci n del nombre de la p gina web y deó ó á  

todas las referencias a dicho nombre por s  solo, en la misma p gina,í á  

en la papeler a, publicidad y en todo medio de comunicaci n de laí ó  

demandada,  debiendo  publicarse  esta  sentencia,  en  el  diario  El 
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Mercurio, por tres d as, en avisos simples y a costa de la demandada,í  

rechaz ndoseá , en lo dem s, la acci n deducida.á ó

IV.- Que cada parte soportar  sus costas.á

An tese,  reg strese,  notif quese  y  arch vese  en  suó í í í  

oportunidad.

Rol N 5.391-2017.°

Pronunciada  por  do a  ñ Patricia  Ortiz  von  Nordenflycht,  Juez 
Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art.162 del C.P.C. 
en Santiago, a diez de julio de dos mil diecinueve. /acb/pov
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