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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 23° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-11057-2022
CARATULADO : DEFIENDE TU IDEA SPA/MUHLENBROCK &

KUHNER SPA

Santiago, treinta de Abril de dos mil veinticuatro

Vistos:

En autos Rol CG-11057-2022 comparece don Andrés Cuche Cartagena, abogado, en
representacién de Defiende Tu Idea Spa, empresa de servicios juridicos, ambos domiciliados
para estos efectos en Avenida Providencia 1208, oficina 1603, comuna de Providencia, Regién
Metropolitana, interponiendo demanda en juicio sumario por actos de competencia desleal
contra Miihlenbrock & Kiihner Spa, empresa de servicios juridicos, representada legalmente
por Alexander Sebastisan Muhlenbrock Reyes, ambos domiciliados para estos efectos en Isidora
Goyenechea N°3000, comuna de Las Condes, Region Metropolitana.

Explica que la parte demandada y demandante son competidoras en el mercado de los

servicios juridicos en materia de propiedad intelectual, en particular de la prestacién de servicio

de asesoria en el registro de marcas comerciales y otros afines.

Explica que dentro del area de la propiedad intelectual y en especifico, de la propiedad
industrial, la proteccién de signos distintivos es la que mas ha crecido en el Gltimo tiempo.

Que segun el Reporte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en el dmbito de las
marcas, a pesar de la pandemia, las solicitudes de marcas comerciales mostraron un incremento
sin precedentes durante el afio 2020, aumentando desde 34.583 solicitudes multiclase presentadas
en 2019 a 43.511 presentadas en 2020, lo que equivale a un aumento de 25% (y de 27%
consideradas como uniclase). Este reporte, ademas, indica que el tiempo de tramitaciéon de una
solicitud “limpia” o sin obsticulos es de 3,8 meses.

Sefiala que una marca comercial es cualquier signo o combinacién de signos que se
utiliza para distinguir los productos o servicios que ofrece una empresa de los que ofrecen otras.
Su caracteristica esencial es su caracter distintivo, es decir, que no describa o indique
directamente los productos o servicios que protege, y que sea capaz de diferenciarse de otras
marcas que ya existan en el mercado.

Que para registrar una marca comercial, es necesario cumplir con los requisitos de la
Ley 19.039 de Propiedad Industrial y en particular, asegurarse de que la marca no incurra en
ninguna de las causales de prohibicion de registro sefialadas en el articulo 20 de dicho cuerpo
legal. Dichas limitantes son multiples, algunas respecto a la marca solicitada en si misma, lo que
se conoce como distintividad intrinseca, y otras que se refieren a la relacién de la marca
solicitada con otras marcas registradas o solicitadas con anterioridad, a lo que se llama
distintividad extrinseca.

Agrega que dada la especialidad de la materia y a la posibilidad de que las marcas sean
rechazadas, muchas personas y empresas optan por ser asesoradas desde un comienzo por un

abogado especializado en la materia.
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Sostiene que asi, una practica generalizada en los estudios juridicos especializados en la
materia es realizar un estudio de “factibilidad”, “viabilidad”, “registrabilidad” u otro nombre por
el estilo, antes de presentar la solicitud de marca, cuyo fin es analizar y comunicar las
posibilidades que tiene una marca de ser aceptada a registro.

En este sentido, relata que tanto la demandante como la demandada, el estudio juridico
Miihlenbrock & Kiihner o “MUK?”, operan en el segmento de personas naturales y PYMES del
mercado descrito.

Respecto de los actos y conductas de competencia desleal en que ha incurrido MUK
sefala:

a) Utilizacién de hecho y/o afirmaciones incorrectas o falsas que inducen a

engafio o error a sus clientes. Afirma que MUK afirma hechos y aseveraciones que son

incorrectas o derechamente falsas sobre su actividad en el mercado de las marcas comerciales

para inducir error o engafio a los consumidores.

Sefiala que en concreto, en su sitio web indican que son el estudio “que mas empresas
nacionales asesora en Propiedad Intelectual, mas de 300 cada mes contratan nuestros servicios”.
Luego, en una grafica aseguran que “Mdas de 500 empresas cada mes nos escriben solicitando
asesoria juridica en derecho corporativo” y en otra que habrian asesorado a “més de 16 mil
empresas”. Sostiene que la demandada o al menos su sitio web, existe desde enero de 2016.
Es decir, hace menos de 7 afios, o lo que es lo mismo, 2.555 djas. Para haber asesorado a 16 mil
empresas, desde el primer dia de su funcionamiento tendrian que haber asesorado a mas de 6

empresas distintas, los 365 dias del afio, desde su creaciéon hasta hoy. Evidentemente, esta

declaracion es falsa.

Que en este sentido, el correo SPAM que envian perigdicamente también contiene

declaraciones de muy dudosa veracidad, ya que primero, aseguran que el cliente puede solicitar

un “estudio de factibilidad gratuito, para analizar si su marca comercial es registrable”. Luego,
aseguran que su tasa de registro el 2017 es del 99%. Este guarismo es sumamente engafioso, pues
no toma en cuenta, arbitrariamente, la cantidad de marcas irregistrables de las que se desisten
después del examen de fondo. Por tanto, es un nimero antojadizo sin asidero en la realidad.

Finalmente, insisten en que logran registrar 97 de cada 100 marcas, lo cual es nuevamente falso,

por la razdn va descrita.

Manifiesta que en este sentido, se debe considerar que una marca comercial solicitada
puede terminar en distintos estados, entre los cuales se encuentran “abandonada”, “denegada” y
“desistida”. La demandante parece omitir en sus guarismos aquellos procesos de marca que
terminan por su propio desistimiento o por ser denegadas, pues su modelo de negocios comienza
precisamente con el engafio de un falso estudio de factibilidad, en que afirman a sus clientes que
sus marcas son registrables, pese a que manifiestamente no lo sea.

Indica que finalmente, MUK en su pagina web sefiala que la “Garantia MUK?” significa

que al contratar sus servicios. Esta “garantia” esconde el hecho de que el estudio demandado,
pese a sus promesas en contrario, no revisa ni verifica de manera alguna la factibilidad de que

una marca sea aceptada a registro, simplemente declara a todos sus potenciales clientes que sus

marcas son registrables, mediante un falso estudio de factibilidad. Entonces, al momento en que

la marca es observada, cuando ya han pasado varios meses de proceso, recién en ese momento le
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informan al cliente la realidad sobre su marca v proceden a hacer los cambios necesarios para su

registro.

Arguye que esta dolosa estrategia causa un gran perjuicio a sus clientes, pues se agregan
de dos a cuatro meses de tramitacion adicionales que no fueron informados con anterioridad,
solo para enterarse que la marca que le dijeron que podian registrar, en realidad es imposible.

Es mas, en su sitio sefialan que la mayoria de la tramitacién de un registro de marca

demora “entre 10 a 12 semanas” lo que se traduce en de 2 a 3 meses.

La afirmacién anterior entrega una falsa expectativa al cliente sobre el tiempo de tramitacién, sin

ir mas lejos, después de la publicacién de la solicitud en el diario oficial, existe un periodo de 30
dias habiles administrativos para que cualquier interesado presente una demanda de oposicion, es
decir, solo este plazo constituye casi un mes y medio de tramitacién. Esta afirmacion falsa se
condice con lo indicado por via telefénica, en la cual se indica que se logran dichos plazos
gracias a un “algoritmo”.

b) Realizacign de falsos estudios de registrabilidad. Indica que la demandada ofrece
la realizacién de un “Informe de Factibilidad” completamente gratuito. Indicando que dicho
informe “explicara los importantes beneficios de los registros de marcas” y “si su marca es

registrable”. Respecto a esto ultimo, han detectado de manera reiterada que los informes de

facubilidad realizados por MUK no analizan de forma alguna las marcas de sus potenciales

clientes. Son m3s bien un formulario tipo, todos con exactamente la misma informacién, con

publicidad que incorpora la denominacién del cliente e indica que la marca cumple siempre con

los requisitos para ser aceptada a registro.

De este modo, afirmar que se realiza un “Informe de Factibilidad” que indica “si su
marca es registrable” es derechamente una aseveracidn falsa sobre las ventajas que el servicio
proporciona, o la idoneidad sobre los fines que pretende satisfacer, e incluso con la prestacion
misma del servicio, y constituye una conducta anticompetitiva de mala fe, de aquellas
sancionadas por el articulo 3 y 4 letra b) de la Ley de Competencia Desleal.

La idea que subyace la realizacién de estos Informes de Factibilidad de papel es la
captacién rapida de clientes. En efecto, si el cliente, por su desconocimiento en la materia, quiere
registrar la marca “COKA-COLA”, un abogado especializado deberia sefialarle que es imposible
registrar dicha marca tal cual estq y deberia cambiar la denominacién. Sin embargo, el Informe
de Factibilidad de papel de MUK sefialara que dicha marca no tiene ningfin problema, con tal
de obtener los honorarios del cliente.

Cita como ejemplo, el Informe de Factibilidad MUK sobre la denominacién
“PANDORA JOYAS”, seiala explicitamente que “no debiera contradecir las letras 'y H del
articulo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Del mismo modo, el Informe MUK concluye que
“la marca solicitada debiera resultar poseer suficiente distintividad y no se advierte como el signo
pedido podria inducir a los destinatarios error o confusion respecto de la procedencia”.

En este sentido, explica que de una simple busqueda en la Base de Datos de Marcas de
INAPI es posible encontrar 16 marcas registradas que podrian generar una observacion de fondo
o el rechazo de la marca en comento, al estar registrada precisamente en la clase para joyas.
Explica que PANDORA es una marca famosa en este rubro, y sin embargo el demandado, sin
empacho alguno, asegura que la solicitud “PANDORA JOYAS” “no deberia contradecir las
letras 'y H”.
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Continga sefialando que un abogado especializado en la materia y responsable informaria
a su cliente las marcas encontradas que podrian generar una observacién de fondo o el rechazo
de la misma. Ademas, cualquiera minimamente iniciado en la materia sabe que el término
“JOYAS” no aporta distintividad para la clase 14, cuestion que convenientemente el informe
omite, pues la marca fue consultada para dicha clase, que en la practica, es imposible de

registrar.

Observa que el modelo de negocios de la demandante para captar clientes de registro de

marcas es de mala fe, pues consiste en engafiar a los potenciales clientes, diciéndoles que su

marca es registrable, con el fin de captarlos bajo esta falsa promesa, v luego corregir mediante la

“ogarantia MUK”. luego de que el cliente engafiado cae en cuenta de que su marca es

irregistrable.

Sostiene que en este momento ya se han cobrado los honorarios, y se ha sustraido al
cliente del mercado de prestadores de buena fe, que hubieran informado al cliente en el primer
momento de las nulas probabilidades de registro de su marca, ahorrandole valiosos meses de
tramitacion.

c) Injerencia indebida en proceso ajeno. Seiiala que en adicion a su desleal modelo
de negocios, donde mediante falsas promesas captan sus clientes, las acciones refiidas con la
buena fe y la competencia leal se manifiestan también en otros dmbitos, en los que esta parte se
ha visto directamente perjudicada.

Al respecto sefiala que en junio del afio 2021, el sefior Manuel Avendafio Ramirez
contratd con Defiende tu Idea, la firma demandante, la defensa en un juicio de nulidad de
marca, pagando los honorarios y otorgando el mandato judicial respectivo.

Sostiene que llegado el dia de la primera audiencia, en que contestaron la demanda,
mucha fue su sorpresa al encontrar en el sistema otra contestacién de demanda, ingresada por el
demandado de autos, sin acompafar mandato alguno, diciendo sin embargo que venia en
representacion de su cliente.

Alega que en dicha instancia, tuvieron que explicar a un molesto juez, con la ratificacién
de su cliente, que era su escrito de contestacion el que debia considerar, pues el otro no contaba
con mandato, patrocinio ni poder alguno. Lo que ocurrig, segin les explicaria posteriormente su

cliente, es que él habia cotizado el servicio con la demandada de autos, pero no perseverd ni

celebrd contrato alguno.

Alega que se han infringido los preceptos establecidos en la Ley 20.169 por parte de la

demandada de autos. Estima que las acciones de la demandada se subsumen en las letras b) v €)

del articulo 4 de la LCD. En caso de que estime que no concurren en autos estas infracciones,

en subsidio se remiten a la norma del articulo 3 de la LCD.

Arguye que de los hechos expuestos, ven que es evidente que MUK ha estado
difundiendo hechos que no tienen una comprobacién empirica y factica en cuanto a su
efectividad. El hecho de afirmar que “De cada 100 marcas comerciales, gracias a la garantia
logramos registrar 97” es engafiosamente incorrecto y genera error en los consumidores y en las
elecciones de los servicios que efectien al momento de tomar sus decisiones de consumo.

Sostiene que cémo es de publico conocimiento, la eleccién de un asesor juridico es una
eleccién complicada pues es una relacion eminentemente de confianza y aseveraciones erradas o

derechamente falsas pueden confundir y perjudicar al consumidor en su decision.
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Que como han expuesto anteriormente, la “Garantia MUK?”, acompafiada del falso
estudio de factibilidad, no es mas que una estrategia para captar clientes rdpidamente, en
perjuicio de los intereses de aquellos clientes, pues éstos creen que la factibilidad de su marca ha
sido analizada, cuando en la realidad no es asi.

Manifiesta _que el uso de frases vy guarismos rimbombantes por parte de MUK, sin

respaldo _en la realidad, es un hecho que debe ser sancionado a través de la LCD, dado que a

través de un hecho que no esty comprobado, v atribuyéndose una participacién en el mercado

que no le corresponde se adjudica ventajas comparativas respecto de todos las otros estudios

juridicos, siendo que no es tal.

Que cuando MUK indica promete tiempos de tramitaciéon menores a los de los demés
estudios por tener un “algoritmo” hay una comparacién. Esta comparacién es respecto de todos
los estudios juridicos que ven el area de marcas comerciales, incluyendo a Defiende Tu Idea
SPA. Si pudieran encontrar alguna interpretacién respecto de esa afirmacién, la mas logica seria
que MUK contaria con una tecnologia que le permitiese ser mas eficiente- Esa es la
interpretacion que cualquier persona con un nivel de inteligencia medio efectuaria. Sin embargo.,

hay plazos establecidos en la Ley y depende mucho de los tiempos de respuesta del INAPI, por

lo tanto la promesa de 10 a 12 semanas de tramitacién es derechamente una falsedad.

Sostiene que los hechos cometidos por MUK son contrarios a la buena fe y las buenas
costumbres que deben imperar en el mercado nacional al momento en que los actores del

mercado publicitan sus servicios. La demandada no puede demostrar ser el Estudio Juridico N°1

en propiedad intelectual v que sus tiempos de tramitacion son de 10 a 12 semanas, v si pudiese

hacerlo, lo evidente, lggico y ético no sélo respecto de su mandante vy el resto de la competencia,

sino_que_sobre todo respecto _de los consumidores, es que demuestre la forma y metodologia

aplicada para justificar dichas aseveraciones.

Manifiesta que todo esto, la supuesta “Garantia MUK” y, por sobre todo la realizacién
de Informes de Factibilidad falsos, sin mencionar la interferencia en un proceso ajeno de esta
misma parte, no son sino medios ilegitimos para intentar atraer clientela a su favor en desmedro
no sélo de todos los otros competidores, sino que también respecto de defiende tu idea SPA, con
el evidente perjuicio que esto ocasiona.

Explica que su mandante persigue mediante esta demanda la cesacién en la difusiéon y
uso de frases falsas y la realizacion de estudios de factibilidad falsos, declarandose que este uso
por parte de la demandada constituye un atentado contra la competencia ética y leal que debe
imperar en el mercado. Asimismo, se busca la publicacién de la sentencia condenatoria a costa
del demandado, todo lo indicado con expresa y ejemplar condena en costas.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta esta demanda por actos de competencia
desleal contra Miihlenbrock & Kiihner SpA, admitirla a tramitacidn, y, en definitiva, acogerla,
procediendo a:

l.- Declarar que, en razén de las conductas descritas en la demanda, Miihlenbrock &
Kiithner SpA ha incurrido en actos de competencia desleal, especialmente en las hipotesis de los
articulos 3 y 4 literales b) y e) de la Ley N°20.169.

2.- Ordenar a Mihlenbrock & Kiihner SpA el cese inmediato de las conductas

constitutivas de actos de competencia desleal, y la prohibicion de realizarlas en el futuro,

ordenando especialmente:
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a) El cese inmediato y la prohibicion en el futuro de hacer uso de cualquier informacién
incorrecta o falsa, sea en el sitio web www.muk.cl, en cualquier otro sitio web o en paginas de
redes sociales, en brochures, cotizaciones, estudios de factibilidad/registrabilidad de marcas
comerciales, o cualquier material publicitario fisico o digital que utilice Mijhlenbrock & Kijhner
SpA.

b) El cese inmediato y la prohibicién en el futuro de realizar comparaciones con la
competencia que se sustenten en informacion incorrecta, falsa o no demostrable.

3.- Condenar a la demandada a publicar la sentencia o extracto de la misma en el diario
El Mercurio de Santiago, La Tercera y/o en cualquier otro medio de difusiéon social que
determine, a costa de Miihlenbrock & Kiihner SpA; y

4.- Condenar a la demandada al pago de las costas del presente juicio.

A folio 10 consta estampado receptorial que da cuenta de la notificacion de la demanda
al representante legal del demandado de conformidad a lo dispuesto en el articulo 44 del Cadigo
de Procedimiento Civil.

A folio 15 se lleva a cabo la audiencia de contestaciéon y conciliacion fijada en autos con
la asistencia del apoderado de la parte demandante y en rebeldia del demandado.

La parte demandante ratifica la demanda y se tiene por contestada la demanda en
rebeldia del demandado.

A continuacién se llama las partes a conciliacién, la cual no se produce atendida la
rebeldia consignada.

A folio 16 se recibig la causa a prueba.

A folio 47 se cit a las partes para oir sentencia.

Considerando:

Primero: Que en estos autos comparece Andrés Cuche Cartagena, abogado, en
representacién de Defiende Tu Idea Spa, interponiendo demanda en juicio sumario por actos de
competencia desleal contra Miihlenbrock & Kiihner Spa, todos ya individualizados, la que
sustentan en los hechos y argumentos de derecho consignados en la parte expositiva de la
presente sentencia, los que se dan por integramente reproducidos.

Segundo: Que notificada la demanda en forma legal, se tuvo por contestada en rebeldia.

Tercero: Que de conformidad a la regla probatoria del articulo 1698 del Codigo Civil,
incumbe probar las obligaciones o su extincion al que alega aquellas o esta.

Cuarto: La demandante rindi¢ prueba documental, consistente en:

- Mediante presentacién de folio 20:

1.- Certificado de fecha 10 de noviembre del 2021 emitido por don Alejandro Américo
Alvarez Barrera, notario publico 41° Notaria de Santiago, junto a las Capturas de pantalla de la
pagina web www.muk.cl.

2.- Correo electronico enviado desde la casilla flopez@defiendetumarca.cl a
claudia.torres.arredondo@gmail.com el 8 de noviembre de 2021.

3.- Capturas de pantalla pagina web Muk.cl

4.- Informe de Propiedad Industrial sobre factibilidad de registro de la marca HYM
elaborado por Miihlenbrock & Kiihner SpA.

5.- Informe de Propiedad Industrial sobre factibilidad de registro de la marca ITALIA
RESTAURANTE elaborado por Mijhlenbrock & Kiihner SpA,
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6.- Informe de Propiedad Industrial sobre factibilidad de registro de la marca
PANDORA JOYAS elaborado por Miihlenbrock & Kiihner SpA.

7.- Impresién de pantalla de la busqueda de la expresion “PANDORA” en la Base de
Datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

8.- Informe de Propiedad Industrial sobre factibilidad de registro de la marca TOTTO
elaborado por Miihlenbrock & Kijhner SpA.

9.- Impresion de pantalla de la busqueda de la expresion “TOTTO” en la Base de Datos
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

10.- Informe de Propiedad Industrial sobre factibilidad de registro de la marca Fit
Formula elaborado por Miihlenbrock & Kiihner SpA.

11.- Impresion de pantalla de la busqueda de la expresion “Fit Formula” en la Base de
Datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

12.- Informe de Propiedad Industrial sobre factibilidad de registro de las marcas Outlet
De Vinos Colchagua™, Outlet De Vinos Santa Cruz™ y Olivos De Colchagua elaborado por
Miihlenbrock & Kiihner SpA.

13.- Informe de Propiedad Industrial sobre la factibilidad de registro de la marca
Constructora Tamarugal elaborado por Miihlenbrock & Kijhner SPA.

14.- Informe de Propiedad Industrial sobre la factibilidad de registro de la marca
GORILA elaborado por Miihlenbrock & Kijhner SpA.

15.- E-BOOK de los autos caratulados Maidan Holding LLC / Agencia De Reputacion
— Online, Eliminalo SPA, Rol C — 2441 — 2021 del 2° Juzgado Civil de Rancagua.

- Mediante presentacién de folio 25:

16.- Transcripcién audio pendrive

- Mediante presentacién de folio 26:

17.- Impresién de pantalla de la consulta del nombre de dominio muk.cl en WHOIS de
NIC Chile.

18.- Impresion de pantalla de la bsqueda de la expresion “H&M” en la Base de Datos
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

19.- Fallo dictado por el Tribunal de Propiedad Industrial de fecha 16 de mayo de 2019,
ROL TDPI N°687-2019.

20.- Fallo dictado por el Tribunal de Propiedad Industrial de fecha 2 de junio de 2020,
ROL TDPI N°623-2020.

21.- Resolucién de rechazo dictado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial el 7
de diciembre de 2020, Solicitud N°1356136.

22.- Fallo dictado por el Tribunal de Propiedad Industrial de fecha 10 de julio de 2019,
ROL TDPI N°361-2019.

23.- Resolucion de observaciones de fondo formuladas por el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial el 15 de junio de 2016, a la solicitud de registro de la marca HOLANDA,
solicitud N°1178557.

24.- Resolucion de rechazo dictado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial el

11 de agosto de 2016, Solicitud N°1178557.
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25.- Resolucion de observaciones de fondo formuladas por el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial el 14 de junio de 2021, a la solicitud de registro de la marca Pandora
Joyeria, solicitud N° 1393769.

26.- Correo electronico enviado a través de la casilla de correo notificado@mukmarcas.cl
al correo contacto@defiendetumarca.cl de fecha 3 de octubre del 2022.

27.- Correo electronico enviado a través de la casilla de correo
notificaciones@chilemuk.cl al correo contacto@defiendetumarca.cl de fecha 1 de junio del 2022.

28.-  Correo  electronico enviado a través de la casilla de correo
notificaciones@chilemuk.cl al correo contacto@defiendetumarca.cl de fecha 10 de mayo del
2022.

- Mediante presentacion de folio 30:

29.- Se acompaiia oficio N°310 del Instituto Nacional De Propiedad Industrial - INAPI

Quinto: Que ademas la demandante rindi6 testimonial, mediante la cual depuso sin
tacha Fabrizio Alexander Rossier Gonzdlez, cuya declaracion que consta a folio 32. Asi, dijo
al punto de prueba nimero uno que lo primero y mas importante, es que le informaron que la
marca era 100 porciento registrable eso fue informado via telefonica y posteriormente se le envio
un estudio de factibilidad que indicaba lo mismo, que la marca era registrable, que no existia en
los registros de propiedad intelectual. Sobre como lo sabe, como le consta, respondio que le
consta porque lo consultd posteriormente en otros estudios.

Repreguntado de qué fecha fue esa llamada telefénica, respondié que esa llamada fue de
noviembre del 2021. En cuanto a si  recuerda con quién conversd en esa oportunidad,
respondié que conversd via telefonica y via correo electronico con Alexander Muhlenbrock. En
relacidén a cdmo les consta que se estaba comunicando con el estudio juridico Muk o Alexander
Muhlenbrock, respondié que bueno el primer contacto si no se equivoca solicit6 la evaluacion de
la prestacion de servicio por un formulario que ellos disponen en su sitio web, y fue contactado
via telefonica quien le dijo que era Alexander del estudio Muk, y después el estudio de
factibilidad fue enviado desde un correo con el dominio del estudio. En cuanto a qué se refiere
con el dominio, respondi6 que se refiere como a la glosa muk.cl, no sabe si es muk
especificamente, no se acuerda como era el dominio exactamente, pero fue mediante el mismo
domicilio que lo contactd con ellos. En cudnto tiempo se le informo que su marca quedaria
registrada, respondi¢ que inicialmente se le inform¢ que el registro de la marca tomaba un plazo
de 2 meses y medio, esto fue informado via telefénica por Alexander, después en la misma
llamada él le dijo que tomaba entre 12 a 16 semanas y si es que era el primer intento de registro
de marca que ellos ofrecen, y st es que era necesario un segundo intento, eso tomaba 12 semanas
mas. También, se le informo que ese plazo de 2 meses y medio era menor que el de la
competencia, que era de 6 meses. En relacion a si en esa llamada telefénica se le hizo algtn otro
comentario sobre la competencia, respondid que si, ademés de informarle sobre el plazo de 6
meses para el registro de marca por la competencia, se le inform¢ que ellos tenian implementado
un software y que por eso podian ofrecer un segundo intento de registro de marca sin mayor
costo para ellos, y que la competencia no tenia un software similar. Ademds de eso, le informé
Alexander que la competencia hacia como trampa en el sentido de que no incorporaban todos

los gastos o costos asociados al registro, como segundos intentos, observaciones o cualquier otra
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observacion que haya que hacer al proceso, cualquier desviacion del estandar, eso los demas
estudios no lo inclujan.

Al auto de prueba n° 2, dijo que via telefénica en la primera llamada con Alexander él
le informo que ¢él habja realizado ese estudio antes de llamarlo de que la marca era 100
porciento registrable, que no existia la marca fit formula y posterior a esto le envid un correo
electrénico con el estudio de factibilidad formal indicando lo mismo.

Repreguntado cuando recibi6 ese correo electronico con el estudio de factibilidad formal
respondio que la llamada son Alexander fue un dia viernes y el estudio de factibilidad fue
enviada su correo el dia lunes siguiente, esto fue en noviembre de 2021. Respecto a coémo le
consta que ese estudio de factibilidad le pertenecia al estudio juridico Muk respondidé que
primeramente, solicitd contactarse con el estudio Muk después lo llamaron por teléfono
informandole que lo estaban contactando desde el estudio, especificamente Alexander
Muhlenbrock y ¢él a esa persona con la que hablé por telefonico le solicitd el estudio de
factibilidad, que fue enviado a su correo y que habia puesto en el primer contacto con el estudio
desde un correo electronico asociado al sitio web con el cual se contactd que era el del estudio.

Sexto: Que a folio 44 se tiene por confeso a don Alexander Sebastidn Miihlenbrock
Reyes, conforme al tenor del pliego agregado a folio 45.

Séptimo: Que a su turno la parte demandada no rindi prueba alguna.

Octavo: Que, de conformidad a la regla probatoria del articulo 1698 del Codigo Civil,
incumbe probar las obligaciones o su extincion al que alega aquellas o esta.

Noveno: Que las acciones interpuestas en autos corresponden a las derivadas de la Ley
N° 20.169, en sus articulos 5° letras a), b), ¢) y d); esto es, a) Accidén de cesacion del acto o de
prohibiciéon del mismo si atn no se ha puesto en practica; b) Accidén declarativa de acto de
competencia desleal, si la perturbacion creada por el mismo subsiste; ¢) Accion de remocidn de
los efectos producidos por el acto, mediante la publicacién de la sentencia condenatoria o de una
rectificacién a costa del autor del ilicito u otro medio idéneo; d) Accién de indemnizacion de los
perjuicios ocasionados por el acto, sujeta a las disposiciones del Titulo XXXV del Libro IV del
Cédigo Civil. Las cuales son tramitadas de conformidad a las normas del procedimiento sumario,
previstas en el Titulo XI del Libro HI del Cédigo de Procedimiento Civil, en los términos
establecidos en el articulo 9° de la Ley N° 20.169.

Décimo: Que para ello serd necesario determinar si la demandada ha incurrido en un
acto de competencia desleal, el que se define en el articulo 3° de la Ley N° 20.169 como toda
conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegitimos, persiga

desviar clientela de un agente del mercado, vy en particular, cualquiera de las conductas descritas

en el articulo 4° de la ley antes citada. En particular cualquiera de las conductas descritas en las

letras b y e, de la norma antes citada, a saber: b) El uso de signos o la difusion de hechos o
aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia,
componentes, caracteristicas, precio, modo de produccién, marca, idoneidad para los fines que
pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas
por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos; y ¢) Toda comparacion de los bienes,
servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde
en algin antecedente que no sea veraz y demostrable, o, cuando de cualquiera otra forma

infrinja las normas de esta ley.
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Décimo primero: Que, ahora bien, para determinar la procedencia de la acciéon de
competencia desleal intentada por las partes, resulta de meridiana importancia tener presente
que, como ha sefialado la doctrina, la legislacién nacional que regula la competencia desleal tiene
por objeto potenciar la competencia entre los distintos agentes econdmicos en mercados
verdaderamente libres, en beneficio, en definitiva, de los distintos consumidores o adquirentes de
los bienes y servicios ofrecidos en el pais.

En la competencia desleal “el bien protegido no es la estructura competitiva y abierta del

mercado, sino la decencia y correccion de la conducta de los competidores en un mercado de

estructura competitiva. Por eso, para que haya competencia desleal no se requiere analizar el

poder de mercado; basta calificar la conducta como contraria a la buena fe o a las buenas

B

costumbres, cualquiera sea la posicidén relativa de los competidores en el mercado respectivo’

(Enrique Barros Bourie. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial Juridica de
Chile. 2007. Pagina 1043).

Décimo segundo: Que es importante tener presente que la regla del articulo 3° de la
Ley N° 20.169 no se opone a la competencia dura. Criterio que ha sido reconocido por la Corte
de Apelaciones de Santiago al sefialar que “Que como puede observarse de las disposiciones de
la citada Ley N° 20.169, los actos de competencia no se encuentran prohibidos; ergo, puede
tratarse de una (competencia) de caracter duro, abierto, o incluso agresivo. Ello ninguna ilicitud
conlleva.” (Corte Apelaciones de Santiago, en causa Rol N° 868-2009, de fecha 13 de enero de
2010, considerando 5 y sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema, en causa rol N°
2428-2010 de fecha 17 de agosto de 2012).

Nuestro sistema estimula la competencia y en definitiva, el éxito de un agente del
mercado pasa muchas veces por ganar la clientela de otros. Naturalmente que esto causa un
perjuicio a ese competidor, pero es un perjuicio emanado de un acto licito: la competencia leal,
aunque decidida. Un principio general de la actuacién de los agentes del mercado es que deben
estar dispuestos a tomar a su cargo los efectos que tengan en su cifra de negocios el que un
competidor lo haga mejor (Mauricio Tapia Rodriguez. Responsabilidad Civil por Actos de
Competencia Desleal en el Derecho Chileno. Cuadernos de Extension Juridica (U. de Los
Andes). N° 14. 2007. Pagina 88).

Décimo tercero: Que, en doctrina se ha dicho que la aplicacion del articulo 3° de la
Ley N° 20.169 exige “un comportamiento que se aparte ostensiblemente del estdndar” y “que
solo una actuacién particularmente reprochable en la materia puede ser objeto de sancién” y que
deben evitarse los juicios morales genéricos porque “la competencia desleal no puede ser un
instrumento que entrabe la competencia fuerte, pero legitima” (Mauricio Tapia Rodriguez. Obra
citada. Pagina 88-89).

La conducta que se pretende ilicita requiere, por texto legal expreso, la utilizacion de un
medio ilegitimo para la realizacion de dicho fin, debiendo en consecuencia analizarse en el
proceso, tanto la intencion de desviacién de clientela a que alude la norma legal, como el
vehiculo utilizado para su materializacion.

El propésito del acto de competencia desleal es desviar ilicitamente la clientela de
terceros. Se trata de un acto deliberado, conducente a desviar clientela y, por esto, revestido del

caricter de mala fe o dolo.
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Décimo cuarto: Que, en consecuencia todo acto de competencia desleal supone
necesariamente: a) Una conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres; b) El uso de
medios ilegitimos; y ¢) Como fin, desviar clientela de un agente del mercado.

Décimo quinto: Que dicho lo anterior, a fin de contextualizar los hechos alegados en el
marco de la ley en anilisis, y para determinar si aquéllos constituyen o no actos de competencia
desleal, se tendra presente que la demandante imputa a su contraria los siguientes hechos:

1.- Utilizacién de hecho y/o afirmaciones incorrectas o falsas que inducen a engafio o
error a sus clientes.

a.- Miihlenbrock & Kiihner Spa afirma hechos y aseveraciones que son incorrectas o
derechamente falsas sobre su actividad en el mercado de las marcas comerciales para inducir
error o engafio a los consumidores. Sefialando que en su sitio web indican que habrian asesorado
a “mas de 16 mil empresas”, lo cual serqg una declaracién es falsa.

b.- Que el correo SPAM que envian periddicamente también contiene declaraciones de
muy dudosa veracidad, aseguran que su tasa de registro el 2017 es del 99%, lo cual seria
engafioso, pues no toma en cuenta la cantidad de marcas irregistrables.

c.- Miihlenbrock & Kijhner Spa en su pagina web sefiala que la “Garantia MUK” al
contratar sus servicios, alegando que, no revisa ni verifica de manera alguna la factibilidad de
que una marca sea aceptada a registro, simplemente declara a todos sus potenciales clientes que
sus marcas son registrables, mediante un falso estudio de factibilidad.

d.- En su sitio sefialan que la mayoria de la tramitaciéon de un registro de marca demora
“entre 10 a 12 semanas” lo que se traduce en de 2 a 3 meses, afirmacion anterior entrega una
falsa expectativa al cliente.

2.- Realizacién de falsos estudios de registrabilidad, de los cuales sefiala que son mas
bien un formulario tipo, todos con exactamente la misma informacién.

3.- Injerencia indebida en proceso ajeno.

Décimo sexto: Que en dicho orden de ideas, corresponde, determinar el primer punto
de la interlocutoria de prueba, a saber, la efectividad de que la demandada ha procedido a la

utilizacién de hechos y/o afirmaciones incorrectas o falsas que inducen a engafio o _error a sus

clientes.

En este sentido hay que tener presente en cuanto a los actos de engafio contemplados en

el articulo 4° letra b de la Ley 20.169, que “se trata de conductas intentan falsear la realidad con

el propésito de incitar al cliente a adquirir un determinado producto o a abstenerse de hacerlo.

Se induce voluntariamente a error al cliente sobre las caracteristicas del propio producto o
servicio, para aumentar su venta, o sobre las caracteristicas de bienes o servicios de terceros, para
disminuir su demanda (son hipdtesis de publicidad engafiosa que desde el punto de vista de los
consumidores estdn sancionadas por el articulo 28 de la Ley N° 19.496)” (Mauricio Tapia
Rodriguez. Responsabilidad Civil por Actos de Competencia Desleal en el Derecho Chileno.
Cuadernos de Extension Juridica (U. de Los Andes). N° 14. 2007. Pagina 90).

Décimo séptimo: Que en este sentido, de la prueba rendida en autos en especial de la
absolucion de posiciones de folio 44 se tiene por confeso a don Alexander Sebastian
Miihlenbrock Reyes de los siguientes hechos: que es el director juridico de Miihlenbrock &
Kiihner Spa, el cual se dedica a ofrecer servicios de registro de marcas comerciales, que los

plazos de registro que informa el estudio son de 10 y 12 semanas, que la tasa de registro de
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marcas de los clientes del estudio juridico Miihlenbrock & Kiihner Spa para el afio 2017 es de
99%, que el estudio juridico Mijhlenbrock & Kiihner Spa logra registrar cada 97 de entre 100
marcas solicitadas por sus clientes.

Que dichas aseveraciones son publicadas por la parte demandada en los informes de
factibilidad que realiza y pagina web, conforme demuestran los documentos acompafados en
autos, sefialando al respecto que el “97% de nuestras marcas logran ser registradas, teniendo la
mejor tasa de registro del mercado”.

Lo cual unido a la prueba testimonial rendida en autos consistente en el testimonio de
don Fabrizio Alexander Rossier Gonzalez, la cual serdq valorada conforme a lo dispuesto en el
articulo 384 N°1 del Cédigo de Procedimiento Civil, se comprueba que ofrecian un tiempo de
registro de 12 a 16 semanas.

Que tales aseveraciones realizadas por el demandado como medio de publicidad no
cuentan con un registro de veracidad, ya que conforme al citado oficio del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial de folio 30, el cual demuestra que habiéndose realizado una busqueda
exacta en su base de datos de Marcas al 29 de junio de 2023 por el representante “Alexander
Sebastian Muhlenbrock Reyes” o “Miihlenbrock & Kiihner SpA”, en el afio 2017 presentaron
265 solicitudes de las cuales terminaron con registro solo 152; en el afio 2018 presentaron 512
solicitudes de las cuales terminaron con registro solo 323; en el afio 2019 presentaron 533
solicitudes de las cuales terminaron con registro solo 334; en el afio 2020 presentaron 808
solicitudes de las cuales terminaron con registro solo 392; en el afio 2021 presentaron 1495
solicitudes de las cuales terminaron con registro solo 528; y en el afio 2022 presentaron 1207
solicitudes de las cuales terminaron con registro solo 372.

Décimo octavo: Que en este sentido hay que tener presente que de todos modos, cada
competidor es responsable de la publicidad que exhibe, la que se debe ver respaldada por
antecedentes serios, objetivos e inequivocos que permitan una decision de compra libre e
informada, lo que la demandada no ha cumplido.

Décimo noveno: Que a continuacion, cabe hacerse cargo de los actos alegados por la
demandante, basados en haber supuestamente haber realizado estudios de registrabilidad falsos.

En este sentido, de la prueba de absolucién de posiciones citada, se tiene por confeso al
demandado que ofrece estudios de factibilidad gratuitos para analizar si las marcas comerciales
solicitadas por potenciales clientes son registrables conforme a la legislaciéon chilena, que los
estudios que ofrece no realizan un andlisis real y personalizado para la marca consultada, sino
que todos tiene la misma informacién y conclusién, que los Estudios de Factibilidad de marcas
da a entender que todas las marcas consultadas cumplen con los requisitos para ser aceptados en
el registro y que su modelo de captacién de clientes para el servicio de registro de marcas
consiste en entregar un Estudio de Factibilidad con el mismo resultado en todos los casos para
hacer entender a sus potenciales clientes que sus marcas son registrables, aun en el evento que no
lo sean.

Que dichas afirmaciones se encuentran respaldadas mediante la prueba documental
agregada por el actor individualizada en el considerando cuarto, en especial los Estudios de
Factibilidad respecto de las marcas comerciales tales como TOTTO y FIT FORMULA; todos
los cuales sefialan que no consta alguna marca registrada con exactamente con esa

denominacidn; que no logra engafiar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza,
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calidad u origen geografico del servicio o producto; que no se consideren contrarias a las normas
cominmente aceptadas de moral y religion; y en relacion con las causales de irregistrabilidad del
articulo 20 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial que no debiera contradecir las letras
Iy H del articulo citado, principales causales de rechazo ante INAPIL

Al respecto el actor acompaiia los registros de busqueda de dichas marcas en el buscador
de la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI-CHILE) dando cuenta
la existencia de las citadas marcas en el registro (Totto, Fit Formula), de las cuales segin el oficio
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de folio 30 sefiala que se encuentran registradas
en el caso de Fit formula desde el 08 de julio del 2014 y Totto fecha registro 06 de junio del
2017.

Vigésimo: Que los hechos analizados precedentemente demuestran que las conductas
descritas por Miihlenbrock & Kiihner SpA intentan falsear la realidad con el propésito de incitar
al cliente a adquirir un determinado producto, que en este caso se trata de los servicios juridicos
ofrecidos por el estudio demandado en relacion a los procesos de tramitacién para la inscripcion
de una marca. Los cuales basandose en antecedente que son incorrectos o falsos, o no veraz y
demostrable de la actividad que realizan, enmarcindose dicha conducta como aquellas descritas
en el articulo 4° letras b) y ¢) de la Ley 20.169, incurriendo en competencia desleal, seglin se
define en el articulo 3°, el que también debe entenderse vulnerado, toda vez que la norma en
comento nNo es mas que una pormenorizacién de actos que se encuentran en esta situacion. En
efecto, todas ellas suponen un desvio ilegitimo de clientela al otorgar informacién inexacta,
confusa o derechamente falsa a la clientela, alterando las preferencias de los consumidores, en
desmedro de los competidores que promueven sus servicios con apego a la normativa.

Vigésimo primero: Que como fue referido, el articulo 5° de la Ley N°20.169 contempla
una serie de acciones que puede impetrar quien ha sido victima de actos de competencia desleal
por un agente de mercado. En tal sentido, la demandante ha ejercido las acciones de los literales
a) y ¢) de tal disposicion, que establecen: “Contra los actos de competencia desleal pueden
ejercerse, conjunta o separadamente, las siguientes acciones: a) Accidon de cesaciéon del acto o de
prohibiciéon del mismo si atin no se ha puesto en practica;” y “c) Accién de remociéon de los
efectos producidos por el acto, mediante la publicacion de la sentencia condenatoria o de una
rectificacidn a costa del autor del ilicito u otro medio idéneo”

En lo referente a la accion de cesacidon del acto, la demandante ha solicitado la cesacion
en la difusién y uso de frases falsas y la realizaciéon de estudios de factibilidad falsos, declarandose
que este uso por parte de la demandada constituye un atentado contra la competencia ética y
leal que debe imperar en el mercado, a lo que se accedera en los términos que se indicaran a
continuacion en lo resolutivo del fallo.

Asimismo, se accederd a la peticién de la demandante fundada en el literal ¢) de articulo
5° de la Ley Nro. 20.169, por lo que se condenard a la demandada a la remocién de los efectos
producidos por los actos de competencia desleal, mediante la publicacién, a su costa, de un
extracto de esta sentencia en un diario periodico de circulacién nacional.

Vigésimo segundo: Que atendido lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley N° 20.169,
remitanse los antecedentes al Fiscal Nacional Econémico, una vez que la sentencia se encuentre

firme y ejecutoriada, a costa de la demandada.
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Cédigo Civil; normas pertinentes de la Ley N° 20.169 y articulos 144, 160, 170, 173, 254 y
siguientes, 342, 346, 358, 384, 426, 680 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil:

I.- Que se acoge la demanda deducida por Defiende Tu Idea SPA, en contra de
Miihlenbrock & Kiihner SpA, declarandose:

1) Que la demandada ha incurrido en actos de competencia desleal en los términos del
articulo 3° y 4° literales b) y e) de la Ley Nro. 20.169.

i) Que Miihlenbrock & Kiihner SpA, deberd cesar en la ejecucion de dichos actos en
forma inmediata, quedandole prohibido la difusiéon y uso de frases falsas y la realizaciéon de
estudios de factibilidad falsos.

i) Que el demandado debe proceder a la remocion de los efectos producidos por los
actos de competencia desleal, mediante la publicacién, a su costa, de un extracto de esta
sentencia en un diario impreso o digital de circulacién nacional.

II.- Que deberan remitirse los antecedentes al Fiscal Nacional Econémico en su
oportunidad, a costa de la demandada.

III.- Que se condena en costas a la parte demandada.

Registrese, notifiquese y archivese en su oportunidad.

Dictada por Katherine Campbell Espinosa, juez titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162
del C.P.C. en Santiago, treinta de Abril de dos mil veinticuatro

Katherine Grace Campbell Espinosa
Juez

PJUD

Treinta de abril de dos mil veinticuatro
14:44 UTC-4
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