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CAUSA ROL : C-11167-2012
CARATULADO : SCHREDER CHILE S.A. / ELEC CHILE CIA 
IND.DE PROD.ELE

Santiago,  trece  de Abril de dos mil diecis isé

           

VISTOS: 

A fojas  1, compareci  don Fernando S enz  de Santa  Mar a  Moscatto,ó á í  

abogado,  en  representaci n  de  los  demandantes  SCHREDER  S.A.,  personaó  

jur dica de nacionalidad belga, y SCHREDER CHILE S.A., representada comoí  

se indic  en el libelo, todos domiciliados en calle Las Industrias 2611, comuna deó  

Conchal ,  quien,  en  la  representaci n  invocada,  interpuso,  en  juicio  sumario,í ó  

demanda conjunta  de observancia  de los  derechos  de propiedad industrial  de 

Schreder S.A., licenciados a Schreder Chile S.A e indemnizaci n de perjuicios, enó  

contra  de  la  demandada  ELEC  CHILE  COMPA A  INDUSTRIAL  DEÑÍ  

PRODUCTOS  EL CTRICOS  LIMITADA,  del  giro  comercial  e  industrial,É  

representada, seg n escrito de fojas 96 y personer a acompa ada en l, por donú í ñ é  

Claudio Andr s Altamirano Cartes, ambos domiciliados en calle Piloto Lazo Né ° 

235, comuna de Cerrillos, fundada en los siguientes antecedentes de hecho y de 

derecho:

Sostuvo  que  la  empresa  Schreder  S.A se  constituy  en  B lgica   e  inici  susó é ó  

operaciones  en  el  a o  1996,  las  que  consisten  en  creaci n  de  luminarias  yñ ó  

soluciones para iluminaci n exterior, cuyos productos son requeridos por su altaó  

calidad, eficiencia energ tica, tecnolog a y dise os exclusivos, en varios pa ses delé í ñ í  

mundo,  y detenta el  registro  de diversas  patentes de invenci n y patentes  deó  

dise o industrial en m s de 20 pa ses, entre las cuales est  la patente de modeloñ á í á  

industrial  chilena,  Registro  N  5.391/2007,  sobre  la  luminaria  modelo  Isla,°  

explicando  que  sta  tiene  cuatro  porciones,  la  tercera  de  las  cuales  esté á 
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conformada por tres barras de soporte en forma de S , que sostienen la cuarta“ ”  

porci n,  conformada  por  un  casquete  de  doble  curvatura,  y  los  dos  terciosó  

superiores est n conformados por un casquete de esfera convexo, que cambia aá  

un casquete c ncavo, agregando que este privilegio industrial fue licenciado a suó  

filial chilena SCRHEDER CHILE S.A, seg n contrato de licencia o transferenciaú  

tecnol gica vigente desde el 1  de enero de 2009, pero est  siendo vulneradoó ° á  

debido a la importaci n de partes y piezas para la fabricaci n,  distribuci n yó ó ó  

comercializaci n en Chile de la luminaria modelo o tipo Tundra, que efect aó ú  

ELEC CHILE COMPA A INDUSTRIAL DE PRODUCTOS EL CTRICOSÑÍ É  

LIMITADA, o ELEC CHILE, trat ndose de una mera copia o imitaci n de laá ó  

luminaria Isla,  constituyendo ello,  en su concepto,  en una ilegalidad seg n loú  

dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 

Enseguida,  incorpor  im genes  de  las  luminarias  en  cuesti n  paraó á ó  

ejemplificar que los dise os, dibujos, siluetas y detalles son por completo id nticos,ñ é  

agregando que no existir a  duda sobre  la  mala  fe  con la  que ha actuado laí  

demandada, pues es una empresa activa en el rubro y tiene amplio conocimiento 

del mercado de las luminarias, de modo que sabe, en su concepto, que Schreder 

S.A es el creador, fabricante, importador, distribuidor y comercializador de las 

luminarias modelo Isla en nuestro pa s, y actuar a sabiendas , estima, agrava laí “ ”  

infracci n reclamada y constituye una conducta de competencia desleal que ri eó ñ  

con las normas de sana participaci n comercial en un mercado.ó

Expres  que las demandantes tomaron conocimiento de esta vulneraci n,ó ó  

con ocasi n de la licitaci n p blica denominada V Etapa Paseos  Peatonales,ó ó ú “  

Comuna de La Granja , C digo BIP N  300094956-0, ID N  2963-21-LP11, la” ó ° °  

que  fue  convocada  por  dicho  Municipio  en  el  a o  2011  y,  posteriormente,ñ  

adjudicada a la Empresa Constructora Pedro Avil s Romero y C a. Limitada, queé í  

adopt  la decisi n de adquirir la totalidad de las luminarias para dicho proyectoó ó  

(V Etapa) a la compa a demandada, y desestim  la utilizaci n de las luminariasñí ó ó  

modelo Isla fabricadas y comercializadas por las actoras, haciendo presente que 

en las cuatro etapas anteriores de este proyecto de mejoramiento de iluminaci nó  

p blica  de  la  comuna  mencionada,  la  sociedad  adjudicataria  siempre  hab aú í  

adquirido y utilizado las referidas luminarias de las demandantes. 

A continuaci n,  se al  que  la  especificaciones  t cnicas  de  las  bases  deó ñ ó é  

licitaci n  disponen  que  la  iluminaci n  de  los  paseos  peatonales  estar  dadaó “ ó á  

mediante  luminarias  ornamentales  modelo  Isla,  marca  Schreder,  similar  o 
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superior , y que Schreder Chile S.A. inform  formalmente tanto al Municipio” ó  

como  a  la  empresa  adjudicataria  (Pedro  Avil s  Romero  y  C a.  Limitada)  laé í  

ilegalidad alegada. Al respecto,  expuso que Schreder Chile S.A. hizo llegar al 

Alcalde de la Municipalidad de La Granja, una carta formal fechada el 20 de 

enero  de  2012,  inform ndole  la  existencia  de  la  patente  de  dise o  industrialá ñ  

licenciada  a  Schreder  Chile  S.A.  y  previni ndole  sobre  la  ilegalidad  que  seé  

cometer a  si  la  adjudicataria  de  la  licitaci n  en  cuesti n,  hiciera  uso  de  laí ó ó  

luminaria Tundra, de la empresa demandada, y tambi n sobre aspectos t cnicosé é  

de dicha luminaria que contravendr an las bases de licitaci n.  Indic  tambi n,í ó ó é  

que se sostuvo una reuni n con do a Olga lvarez Leiva, Secretaria Municipaló ñ Á  

de  La  Granja  y  con  asesores  jur dicos  de  dicho  municipio,  para  reiterar  loí  

expuesto  en  la  carta  mencionada  precedentemente  y  hacer  presente  que  la 

infracci n a la legalidad vigente en materia de propiedad industrial (atendida laó  

existencia de la patente a favor de Schreder S.A.) tambi n,  afectar a legalmente aé í  

la propia Municipalidad. A su vez, y dentro del mismo orden de ideas, aseveró 

que  Schreder  Chile  S.A.  inform  por  escrito  a  la  adjudicataria  Pedro  Avil só é  

Romero  y  C a.  Limitada,  con  la  debida  antelaci n,  sobre  la  ilegalidad  queí ó  

implicar a adquirir de la demandada las luminarias Tundra, a trav s de correoí é  

electr nico  de  fecha  5  de  enero  de  2012  dirigido  a  Felipe  Avil s,  socio  yó é  

representante de dicha compa a, en el cual se refiri  a la comunicaci n 4 deñí ó ó  

enero  de  2012 en  la  que  se  inform  a  la  actora  la  decisi n  de  cambiar  deó ó  

proveedor a ELEC CHILE, con su producto Tundra, pese a que exist a un pre-í

acuerdo con Schreder Chile S.A. para la adquisici n de la luminaria Isla, y deó  

igual modo, se refiri   al cumplimiento de las bases de licitaci n y a la ilegalidadó ó  

ya alegada. 

Seguidamente,  enfatiz  que  las  luminarias  Isla  son  las  que  deben  seró  

utilizadas  en  la  obra  licitada,  por  se alarlo  expresamente  las  especificacionesñ  

t cnicas de las bases de licitaci n, y se encuentran protegidas por una patente aé ó  

favor de la parte demandante. 

A su  vez,  afirm  que,  a  pesar  de  las  advertencias  formuladas,  no hanó  

logrado evitar  la  ilegalidad en cuesti n,  ya que la empresa  adjudicataria y laó  

Municipalidad de La Granja han continuado adelante con la implementaci n deló  

proyecto licitado, ya individualizado, haciendo uso de las luminarias infractoras 

modelo Tundra, adquiridas a la empresa demandada, infringiendo todos ellos de 

manera sistem tica los derechos de propiedad industrial detentados por la parteá  

demandante. 
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En cuanto al Derecho invocado por las actoras, cit  los art culos 46, 49,ó í  

65, 67, 106 y 108 letra b) de la Ley N  19.039, y argument  que, en virtud de° ó  

dichas  normas  legales,  corresponde  que  se  determine  adicionalmente  una 

indemnizaci n de perjuicios a favor de las demandantes, haciendo nfasis en laó é  

ltima  norma  invocada,  en  cuanto  la  indemnizaci n  podr  determinarse,  aú ó á  

elecci n del demandante, seg n las reglas generales o las reglas especiales queó ú  

enumera el  mismo art culo,  siendo la contenida en el  literal  b ,  aquella queí “ ”  

consiste  en  las  utilidades  obtenidas  por  el  infractor  como consecuencia  de  la 

infracci n. ó

PETITORIO DE LA DEMANDA:

 Las actoras han solicitado que se proceda a acoger el libelo interpuesto en todas 

sus partes y, en consecuencia, se ordene: 

a) La inmediata cesaci n de los actos que violen el derecho protegido, estoó  

es, el cese inmediato de la importaci n, distribuci n y comercializaci nó ó ó  

en cualquier forma de las luminarias modelo o tipo Tundra, incluyendo 

las  partes  y  piezas  para  la  fabricaci n  de las  luminarias  Tundra enó  

nuestro pa s.í

b) La incautaci n de todas las existencias de luminarias modelo o tipoó  

Tundra,  que se encuentren en poder de la demandada, sea en bodegas de su 

propiedad o en dependencias de terceros. 

c) La indemnizaci n de los da os y perjuicios ocasionados a Schrederó ñ  

S.A. y a Schreder Chile S.A., en su calidad de licenciataria de los derechos de 

propiedad industrial  infringidos por la demandada,  conforme a las fechas que 

indic  del siguiente modo: desde el d a 8 de marzo del a o 2007 a la fecha, conó í ñ  

una diferenciaci n del sujeto beneficiario de los perjuicios,  a contar del d a 1 deó í  

enero de 2009, por haberse suscrito en esta ltima fecha el contrato de licencia oú  

transferencia tecnol gica a favor de Schreder Chile S.A., siendo sta ltima, aó é ú  

contar de tal fecha, la nica titular de indemnizaciones. ú

d) Que se dirijan oficios a la empresa Pedro Avil s  Romero y C a.é í  

Limitada, y a la Ilustre Municipalidad de La Granja, para que informen si se 

encuentran en sus dependencias unidades de la luminaria infractora,  modelo o 

tipo Tundra, destinadas a ser utilizadas en la implementaci n o ejecuci n de laó ó  

licitaci n p blica vinculada al proyecto V Etapa Paseos Peatonales, Comuna deó ú “  

La Granja , C digo BIP N  30094956-0, ID N  2963-21-LP11. ” ó ° °
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e) La publicaci n  de la  sentencia,  a costa  del  condenado,  medianteó  

anuncios en un diario a elecci n de la actora.ó

f) Que se condene en costas a la demandada. 

A  fojas  93,  consta   la  notificaci n  personal  subsidiaria  a  don Marcoó  

Antonio Contreras Terfer, en calidad de representante de la demandada.

A fojas 104, continuado a fojas 116,  tuvo lugar el comparendo de rigor 

en la oportunidad decretada, con la asistencia de los apoderados de ambas partes, 

procediendo, por un lado, la actora a ratificar su demanda y solicitar que sea 

acogida, con costas, y, por otro lado, la demandada ha procedido  a ejercer su 

defensa,   a  trav s  de  minuta  escrita  agregada  a  fojas  97  y  siguientes,  cuyaé  

resoluci n incluida la de las excepciones previas a la contestaci n planteadas enó – ó  

dicha minuta- fue reservada para definitiva, seg n se orden  por resoluci n queú ó ó  

rola a fojas 109. 

En la referida minuta de la parte demandada, sta formul  las siguientesé ó  

defensas:  

1.-  En primer  lugar,  aleg  la  incompetencia  absoluta  del  tribunal  poró “  

declinatoria  de  jurisdicci nó  (sic),  dado que  el  tribunal  llamado  por  ley  para”  

conocer esta materia es el juez de garant a o de jurisdicci n penal, toda vez queí ó  

la acci n deducida en autos se funda en la aparente autor a y comisi n del il citoó í ó í  

penal previsto y sancionado en el art culo 67 letras a) y b) de la Ley N  19.039,í °  

sobre Propiedad Industrial, cit ndolas, y son los juzgados de garant a los nicosá í ú  

llamados  por  la  ley  a  conocer  la  existencia  del  tipo  penal  mencionado,  por 

aplicaci n de los art culos  157 y 171 del  C digo Org nico de Tribunales,  deó í ó á  

manera que el juicio civil iniciado con motivo de esta presunta conducta punible 

debe  suspenderse  por  expresa  aplicaci n  del  art culo  167  del  C digo  deó í ó  

Procedimiento Civil, que faculta al juez en lo civil a suspender el pronunciamiento 

de la sentencia hasta la terminaci n del  proceso criminal,  en el supuesto queó  

establece, agregando que en materia extracontractual no es aplicable el art culoí  

173 del mismo cuerpo legal que permite reservar para la ejecuci n del fallo o en– ó  

un juicio diverso lo relativo a la especie y monto de los perjuicios-, y que en los 

delitos y cuasidelitos en un solo juicio deben establecerse  todos estos factores,  

seg n doctrina que cit . Asimismo, sostuvo que no resulta aplicable al presenteú ó  

caso el art culo 178 del C digo Org nico de Tribunales, ya que, en raz n de laí ó á ó  
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materia especial,  el  nico tribunal  llamado por ley a conocerla  es  el  juez deú  

garant a. í

Petitorio de esta defensa:

Que se  proceda  a acoger  la  excepci n  de  incompetencia  absoluta,  conó  

costas, y declarar la suspensi n de este procedimiento mientras la justicia criminaló  

no determine en quien recae la responsabilidad sobre los hechos de autos.

2.- En subsidio, y en segundo lugar, opuso las excepciones dilatorias de los 

art culos 303, numerales 2 y 6í , del C digo de Procedimiento Civil, fund ndolasó á  

seg n se expone a continuaci n:ú ó

a) En cuanto a la excepci n del N  2 del art culo 303 ya referido,ó ° í  

esto es, la falta de capacidad del demandante o de personer a o representaci ní ó  

legal  de  quien  comparece  a  su  nombre,  argument  que  la  actora  funda  suó  

legitimaci n  activa  y  capacidad  procesal  o  representaci n  suficiente  paraó ó  

comparecer en nombre del titular extranjero del dise o industrial N  5391-2007ñ °  

(luminaria modelo Isla), cuyo inventor es el ciudadano belga Michel Tortel y su 

cesionaria, la sociedad belga Schreder S.A., acompa ando copias simples de unñ  

contrato de licencia suscrito entre sta ltima y la compa a chilena, el cual soloé ú ñí  

les confiere derechos para fabricar y/o comercializar el producto en Chile, pero 

no para accionar legalmente en nombre del licenciante, facultad especial sima queí  

compete exclusivamente al titular del privilegio industrial  y no al licenciatario, 

agregando que la citada licencia no figura inscrita  al margen del  Registro de 

Dise o Industrial invocado por el actor, por lo que, seg n el art culo 18 bis D deñ ú í  

la  Ley N  19.039 (propiedad industrial),  que cit ,  el  mencionado contrato  es° ó  

inoponible a la demandada. 

b) En cuanto a la excepci n del N  6 del art culo 303 del C digo deó ° í ó  

Procedimiento  Civil,  esto  es,  la  excepci n  gen rica  de  correcci n  formal  deló é ó  

procedimiento, la fund  en no haberse inscrito previa y oportunamente la licenciaó  

que ahora invocan los actores como instrumento habilitante para accionar contra 

la demandada. 

Petitorio de esta defensa: Acoger las excepciones dilatorias, declarando –

seg n pidi  expresamente- la falta de capacidad y personer a del actor, con costas.ú ó í  



C-11167-2012
 

Foja: 1
3.-  En  subsidio  de  las  defensas  anteriores,  contest  derechamente  laó  

demanda,  solicitando  su  rechazo  total,  con  costas,  fundado  en  los  siguientes 

antecedentes de hecho y de derecho: 

Expres  que  ELEC CHILE es  una  empresa  nacional  con  25  a os  deó ñ  

experiencia en el mercado de la fabricaci n de equipos de iluminaci n industrial,ó ó  

contando con m s de 3.500 clientes en Chile y en el extranjero, destacando laá  

labor  de  investigaci n  e  innovaci n  de  sus  profesionales,  orientadas  a  lasó ó  

principales reas de trabajo del pa s, como la miner a y la industria, y se alandoá í í ñ  

que ostenta  una amplia  gama de productos  de  alta  seguridad y  calidad y  se 

destaca por sus marcas propias, como Eurolamp , Warom , Eclipse , Puerto“ ” “ ” ” “ ” 

y Arical , entre otras, agregando que el desarrollo intelectual de sus productos y“ ”  

su labor innovadora se encuentran protegidos ante las autoridades que conocen 

legalmente de esta clase de privilegios, esto es el Instituto de Propiedad Industrial 

y el Departamento de continuaci n, cit  el art culo 62 de la Ley N  19.039 yó ó í °  

se al  que los dibujos y dise os industriales solo se refieren a las caracter sticasñ ó ñ í  

ornamentales y no funcionales de los productos y que derivan de la actividad de 

dise ar, pasando a comparar los dise os industriales en conflicto del modo queñ ñ  

sigue: 

a) Ambos privilegios poseen un sistema de fijaci n de tapa superior deó  

diferentes caracter sticas y dimensiones. í

b) La forma y las terminaciones de sus cubiertas superiores son diferentes 

entre s : el modelo Tundra  es m s redondo y con una pesta a deí “ ” á ñ  

fijaci n m s larga.ó á

c) Los  reflectores  de  cada  l mpara  poseen  diferentes  caracter sticasá í  

constructivas, de formas y facetados.

d) Los perfiles que soportan la parte superior ( ptica) del modelo Tundraó “ ” 

poseen mayores dimensiones, siendo m s robustos.á

e) Poseen fijaciones de soportes de diferentes caracter sticas.í

f) La  base  o  parte  inferior  de  ambas  l mparas  poseen  formas  yá  

terminaciones  diferentes,  teniendo  el  modelo  Tundra  curvas  m s“ ” á  

marcadas, y el modelo Isla  es m s recto.“ ” á

Enseguida, concluy  que los privilegios en supuesto conflicto poseen unaó  

ornamentaci n  y  apariencia  exclusivas,  propias  y  nicas,  por  lo  que  sonó ú  
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claramente dis miles entre s , a adiendo que la jurisprudencia un nime del INAPIí í ñ á  

ha admitido el registro de dise os con elementos o caracter sticas comunes y queñ í  

pueden eventualmente manifestar alg n grado de semejanza con otros dibujosú  

ornamentales, ya que ha entendido que es el conjunto del dise o, apreciado comoñ  

un todo, aquel que le otorga una fisonom a distinta y novedosa respecto de otrosí  

privilegios aparentemente similares.

Por otra parte, aleg  que, seg n la descripci n del dise o industrial materiaó ú ó ñ  

de la demanda, esto es, el Registro N  5391/2007, propiedad de la demandante,°  

se protege una luminaria constituida por cuatro porciones, la tercera de las cuales 

est  conformada por barras de soporte en forma de una S  que sostienen laá “ ”  

cuarta porci n, conformada por un casquete de doble curvatura, y los dos terciosó  

superiores est n conformados por un casquete de esfera convexo, el cual cambia aá  

un  casquete  c ncavo.  Sobre  esto,  expuso  que  la  patente  invocada  reproduceó  

numerosos productos primitivamente fabricados y comercializados en el mercado 

nacional e internacional no solamente por las partes de este juicio sino tambi né  

por los dem s empresarios del rubro, y que la forma y caracter sticas b sicas delá í á  

citado dise o son exactamente iguales o al menos similares a las luminarias queñ  

por  a os  se  han  producido  y  comercializado  en  Chile,  seg n  las  normas  yñ ú  

especificaciones dictadas por las empresas y la industria en general, de modo que 

el referido dise o no cumple con el requisito de novedad que debe exig rsele añ í  

todo dise o industrial para ser susceptible de protecci n legal. ñ ó

Agreg  que la propia actora reconoci  en su libelo el uso com n de lasó ó ú  

luminarias, cuando cita parte de las bases de licitaci n de la Municipalidad de Laó  

Granja  ( luminarias  ornamentales  modelo  Isla,  marca  Schreder,  similar  o“  

superior ), para argumentar que, aplicando lo dispuesto en el art culo 62, inciso” í  

3 , y art culo 33, ambos de la Ley sobre Propiedad Industrial, los cuales cit , el° í ó  

dise o de marras no cumple con los requisitos legales para su registro porqueñ  

carece  de novedad  legal  suficiente,  siendo un dise o d bil,  concepto  acogido,ñ é  

seg n  indic ,  por  la  jurisprudencia  y  doctrina  nacional,  habiendo se alado elú ó ñ  

INAPI  que  se  consideran  dibujos  d biles  o  carentes  de  novedad  aquellosé  

privilegios de escasa fuerza distintiva, cuyo uso se ha popularizado sin llegar a 

hacerse de dominio p blico, de modo que confieren una protecci n muy reducidaú ó  

o  d bil  y  sus  titulares  tendr n  dificultades  para  impedir  el  uso  o  registro  deé á  

dise os similares por terceros, por lo que, dada la precaria novedad del dise oñ ñ  

industrial materia de autos (Registro N  5391/2007), este privilegio debiese ser, en°  

su concepto, materia de una demanda de nulidad o cancelaci n, pues no puedeó  
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concebirse  otorgar  el  monopolio  de  un  dise o  gen rico  a  una  personañ é  

determinada. 

Por otro lado, manifest  que las partes y piezas  no poseen protecci nó “ ” ó  

legal,  seg n lo dispuesto  en los  art culos  62 ter  y 49 inciso 5  de la Ley deú í °  

Propiedad Industrial, que cit . ó

Seguidamente,  expres  que  los  hechos  denunciados  son  indeterminados,ó  

at picos,  no probados  y  no  se  encuadran dentro  de  las  figuras  delictivas  queí  

previene  la  Ley  N  19.039,  siendo el  origen  de  la  acci n  civil  impetrada  la° ó  

existencia del  da o para la v ctima,  pero adem s debe existir,  como requisitoñ í á  

copulativo del perjuicio, un hecho il cito imputable al agente a trav s de su culpaí é  

o dolo, y como en el presente caso no existen los il citos por los cuales se acusa aí  

la demandada, no existe para sta la obligaci n de indemnizar perjuicios a lasé ó  

actoras, agregando que stas no indican en qu  consistir a el da o irrogado, noé é í ñ  

encontr ndose ste acreditado, pues no existe certeza de haberse producido, y siá é  

no est  comprobado el da o, menos puede establecerse una relaci n causal entreá ñ ó  

el hechor y la producci n del detrimento,  sin que exista disposici n legal queó ó  

presuma  ese  v nculo  de  causalidad,  a adiendo  que  ELEC  CHILE  jam s  haí ñ á  

infringido  ning n  derecho  en  relaci n  al  supuesto  uso  indebido  del  dise oú ó ñ  

propiedad de la demandante, y nunca ha comercializado id nticos dise os en elé ñ  

mercado,  no  solamente  porque  poseen  sus  propios  privilegios,  sino  porque, 

adem s, siempre ha actuado de buena fe, sin necesidad de recurrir al nombre deá  

sus competidores.

Petitorio  de  la  contestaci nó :  Que  se  rechace  la  demanda  en  todas  sus 

partes, con costas. 

En la misma audiencia,  a  fojas  104  y  siguientes, la parte demandante 

contest  los traslados concedidos sobre la declinatoria de incompetencia absoluta yó  

las excepciones dilatorias, del modo que expuesto a continuaci n:ó

a) Con  respecto  a  la  declinatoria  de  incompetencia  absoluta, 

solicit  su rechazo, con costas, en raz n de tener este tribunal competenciaó ó  

para  conocer  del  caso,  ya  que  en  l  se  ha  interpuesto  una  acci n  deé ó  

car cter civil contemplada en el art culo 106 de la Ley N  10.039, y suá í °  

parte no ha intentado acciones penales, agregando que al efectuar en su 

libelo un an lisis de las distintas posibilidades de infracci n que dicha leyá ó  

contempla, se alando de modo ejemplar las acciones de naturaleza penalñ  
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comprendidas en la misma, ello no puede confundir a la demandada y al 

tribunal en cuanto a la acci n espec fica ejercida en contra de aquella, deó í  

car cter civil y de entera competencia de este juzgado, a adiendo que laá ñ  

opci n de accionar civil o penalmente es facultad exclusiva de la v ctima deó í  

la infracci n de sus derechos de propiedad industrial, y en este caso lasó  

actoras han optado por el ejercicio de las acciones civiles conferidas por la 

mencionada ley  y,  consecuentemente,  por  perseguir  las  indemnizaciones 

que la misma permite solicitar expresamente en este tipo de situaciones.

b) Con respecto a la excepci n dilatoria del art culo 303 N  2ó í °  

del  C digo de Procedimiento Civil,  solicit  su rechazo,  con costas,  poró ó  

cuanto,  de  conformidad  con  el  contrato  de  licencia  o  transferencia  de 

tecnolog a suscrito entre las actoras en febrero de 2009, se le otorg  a laí ó  

compa a  nacional  Schreder  Chile  S.A.  amplios  derechos  en  lañí  

manufactura,  comercializaci n  y  venta  en  nuestro  pa s  de  todas  lasó í  

luminarias y productos de la sociedad belga (Schreder S.A.), e incluso el 

art culo 3  de la referida convenci n concede a Schreder Chile el uso deí ° ó  

todos los derechos de propiedad industrial, tales como patentes, modelos 

registrados,  know how y marcas  registradas,  sin  limitaci n,  facult ndolaó á  

para actuar en defensa de estos derechos tal como pudiere hacerlo el titular 

de los mismos, por lo que Schreder Chile S.A. goza de capacidad suficiente 

para obrar como demandante. Se al , adem s, que el art culo 18 de la Leyñ ó á í  

de  Propiedad  Industrial,  invocado  por  la  demandada,  en  cuanto  a  la 

inscripci n  del  contrato  de  licencia,  solo  dice  relaci n  con  materiasó ó  

administrativas o comerciales respecto de terceros, como ser a el caso deí  

otorgar una sub-licencia, pero no para la leg tima defensa de los derechosí  

de propiedad intelectual de los que es licenciataria, m s a n cuando act aá ú ú  

mancomunadamente con la empresa belga titular de los mismos. 

c) Con respecto a la excepci n del art culo 303 N  6 del C digoó í ° ó  

de  Procedimiento  civil,  aleg  que  no  es  m s  que  una  generalidadó á  

incorporada  en  la  excepci n  contestada  precedentemente,  sin  se alar  laó ñ  

demandada  ning n  argumento  al  respecto.  Sobre  esta  excepci n,  lasú ó  

actoras formularon peticiones.

A su vez, en la misma audiencia,  a  fojas  116, se llam  a las partes aó  

conciliaci n, la que no se produjo. ó
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A fojas 125, se recibi  la causa a prueba, interlocutoria que, debidamenteó  

notificada, fue impugnada por reposici n de la demandada deducida a fojas 129ó  

ex 127, y rechazada a fojas 138 ex 136.

A fojas 543 ex 540, se cit  a las partes a o r sentencia.ó í

C O N S I D E R A N D O: 

I. EN CUANTO A LA EXCEPCI N  DE INCOMPETENCIAÓ  

ABSOLUTA, ALEGADA COMO DE PREVIO Y ESPECIAL 

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO:  Que  la  demandada,  ya  individualizada,  por  declinatoria, 

opuso la excepci n de incompetencia absoluta, en virtud de los argumentos yaó  

reproducidos en lo expositivo de este fallo, y ha solicitado que se la  acoja, con 

costas,  y  se  declare  la  suspensi n  de  este  procedimiento  mientras  la  justiciaó  

criminal no determine en quien recae la responsabilidad sobre los hechos en que 

se sustenta la acci n de autos.ó

SEGUNDO:  Que  las  demandantes,  ya  individualizadas,  al  evacuar  el 

traslado conferido, en lo pertinente de fojas 104, han solicitado el rechazo de esta 

defensa, con costas, por los fundamentos ya indicados en lo expositivo de esta 

sentencia.

TERCERO: Que,  en atenci n a la naturaleza civil de la acci n entablada,ó ó  

de conformidad con lo dispuesto en el actual art culo 106 de la ley especial Ní ° 

19.039, habiendo las actoras entablado y ejercido la acci n de autos, regulada enó  

una norma de naturaleza especial, destinada a regularizar la observancia de los 

derechos reconocidos en la ley de propiedad industrial,   sin que existan en el 

proceso  antecedentes  que  -en  forma  previa-  permitan  concluir  que  las 

demandante en este juicio han entablado acciones de naturaleza penal al efecto, 

optando en definitiva,  por entablar  la acci n civil antes referida, decisi n que esó ó  

facultativa  del  supuesto  afectado,  que  alega  la  vulneraci n  de  sus  derechosó  

consagrados en la ley antes se alada y demanda adem s, que se condene a lañ á  

contraria al pago de la indemnizaci n de perjuicios solicitada, por lo que, enó  

consecuencia,  se  procede  a  desestimar  por  improcedente  la  alegaci n  deó  

incompetencia  absoluta  por  declinar a  alegada  por  la  contraria,  con  expresaí  

condena en costas de la incidencia.
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II. EN  CUANTO  A  LAS  OBJECIONES  DE  DOCUMENTOS 

OPUESTAS:

CUARTO:  Que  a fojas  97 la demandada,  en el  cuarto  otros  de suí  

minuta de contestaci n, objet  todos los documentos acompa ados en el primeró ó ñ  

otros  del libelo pretensor, agregados en fojas 17 a 81, en atenci n a que  noí ó  

emanan  de  su  parte  y  no  le  consta  su  autenticidad  ni  la  veracidad  de  su 

contenido, sin expresar fundamento al respecto.

QUINTO:  Que  la  demandada,  a  fojas  117, al  evacuar  el  traslado 

conferido en lo pertinente del acta del comparendo de estilo ( fojas 116), solicit  eló  

rechazo de la incidencia, con costas, argumentando que la misma carece de todo 

detalle y precisi n, y no distingue qu  documentos objeta, para, a continuaci n,ó é ó  

detallar los documentos impugnados y se alar que los documentos signados bajoñ  

los numerales 3, 4 y 5 son aut nticos y emanan de la propia demandada, pese aé  

que sta afirma que no emanan de su parte y los documentos signados bajo losé  

numerales 1, 8 y 11 son oficiales y emanan de organismos p blicos, por lo que noú  

proceder a impugnarlos por falta de autenticidad ni veracidad de su contenido.í  

Finalmente, con respecto a los otros documentos objetados, expres  que cumplenó  

con los requisitos de autenticidad exigidos por la ley para su validez en Chile, 

como el del numeral 6, y los restantes son correos electr nicos cuya manipulaci nó ó  

no resulta  posible  y las  cartas  dirigidas a la Municipalidad tienen un registro 

oficial, concluyendo que la objeci n planteada carece de todo fundamento legal. ó

SEXTO: Que, se desestiman las objeciones instrumentales opuestas por la 

demandada, por absoluta falta de fundamentos, al momento de su planteamiento 

y, adem s,  se le condena en costas de la incidencia.á

SEPTIMO:  Que  a  fojas  239 ex  237,  el  apoderado  de   la  parte 

demandante objet  los instrumentos  acompa ados por la contraria a fojas 225 exó ñ  

223 y agregados en fojas 211 (ex 209) a 224 (ex 222), argumentando: 

a) Respecto del informe de b squeda nacional y mundial sobre patentesú  

luminarias y evaluaci n t cnica de las luminarias en conflicto, realizado por eló é  

ingeniero Nicol s Andalaft Jezam, aleg  que no le consta su autenticidad ni suá ó  

integridad,  sin  haber  indicado  agregar  fundamentos  relacionado  a  dichas 

alegaciones, sin perjuicio de indicar que no ha sido ratificado en juicio en los 

t rminos del art culo 346 N  1 del C digo de Procedimiento Civil, por lo que é í ° ó – 

en su concepto-  no tiene valor probatorio,  y que el informe de b squeda noú  
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arroja resultado que afecte la novedad y los requisitos que tuvo en vista el INAPI 

para conceder a la actora la patente de modelo industrial, registro N  5391-2007,°  

sobre la luminaria Isla . “ ”

b) Respecto  del  instrumento  comparativo  en  que  se  analizan  las 

dimensiones  de los  modelos  Tundra  e  Isla ,  esgrimi  que no le  consta  su“ ” “ ” ó  

autenticidad ni integridad, sin se alar mayor fundamento sobre estas alegaciones;ñ  

al  efecto,  agreg  que,  seg n ese documento,  por existir  un tornillo m s o unó ú á  

tornillo menos, ello significar a no infringir la patente de la luminaria Isla, cuandoí  

ambos elementos son pr cticamente id nticos a la visi n  de cualquier persona, yá é ó  

que  se  debe  comparar  con el  informe  t cnico  presentado por  su  parte  y  noé  

objetado por la demandada, elaborado por el profesor Germ n Patricio Espinozaá  

Vald s, quien lo ratific  y reconoci  por v a de declaraci n testimonial, sin tacha. é ó ó í ó

c) Respecto de la copia de la solicitud de dise o industrial N  2350-ñ °

2011,  de  septiembre  de  2011,  presentado  por  la  demandada  al  INAPI  para 

solicitar protecci n de la luminaria Tundra , no invoc  al efecto ninguna causaló “ ” ó  

legal de impugnaci n,  limit ndose a argumentar que se trata de una solicitudó á  

abandonada y archivada, puesto que, tras su ingreso al INAPI, ste dict  unaé ó  

observaci n que deb a ser contestada en un plazo de 60 d as, bajo apercibimientoó í í  

de tenerla por no presentada, plazo que transcurri  sin que la solicitante, ELECó  

Chile, presentara respuesta, aplic ndose dicho apercibimiento. á

d) Respecto de la copia fotost tica de la solicitud de dise o industrialá ñ  

N  00231-2005, del febrero de 2005, presentada por la demandada al INAPI para°  

solicitar  protecci n  sobre  un  Reflector  Met lico  para  Luminaria ,  tampocoó “ á ”  

invoc   causal legal de impugnaci n, limit ndose a argumentar que la solicitud seó ó á  

encuentra abandonada, puesto que, despu s de ser admitida a tramitaci n y seré ó  

publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de noviembre de 2005, se orden  eló  

pago del peritaje en un plazo de 10 d as, vencido el cual el INAPI resolvi  elí ó  

abandono y archivo el 6 de enero de 2006, en virtud del art culo 45 de la Ley deí  

Propiedad Industrial,  resoluci n tras la cual exist a un plazo de 120 d as paraó í í  

solicitar el desarchivo sin perder la prioridad, pero la inactividad de ELEC Chile 

se mantuvo, raz n por la cual el abandono qued  ejecutoriado.ó ó

e) Respecto de la copia fotost tica del registro de dise o industrial Ná ñ ° 

5391-2007, de propiedad de la actora, sobre la luminaria Isla , en el cual no“ ”  

figurar a la anotaci n marginal de cesi n o licencia de la sociedad belga Schrederí ó ó  

S.A. a la chilena Schreder Chile S.A., no aleg  al efecto ninguna causal legal deó  
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impugnaci n,  limit ndose  a  argumentar  que este  punto no forma parte  de laó á  

interlocutoria  de  prueba;  que  del  contrato  de  licencia  se  desprende  que  se 

confieren a la sociedad chilena, que act a como demandante conjunto, todos losú  

derechos de propiedad industrial que ostenta la empresa belga y la posibilidad de 

defenderlos por la v a judicial, como tambi n, a adiendo alegaciones contra laí é ñ  

inoponibilidad del contrato por falta de su inscripci n marginal, la cual solo puedeó  

ser entendida para un caso de venta o sub-licencia de derechos de propiedad 

industrial,  a  efectos  de  que el  vendedor o licenciante  acredite  esta  calidad al 

tercero,  pero  esa  inoponibilidad  no  podr a  extenderse  al  infractor  de  esosí  

derechos,  y la inscripci n del contrato no es requisito para defenderse de unaó  

infracci n. ó

OCTAVO: Que la demandada, a fojas 255 ex 253, al evacuar el traslado 

conferido parcialmente a fojas 250,  ex 248, respecto del documento N  2, no°  

formul  petici n concreta sobre la incidencia, limit ndose a argumentar que eló ó á  

instrumento comparativo donde se analizan las luminarias modelos Tundra  e“ ”  

Isla  establece  precisamente  las  diferencias  ornamentales  necesarias  para“ ”  

contrastar  un  modelo  del  otro,   agregando  alegaciones  de  fondo  sobre  la 

naturaleza o protecci n de un dise o industrial. ó ñ

NOVENO:  Que, seg n lo decretado  en lo pertinente de la resoluci nú – ó  

agregada a fojas 257, ex 255- en relaci n a la solicitud de fojas 255, ex 253,ó  

conforme  a  lo  pedido,  se  desestimar  la  objeci n  instrumental  opuesta  yá ó  

subsistente, en raz n que los argumentos expuestos dicen relaci n principalmenteó ó  

con la ponderaci n de su contenido que corresponde efectuar al tribunal y no aó  

las  partes  ,  adem s,  la parte incidentista s lo  se  limit  a invocar las  causalesá ó ó  

legales, esto es, no constarles su autenticidad e integridad, pero sin indicar con 

precisi n el fundamento de las mismas.ó

Respecto  a  las  dem s  objeciones  opuestas  por  la  demandante,  en  laá  

presentaci n  que  rola  a  fojas  239,  ex  237,  se  estar  a  lo  dispuesto  en  suó á  

oportunidad, en lo pertinente de la resoluci n agregada a fojas 250, ex 248, queó  

las desestim , sin perjuicio de la valoraci n que se les asignar  a los mismos aló ó á  

momento de resolver la acci n entablada.ó

III. EN CUANTO A LAS TACHAS:

DECIMO:  Que en lo pertinente a fojas 200,  ex 198 y 199,  la parte 

demandada  opuso  tacha  en  contra  del  testigo  ofrecido  por  la  contraria,  don 
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FRANCOIS  I.M.J.  LOVENS,  de  nacionalidad  belga,  ingeniero  comercial, 

individualizado en el numeral segundo, de lo principal de lo pertinente de fojas 

127, fundada en el art culo 358 N  5 del C digo de Procedimiento Civil, referidoí ° ó  

a los trabajadores dependientes de la empresa, fundada en el hecho que la causal 

invocada habla de los trabajadores dependientes de la empresa que est  prestandoá  

su testimonio.

UNDECIMO: Que la parte demandante, en lo pertinente de fojas 200, ex 

198 y 199, al evacuar el traslado conferido, solicit  el rechazo de la incidencia, yó  

sostuvo que el testigo en cuesti n , es un profesional universitario que, pese a ser“ ó ”  

el gerente general de la sociedad demandante, no carece de imparcialidad para 

declarar en este juicio, pues su posici n en la empresa le permite conocer losó  

antecedentes que forman parte del caso, necesarios para su acertada resoluci n, yó  

que as  lo ha fallado un nimemente la jurisprudencia, especialmente en materiaí á  

laboral.

DUODECIMO: Que se acoger  la tacha opuesta por el apoderado de laá  

demandada, en atenci n a que el deponente cuya inhabilidad se persigue,  haó  

declarado con claridad y precisi n que l a la data de su declaraci n manten aó é ó í  

con la parte que lo present  a prestar su testimonio, un contrato de trabajo comoó  

gerente  general  de  la  empresa,  labor  que  desempe aba  desde  el  a o  2010,ñ ñ  

situaci n que en concepto de este Tribunal, le otorga la calidad de trabajador y,ó  

en consecuencia,  tiene la calidad de dependiente de ella, y tal circunstancia, lo 

priva de la habilidad necesaria para testificar en juicio.  

DECIMO TERCERO:  Que en lo pertinente de  fojas  207(  ex  206, 

205) la demandada opuso la tacha establecida en el art culo 358 N  5 delí °  

C digo  de  Procedimiento  Civil,  en  contra  del  testigo  ofrecido  por  laó  

contraria, don GONZALO ANTONIO CUELLO PUJADO, licenciado en 

arquitectura,  individualizado  a  fojas  127,  fundada  en  el  hecho  que  los 

trabajadores  dependientes  de  la  empresa  que   concurren  a  prestar 

declaraci n como testigo en juicio, debido a que le resta objetividad a laó  

prueba, como consecuencia de estar implicado y relacionado con la parte 

que lo presenta. 

DECIMO CUARTO:  Que la parte demandante, al evacuar el traslado 

respectivo,  - en s ntesis-  solicit  el  rechazo de la incidencia,  y al efectoí ó  

argument  el testigo en cuesti n, pese a ser profesional universitario y teneró ó  

el  cargo  de  encargado  del  Departamento  T cnico,  Desarrollo  yé  
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Capacitaci n de la empresa demandante,  no carece  de la imparcialidadó  

para  declarar  en este  juicio  y  la  posici n  que ocupa en la  empresa  leó  

permite conocer los antecedentes esenciales del mismo para su acertada 

resoluci n. ó

DECIMO QUINTO:  Que se  desestima la  tacha opuesta  respecto  del 

deponente  ya  referido,  en  atenci n  que   en  concepto  del  Tribunal-  no  seó –  

encuentra configurada la causal de inhabilidad invocada, en atenci n que l haó é  

se alado que trabaja en la empresa de la parte que lo presenta y lo vincula unañ  

relaci n contractual desde el mes de enero de 2012 - sin calificarla de naturalezaó  

laboral-  en  el  cargo  de  Encargado  del  Departamento  T cnico,  Desarrollo  yé  

Capacitaci n, y la norma en que el incidentista ha fundado su alegaci n, exigeó ó  

tener la calidad de empleado de la parte que lo presenta y, en consecuencia, ser 

dependiente de ella, situaci n esta ltima que le restar a habilidad para deponeró ú í  

en juicio, lo que en la especie, no acontece. 

IV. EN  CUANTO  A  LAS  RESTANTES  EXCEPCIONES 

DILATORIAS  OPUESTAS  EN  LA  PRESENTACI N  DEÓ  

FOJAS 97 Y SIGUIENTES.

DECIMOSEXTO:  Que la demandada, en subsidio de la declinatoria de 

incompetencia  absoluta  alegada,  opuso  en  forma   conjunta  las  excepciones 

dilatorias  establecidas en  los  numerales  segundo y sexto del  art culo  303 delí  

C digo de Procedimiento Civil, y solicit  que el tribunal les de lugar, con costas. ó ó

Que respecto a la excepci n de falta de capacidad del demandante alegadaó  

por la incidentista, concretamente la sociedad nacional Schreder Chile S.A, en 

atenci n a que el fundamento de la legitimaci n activa y capacidad procesal oó ó  

representaci n  suficiente  invocada por la parte contraria, para comparecer enó  

nombre  del  titular  extranjero  del  dise o industrial  N 5391-2007 (  Luminariañ ° “  

modelo Isla ), radica en copias simples de un contrato de licencia, suscrito entre la”  

firma y la compa a chilena, que en concepto del demandado, el instrumentoñí  

acompa ado es  un contrato  que solo  les  confiere  derechos  para  fabricar  y/oñ  

comercializar el producto en cuesti n en Chile pero carecen de la facultad paraó  

accionar  legalmente  en  nombre  del  licenciante ,  facultad  especial sima  que“ ” í  

compete exclusivamente al titular del privilegio industrial  y no al licenciatario. 

Adem s, expuso que la citada licencia no figura inscrita al margen  del Registroá  



C-11167-2012
 

Foja: 1
de Dise o Industrial  invocado por el  actor,  por lo  que -en su  concepto  elñ –  

mencionado contrato le resulta legalmente inoponible y no puede ser invocado en 

la litos por el actor, de acuerdo a lo expresado en la norma establecida en el 

art culo 18 bis  D de la ley 19.039 de Propiedad Industrial.í

Respecto  a  la  excepci n  opuesta  establecida  en  el  numeral  sexto  deló  

art culo 303 del c digo del ramo, ha pedida que se extienda a ambos actores, ení ó  

atenci n a que  no se encuentra inscrita de forma previa y oportuna la licenciaó  

que ahora se invoca como instrumento habilitante para accionar en contra de la 

parte demandada.

DECIMO SEPTIMO:  Que la parte demandante, al evacuar el traslado 

respectivo en lo pertinente de fojas 105 y siguiente - , solicit  el rechazo de la– ó  

excepci n del N  2 del art culo 303 del referido C digo, con costas.  En s ntesis,ó ° í ó í  

fund  su  postura,  en el  hecho que el  contrato  de licencia  o transferencia  deó  

tecnolog a suscrito por la firma  o sociedad belga Schreder S.A y la sociedadí  

chilena Schreder Chile S.A, en el mes de febrero de 2009, le otorga a esta ltima,ú  

amplios derechos en lo que dice relaci n con la manufactura, comercializaci n yó ó  

venta  en  Chile  de  todas  las  luminarias  y  productos  afines  producidos  por  la 

sociedad belga y amparados por los privilegios  de propiedad industrial  tanto en 

Chile como en el extranjero e invoca al efecto la cl usula tercera del contrato, ená  

especial,  alude  a  la  facultad  otorgada  a  la  empresa  nacional  para  actuar  en 

defensa de los derechos  de propiedad intelectual, tal como lo har a o pudieraí  

hacerlo el titular, por lo que la empresa nacional gozar a de capacidad suficienteí  

para accionar y que la norma invocada por la contraria, referida a la inscripci nó  

del contrato de licencia, no alcanza la defensa leg tima de los privilegios reguladosí  

por la ley.

En relaci n  a  la  excepci n de correcci n  de procedimiento opuesta,  seó ó ó  

tratar a  de  una  generalidad,  cuya  defensa  ya  se  encontrar a  incorporada  alí í  

evacuar el traslado respecto de la excepci n establecida en el art culo 303 N 2 deló í °  

C digo de Procedimiento Civil.ó

DECIMOCTAVO: Que respecto a la ltima de las excepciones indicadasú  

en el motivo anterior, del examen y contenido del contrato de transferencia de 

tecnolog a, cuya objeci n alegada por la contraria fue desestimada, conforme a loí ó  

ya razonado en el motivo sexto, consta que la demandante Schreder  concedi  aó  

la  empresa  nacional  el  uso  de sus  derechos  de propiedad industrial,   que se 

refieren a los productos contractuales, con las limitaciones acordadas y adem s, seá  
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estableci   -  en  lo  pertinente-   que  ninguna  propiedad  intelectual   podr aó í  

realizarse  salvo a nombre de aquella y con la autorizaci n  previa y escrita deó  

sta. é

Que,  en  consecuencia,  del  examen  de  las  cl usulas  contenidas  en  elá  

contrato antes indicado, se advierte que la empresa belga, por acuerdo contractual 

ha otorgado y conferido a la empresa chilena - tambi n demandante en estosé  

autos-, todos los derechos establecidos y protegidos en la normativa legal dispuesta 

en la actual  ley N 19039, que regula  las normas aplicables a los privilegios°  

industriales  y  protecci n  de  los  derechos  de  propiedad  industrial  y,  comoó  

contrapartida, a la empresa nacional tambi n le corresponde de manera intr nsicaé í  

y sin necesidad de indicarlo en forma expresa,  la defensa y protecci n de esosó  

derechos, por la v a judicial, en el caso de estimar que stos han sido vulnerados. í é

 En  relaci n  a  la  falta  de  inscripci n  del  contrato  en  el  Instituto  deó ó  

Propiedad Industrial,  de acuerdo a lo regulado en la norma establecida en el 

art culo 18 bis  D de la ley 19.039, en concepto de este tribunal, tal situaci n, noí ó  

priva  a  la  parte  que  se  siente  afectada  en  sus  derechos,  para  accionar 

judicialmente por cuanto la exigencia de dicha formalidad,  dice relaci n conó  

terceras personas a quienes les podr an  afectar actuaciones de distinta naturaleza,í  

pero  en  ning n  caso,  privar  a  quien  se  sienta  vulnerado  en  sus  derechosú  

garantizados por la norma, de accionar judicialmente en defensa de sus derechos 

en  contra  del  supuesto  infractor  del  derecho,  a  quien  no  le  beneficia  la 

inoponibilidad alegada. 

DECIMO NOVENO: Que, en relaci n a la excepci n de correcci n deó ó ó  

procedimiento opuesta, fundada en la falta de inscripci n previa y oportuna deló  

contrato celebrado entre los actores, deber  estarse a lo ya razonado al respectoá  

en el motivo anterior.

VIGESIMO: Que, en consecuencia, se desestiman las restantes excepciones 

dilatorias opuestas, y respecto a la solicitud de condena en costas,  efectuada por 

el apoderado de la actora en la oportunidad legal correspondiente, seg n consta aú  

fojas 105, se acceder  en relaci n a lo pedido.á ó

V.  EN CUANTO AL FONDO.
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VIGESIMO  PRIMERO:  Que,  desestimadas  las  excepciones  dilatorias, 

procede emitir pronunciamiento respecto del fondo de la contienda y al efecto, 

las demandantes interpusieron, en juicio sumario, demanda de observancia de los 

derechos de propiedad industrial de Schreder S.A., licenciados a Schreder Chile 

S.A e indemnizaci n de perjuicios, en contra de ELEC Chile Compa a Industrialó ñí  

de Productos El ctricos Limitada, todos ya individualizados, y, en virtud de losé  

fundamentos de hecho y de derecho ya reproducidos en lo expositivo de este fallo, 

y solicitaron que se acceda a su acci n, con costas, y, que el Tribunal proceda aó  

declarar:

a) La inmediata cesaci n de los actos que violen el derecho protegido, estoó  

es, el cese inmediato de la importaci n, distribuci n y comercializaci nó ó ó  

en cualquier forma de las luminarias modelo o tipo Tundra, incluyendo 

las  partes  y  piezas  para  la  fabricaci n  de las  luminarias  Tundra enó  

nuestro pa s.í

b) La incautaci n de todo el stock o existencias de luminarias modelo oó  

tipo Tundra,  que se encuentren en poder de la demandada, sea en 

bodegas  de  su  propiedad  o  en  dependencias  de  terceros,  debiendo 

informar en un comparendo de estilo.

c) La indemnizaci n de los da os y perjuicios ocasionados a Schreder S.A.ó ñ  

y a Schreder Chile S.A., en su calidad de licenciataria de los derechos 

de propiedad industrial infringidos por la demandada, conforme a las 

fechas que se indican a continuaci n: desde el d a 8 de marzo del a oó í ñ  

2007 a la fecha, con una diferenciaci n del sujeto beneficiario de losó  

perjuicios,  a contar del d a 1 de enero de 2009, por haberse suscrito ení  

esta ltima fecha, el contrato de licencia o transferencia tecnol gica aú ó  

favor de Schreder Chile S.A., siendo sta ltima, a contar de tal fecha,é ú  

la nica titular de indemnizaciones. ú

d) Con el prop sito de evitar que se prosiga la infracci n a los derechos deó ó  

ambas actoras, ha solicitado se dirijan oficios a la empresa Pedro Avil sé  

Romero y C a. Limitada, y a la Ilustre Municipalidad de La Granja,í  

para que informen si se encuentran en sus dependencias unidades de la 

luminaria infractora,  modelo o tipo Tundra, destinadas a ser utilizadas 

en la implementaci n o ejecuci n de la licitaci n p blica vinculada aló ó ó ú  

proyecto V Etapa Paseos Peatonales, Comuna de La Granja , C digo“ ” ó  

BIP N  30094956-0, ID N  2963-21-LP11. ° °
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e) La  publicaci n  de  la  sentencia,  a  costa  del  condenado,  medianteó  

anuncios en un diario a elecci n de la parte demandante.ó

f) Que se condene en costas a la demandada.

VIGESIMOSEGUNDO:  Que  la  demandada,  al  contestar  el  libelo 

pretensor, en subsidio, solicit  el rechazo de la acci n intentada en su contra, conó ó  

costas, en raz n de los argumentos de hecho y de derecho ya rese ados en loó ñ  

expositivo  y  que,  en   s ntesis,  se  refiri  a  una  breve  rese a  de  la  sociedadí ó ñ  

demandada; el desarrollo y la innovaci n de la empresa antes indicada; del dise oó ñ  

industrial del actor modelo Isla  y del dise o modelo tundra  de su propiedad,“ ” ñ ”  

diferencias; falta de novedad del dise o materia de la Litis; partes y piezas de unñ  

dise o no son susceptibles de protecci n legal; inexistencia del il cito denunciado,ñ ó í  

del da o y de relaci n causal.ñ ó

VIGESIMOTERCERO:  Que,  son hechos no discutidos por las partes, 

que ambas litigantes se dedican a la fabricaci n y comercializaci n de luminariasó ó  

para uso de espacios p blicos y que el fundamento de la acci n deducida derivaú ó  

de  la  comercializaci n  de  la  demandada  de  su  producto  luminaria  modeloó  

Tundra.

VIGESIMOCUARTO:  Que  existe  controversia  entre  las  partes  en 

relaci n a la efectividad de haber utilizado la demandada en su luminaria modeloó  

Tundra , dise os, detalles, dimensiones y caracter sticas, en general, id nticas al“ ” ñ í é  

producto luminario de la demandante, denominado modelo Isla ; si las partes“ ”  

detentan patentes de invenci n y/o de dise o industrial, respecto de las luminariasó ñ  

antes  se aladas;  y,  si  de  la  conducta  atribuida  a  la  demandada  se  irrogaronñ  

perjuicios a la actora, y, en su caso, naturaleza, especie y monto de los mismos. 

VIGESIMOQUINTO:  Que  las  demandantes,  a  fin  de  acreditar  sus 

alegaciones, aportaron al juicio las siguientes probanzas:

DOCUMENTAL: en el primer otros  del escrito de demanda, acompaí ñó 

los siguientes documentos, en custodia bajo el registro  N  2059-2012 ( fojas 15°  

vuelta), agreg ndose fotocopia de aquellos relevantes para la decisi n de la  litisá ó  

desde fojas 19 a 38, y desde fojas 63 a 81, instrumental que fue objetada por la  

contraria en el cuarto otros  del libelo agregado a fojas 97, incidencia que fueí  

desestimada, de acuerdo a lo dispuesto  en el motivo sexto y que en relaci n a laó  

controversia de autos, corresponden a lo siguiente:
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1. Copia simple de contrato de transferencia electr nica entre Schrederó  

S.A. y Schreder Chile S.A. y anexos (fojas 19 a 24).

2. Copia simple de t tulo de dise o industrial,   emitido por el Institutoí ñ  

Nacional  de  Propiedad  Industrial,  Registro  N  5.391,  a  favor  de°  

Schreder S.A., con vigencia desde el 08-03-2007 hasta el 08-03-2017 

(fojas 25 a 29). 

3. Copia  simple  de  folleto  publicitario  de  la  l nea  de  iluminaci ní ó  

ornamental modelo Tundra , de la empresa ELEC (fojas 30 y  81). “ ”

4. Copia simple de certificado de aprobaci n de tipo, N  E-000-01-16806,ó °  

emitido por CESMEC, de fecha 16-12-2011, respecto de la luminaria 

para  alumbrado  p blico  marca  ELEC,  modelo  Tundra  (fojas  31  yú  

siguiente). 

5. Copia  simple  de  correo  electr nico  de  fecha  5  de  enero  de  2012,ó  

dirigido por Juan Ch vez, gerente comercial de Schreder Chile S.A., aá  

Felipe Avil s, socio y representante seg n indic - de la empresa Pedroé – ú ó  

Avil s Romero y C a. Limitada (fojas 35, 36,  65 y siguiente).é í

6. Copia simple de comunicaci n (correo electr nico) de fecha 4 de eneroó ó  

de 2012, en la que Felipe Avil s inform  que utilizar n como proveedoré ó á  

de luminarias a ELEC CHILE (fojas 33 y 67). 

7. Copia  simple  de carta  de fecha  20 de enero de 2012,  dirigida por 

Francois Lovens, gerente general  de Schreder Chile S.A. al entonces 

alcalde de la Municipalidad de La Granja, sobre comercializaci n, enó  

proyecto  de  alumbrado  p blico,  de  productos  que  infringen  laú  

propiedad industrial (fojas 37 y siguiente).

8. Copia del poder otorgado ante el Consulado de Chile en la ciudad de 

Bruselas, B lgica, de 23 de marzo de 2012, protocolizado el 13 de abrilé  

de 2012 ante Notario, en el que consta la personer a y representaci ní ó  

de la actora Schreder S.A, de B lgica ( fojas 57 y siguiente).é

9. Copia simple de factura N  64099, de fecha 4 de abril de 2012, emitida°  

por ELEC, sobre comercializaci n de 2 unidades de farol ornamentaló  

Tundra, por un monto total de $449.820 (foja 63) 



C-11167-2012
 

Foja: 1
10.Copia simple de cotizaci n N  24718, de fecha 23-02-2012, emitida poró °  

ELEC, sobre 2 unidades de farol ornamental Tundra, por un monto 

total de $449.820 (foja 64).

11.Copia de bases de licitaci n p blica denominada Construcci n quintaó ú “ ó  

etapa paseos peatonales  de la comuna de La Granja (fojas 68 a 80). ”

12. A fojas 191,  ex 189, acompa  informe comparativo de las luminariasñó  

en  cuesti n,  elaborado  por  Germ n  Espinoza  Vald s,  dise adoró á é ñ  

industrial,  agregado  en  141  ex  139   a  190,  ex  188,  en  cuyas 

conclusiones se refiere a las similitudes t cnicas entre ambos modelos.  é

13. A fojas 227 ex 225, acompa  los  documentos, en  custodia bajo elñó  

registro signado 6539-2013 ( fojas 228, ex 226), objetados por la contraria a foja 

243, alegaci n que el Tribunal desestim  en lo pertinente de la resoluci n de fojasó ó ó  

250, ex 248 y que consisten en: 

13.1) Set de fotograf as de luminarias Tundra instaladas en la comunaí  

de Chill n. á

13.2) Informaci n relativa a licitaci n convocada por la Municipalidadó ó  

de  La  Pintana,  N  2275-33-LP11,  sobre  la  construcci n   del° ó  

Parque Deportivo San Rafael. 

13.3) Informaci n relativa a licitaci n convocada por la Municipalidadó ó  

de La Granja, N  2963-21-LP11, sobre Construcci n V Etapa° ó  

Paseos Peatonales de dicha comuna.

13.4)  Informaci n relativa a licitaci n convocada por la Municipalidadó ó  

de La Granja, N  2965-25-LP11, sobre mejoramiento de plazas°  

residenciales de dicha comuna. 

13.5) Copia  de  correo  electr nico  de  fecha  4  de  enero  de  2012,ó  

dirigido  por  constructora  Conavil  Limitada,  de  propiedad  de 

Felipe  Avil s  Romero,  sobre  comunicaci n  a  Schreder  sobreé ó  

cambio de proveedor de luminarias a ELEC Chile (copia que 

rola a foja 226,  ex 224). 

TESTIMONIAL:  ofrecida  a  fojas  127,  que  se  tuvo  presente  por 

resoluci n agregada a foja 128, ex 126 y,  probanza que se rindi , seg nó ó ú  

consta en las audiencias que rolan desde fojas 195 (ex 193 y 194) hasta 
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fojas 210, ex 208 y 209, con asistencia de los apoderados de ambas partes y 

los  siguientes  testigos,  quienes,  previa  y  legalmente  juramentados, 

declararon lo que sigue: 

a) Don  GERM N  PATRICIO  ESPINOZA  VALD S,  dise adorÁ É ñ  

industrial,  individualizado  a  fojas  127,   quien   en  s ntesis-  expuso– í  

respecto de los puntos uno y dos de la interlocutoria de prueba, en el 

sentido que a una distancia de 3 metros,  el usuario no nota diferencias 

formales entre los modelos en pugna y su investigaci n fue desarrolladaó  

en base a modelaciones computacionales, compar ndose piezas y partesá  

en igualdad de condiciones, concluyendo que, si bien existen peque asñ  

diferencias  de  radios  y  medidas,  el  producto  Tundra  es  igual  al 

producto Isla; ello le consta porque el equipo de trabajo con el cual 

desarroll  su  investigaci n  someti  a  ambos  productos  al  procesoó ó ó  

investigativo  descrito.  Se al  tambi n,  que  del  estado  del  arte,  elñ ó é  

producto se puede desarrollar de manera diferente, y que las diferencias 

no radican en el dise o, sino en cuestiones de medici n, espec ficamenteñ ó í  

de  radios  ubicados  en  la  techumbre  del  producto  en  raz n  de  suó  

proceso industrial, diferencias que no alteran la forma del producto Isla, 

por lo que no son una diferencia geom trica. A su turno, indic  que elé ó  

modelo Isla se encuentra patentado, hecho que le consta  porque vio la 

patente, y fue su exigencia para aceptar elaborar el informe. 

b)  Don  GONZALO  ANTONIO  CUELLO  PUJADO,  licenciado  en 

arquitectura, individualizado a fojas 127, quien a fojas 206, ex 204 y 

205,  declar  que trabaja  como encargado del  departamento  t cnico,ó é  

desarrollo  y  capacitaci n  de  la  empresa  demandante,  y  que,  en esaó  

calidad, enviaron los antecedentes de ambas luminarias al departamento 

t cnico  y  legal  de  Schreder  S.A.,  B lgica,  donde  se  corrobor  laé é ó  

efectividad de que la luminaria Tundra es fiel copia de la luminaria Isla, 

agregando que ha tenido ambos productos en sus manos, pues fueron 

parte  de  un  an lisis  del  departamento  que  tiene  a  su  cargo,  paraá  

verificar la similitud de los productos en t rminos de dise o,  lo cualé ñ  

result  efectivo,  y  que  tambi n  pudo  apreciar  la  instalaci n  de  laó é ó  

luminaria  en  espacios  p blicos  en  los  cuales,  instaladas  a  la  alturaú  

correspondiente,  no es  posible  identificar  a  cu l  de  los  dos  modelosá  

pertenecen. Por otra parte, sostuvo que existen perjuicios consistentes en 

p rdida de licitaciones donde se ha utilizado la luminaria Tundra, lasé  
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cuales son de car cter p blico y se participa en ellas a trav s del sitioá ú é  

www.mercadopublico.cl,  detectando  licitaciones  en  la  comuna  de  La 

Granja,  La  Pintana  y  Chill n,  por  un  monto  aproximado  de  180á  

millones  de  pesos,  a adiendo  que  en  todas  estas  licitaciones  señ  

solicitaron cotizaciones de la luminaria Isla, ventas que no se realizaron 

porque el mandante decidi  comprar la luminaria Tundra en raz n deó ó  

su precio inferior, a pesar de que en las licitaciones estaba especificado 

el modelo Isla, y que no conoce otra licitaci n en que se haya utilizadoó  

otro modelo que no sea Tundra como alternativa a Isla. 

Se deja constancia que la declaraci n del testigo don Francois I.M.Ló  

Lovens, ofrecido en el numeral segundo de la n mina agregada a fojas 127,ó  

no se ponderar  en atenci n a que, respecto del deponente antes indicado,á ó  

la contraria opuso la tacha establecida en el numeral quinto del art culoí  

358 del c digo del ramo, inhabilidad que fue acogida, de acuerdo a loó  

razonado en el considerando duod cimo   de esta sentencia.é

ABSOLUCI N DE POSICIONES DEL REPRESENTANTE DEÓ  

LA DEMANDADA:

 Solicitada por la parte demandante, en lo principal de fojas 229 ex 

227,  decretada en primera citaci n a fojas 235,  ex 233, notificada a fojasó  

236, ex 234, y certificada la no comparecencia del absolvente a fojas 238 

ex 236. Posteriormente, la demandante solicit  la pr ctica de diligencia, enó á  

segunda citaci n a fojas 249,  ex 247, la que fue decretada en lo pertinenteó  

de fojas 250,  ex 248 y siguiente, y notificada a fojas 260 ex 258 y, en 

definitiva, se certific   la no comparecencia del absolvente, seg n consta aó ú  

fojas 262 (ex 260 y 266). Finalmente, previa solicitud de fojas 267 (ex 265 y 

271), el Tribunal tuvo por confeso a la parte demandada,  en los t rminosé  

decretados, por resoluci n que rola a fojas 269 (ex 267 y 273), y el pliegoó  

de posiciones fue agregado a fojas 323 (ex 321 y 327) y que respecto del 

contenido de las posiciones una a d cima, en s ntesis, es efectivo que laé í  

demandada  fabrica  y  comercializa  en  Chile  la  luminaria  denominada 

Tundra, desde el a o 2007; que promueve y promociona publicitariamenteñ  

la comercializaci n de la luminaria Tundra que dicha empresa fabrica  yó  

comercializa  en  el  pa s;  que  la  demandada  solicit  al  CESMEC  uní ó  

certificado de la luminaria tundra, para permitir la comercializaci n  enó  

Chile  de  dicho  elemento  de  iluminaci n  para  espacios  p blicos;  queó ú  

http://www.mercadopublico.cl/
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adem s, es efectivo que el valor de cada unidad de luminaria Tundra es deá  

$189.000 m s IVA; que la empresa demandada conoce  la existencia  de laá  

luminaria modelo Isla, fabricada y comercializada en Chile por la empresa 

demandante  Schreder   Chile,  la  cual  es  pr cticamente  id ntica  a  laá é  

luminaria Tundra; que adem s, la demandada conoce la existencia de laá  

patente de dise o industrial , registro N 5.391, del a o 2007, que protege añ ° ñ  

la  luminaria  Isla  dise ada  y  creada  por  la  empresa  demandante  belga.ñ  

Que  es  efectivo  que  la  demandada ha  sido  proveedor  de  la  luminaria 

Tundra  en  diversas  licitaciones  p blicas,  tales  como la  Construcci n  Vú ó  

Etapa Paseos Peatonales, comuna de La Granja, c digo BIP N  30094956-ó °

0, ID N 2963-21 LP11, adjudicada a la Empresa Constructora PEDRO°  

AVILES ROMERO Y CIA LIMITADA, rut N 85.517.800-1, en la cual se°  

requer a a las empresas licitantes, en las bases t cnicas que deb an proveerí é í  

de luminarias modelo Isla, marca Schreder, similar o superior. 

De igual modo, la licitaci n  de la I.M de La Pintana, N  2275-33-LP11,ó °  

denominada   Construcci n Parque Deportivo San Rafael   adjudicada a“ ó ”  

empresas CVC S.A, RUT 96.835.410-8. Tambi n, la licitaci n convocadaé ó  

por la  I.M de La Granja,  N  2965-25-P11,  denominada Mejoramiento°  

Plazas Residenciales, comuna de la Granja, adjudicada a CVC S.A, rut 

N 96.835.410-8.  Y, finalmente, la licitaci n p blica llamada por la I.M de° ó ú  

Chill n para la iluminaci n  de diversos espacios  p blicos, plazas y calles.  á ó ú

Adem s, se tiene por efectivo que  la demandada ha sido proveedorá  

de  las  luminarias  Tundra para diversas  licitaciones  de  espacios  p blicosú  

ganadas por las empresas constructoras Pedro Avil s Romero y Compa aé ñí  

Limitada; Conavil Limitada y CVS S.A Y DON Felipe Avil s Romero; y,é  

que, la demandada ha vendido luminarias modelo tundra  a las empresas 

antes  se aladas, por sumas que superan los $250.000.000.-  ñ

VIGESIMOSEXTO: Que, adem s, la  parte demandante solicit  a fojasá ó  

230, ex 228, la diligencia probatoria de exhibici n de documentos, la queó  

fue decretada en lo pertinente de la  resoluci n que rola a fojas 250, exó  

248, notificada a fojas 301 (ex 299 y 301), y verificada en la audiencia de 

fojas 307 (ex 305 y 311), instrumental exhibida por la contraria,  que se 
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agreg  al proceso a fojas 304 (ex 302 y 308) y siguientes. Posteriormente, yó  

en raz n de lo obrado en la oportunidad referida, se decret  a fojas 478 (exó ó  

475,  490  y  487)  un  nuevo  comparendo  para  completar  la  diligencia 

inicialmente decretada, cuya notificaci n consta  a fojas 482 (ex 479 y 491),ó  

y  verificado a fojas 486 (ex 483,  495 y 498),  instrumental  exhibida en 

custodia, bajo el registro N  7752-2014 ( fojas 486 vuelta, ex 483, 486, 495°  

y 498)  y que consiste en facturas electr nicas de faroles Tundra, desde eló  

a o 2010 a la data de la exhibici n, esto es, el nueve de diciembre deñ ó  

2014.

VIGESIMOSEPTIMO:  Que,  de  igual  modo,  las  actoras 

solicitaron al Tribunal prueba pericial,  a fojas 232,  ex 230;  decretada 

la audiencia de rigor en lo pertinente de la resoluci n agregada a fojas 250,ó  

ex 248 y siguiente, la cual fue notificada a fojas 258 (ex 256) y 259 (ex 

257), y se verific  a fojas 261 (ex 259 y 265). En m rito de lo obrado, seó é  

design  como perito, por resoluci n que rola a  fojas 300 (ex 298 y 304), aó ó  

don Eduardo Enrique Miranda Quilodr n, ingeniero civil,  con menci n ená ó  

electricidad, quien acompa  su informe a fojas 447 (ex 459, 442 y 444), señó  

tuvo por evacuado por resoluci n agregada  a fojas 448 (ex 443, 445 yó  

460), y se agreg  a fojas 367 (ex 364 y 371) y siguientes, concluyendo eló  

profesional  que  la  luminaria  Tundra  presenta  una fisonom a distinta  alí  

modelo Isla, aunque no una fisonom a nueva, y que dos de las tres partesí  

que  componen  la  carcasa  de  luminaria   presentan  similitudes,  pero  la 

tercera  parte  (c pula)  tiene  mayores  diferencias,  agregando que,  por  elú  

hecho que son  luminarias  de  alumbrado p blico,  el  p blico  compradorú ú  

pertenece  principalmente  a  departamentos  t cnicos  de  municipalidades,é  

cuyo personal posee generalmente el conocimiento necesario para realizar 

distinciones entre ambos modelos. 

VIG SIMOCTAVO: É Que, a fin de acreditar lo correspondiente, la parte 

demandada aport  al juicio, la prueba instrumental, acompa ada a fojas 225, exó ñ  

223, agregada en fotocopias, desde  fojas 211,  ex 209 hasta 224, ex 222, en 

custodia, bajo el registro N  6540-2013, que en su oportunidad se objetaron por°  

la contraria, incidencia que el Tribunal desestim , de acuerdo a lo expuesto yó  

razonado en los motivos s ptimo a noveno de esta sentencia  y que consisten en: é
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1. Informe  de  b squeda  nacional  y  mundial  sobre  patentes  deú  

luminarias, y evaluaci n t cnica entre las luminarias en conflicto, realizado poró é  

Nicol s Andalaft Jezam, ingeniero civil industrial.á

2. Documento  comparativo  de  las  luminarias  modelos  Tundra  e“ ”  

Isla . “ ”

3. Copia de solicitud de dise o industrial  N  2350-11, presentada alñ °  

INAPI con fecha 23 de septiembre de 2011, para el modelo Tundra .“ ”

4. Copia de la solicitud de dise o industrial N  00231-2005, presentadañ °  

al INAPI con fecha 4 de febrero de 2005, para el dise o Reflector Met lico Parañ “ á  

Iluminaria .”

5. Copia  de  la  solicitud  de  dise o  industrial,  Registro  N  5391,ñ °  

correspondiente a la luminaria Isla ,  donde no consta anotaci n marginal de“ ” ó  

cesi n  o  licencia  otorgada  por  su  inventor,  Michel  Tortel  y/o  su  cecionariaó  

Schreder S.A., a la sociedad demandante Schreder Chile S.A.

Se deja constancia que el Tribunal en lo pertinente de las  resoluciones 

agregadas en las actuales fojas 257, 366 y 544, desestim  tener por acompa adosó ñ  

los instrumentos ofrecidos por la demandada en el segundo otros  de fojas 255, exí  

253, en el otros  de fojas 364 y en la suma del escrito que rola en la actual fojaí  

491, respectivamente, motivo por el cual no se proceder  a su ponderaci n.á ó

VIGESIMO  NOVENO:  Que  a  fojas,  ex  231,  la  parte  demandante 

solicit  se despacharan oficios a las Municipalidades de La Granja, La Pintana yó  

de  Chill n,  con  la  finalidad  que  informaran  sobre  los  adjudicatarios  de  lasá  

licitaciones p blicas singularizadas en su escrito;  y al efecto se recibi  respuestaú ó  

de la  Municipalidad de La Granja, seg n consta en lo pertinente de la resoluci nú ó  

que rola  a fojas 288 (ex 286 y 292 ), respuesta  agregada a fojas 276 (ex 274 y 

280) y siguientes, instrumento en el cual detalla las empresas adjudicatarias de las 

licitaciones  N  2963-25-LP11,  correspondiente  a  Mejoramiento  Plazas° “  

Residenciales  comuna de  La Granja ,  y  N  2963-21-LP11,  correspondiente  a” °  

Construcci n  V  Etapa  Paseos  Peatonales,  comuna  de  La  Granja ,  como“ ó ”  

tambi n, los proveedores de las luminarias utilizadas por las empresas adjudicadas,é  

se alando  que  en  el  primer  proyecto  (Mejoramiento  Plazas  Residenciales)  lañ  

Municipalidad autoriz  la contrataci n directa a la empresa ERPEL LTDA. paraó ó  

la  instalaci n  de  luminarias  modelo  Isla,  de  Schreder,  en  tanto  que  para  eló  

segundo  proyecto  (V  Etapa  Paseos  Peatonales)  se  instalaron  luminarias 
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ornamentales  modelo  Tundra,  de  ELEC  Chile,  que  poseen  similares 

caracter sticas t cnicas que el modelo Isla y cuentan con certificado de aprobaci ní é ó  

de tipo emitido por CESMEC con fecha 16 de diciembre de 2011, adjuntado al 

informe. 

TRIG SIMO:  É Que,   en relaci n a laó   efectividad de haber utilizado la 

demandada en su luminaria modelo Tundra , dise os, detalles, dimensiones y“ ” ñ  

caracter sticas,  en general,  id nticas  al  producto  luminario  de la  demandante,í é  

denominado  modelo  Isla ;  al  respecto  cabe  mencionar  que  ha  quedado“ ”  

demostrado en autos que la demandada fabrica y comercializa en nuestro pa s laí  

luminaria modelo Tundra, desde el a o 2007, que la promueve y promocionañ  

publicitariamente su comercializaci n y que ha sido proveedor de dicha luminariaó  

en diversas licitaciones p blicas,  de acuerdo a lo indicado en las posiciones uno aú  

cuarta, octava y novena contenidas en el pliego agregado a fojas 323 y siguientes, 

ex 321 y  327,  probanza  cuya  ponderaci n  se  efectuar  de conformidad  a loó á  

dispuesto en la norma establecida en el art culo 394 del C digo de Procedimientoí ó  

Civil y por resoluci n ejecutoriada agregada  en lo pertinente de fojas 269, ex 267ó  

y 273.

Corrobora lo concluido con antelaci n,  los sostenido en lo pertinente deó  

fojas 390, ex 387  del informe pericial agregado a fojas 367, ex 364, 367 y 37, en 

el sentido que se afirma que al apreciar las fotograf as se van perdiendo detallesí  

en la medida que la aparici n de las luminarias se van alejando, coincidente conó  

el punto de vista como el p blico en general percibe estas formas de luminarias yú  

al estar en su posici n  de funcionamiento, existe  la percepci n del p blico enó ó ú  

general, que son similares o id nticas dependiendo de su cercan a o lejan a alé í í  

punto de comparaci n.   Adem s, en relaci n a la controversia recogida en eló á ó  

primer punto de prueba, fijado en la interlocutoria de fojas 125, el peritaje en lo 

pertinente de fojas  394,  ex 391 y siguientes,  ha concluido  en relaci n  a lasó  

dimensiones,  caracter sticas,  detalles  y dise o de las carcazas  mec nicas de lasí ñ á  

luminarias Isla  y  Tundra,  que se trata de objetos similares en su naturaleza 

(  carcazas  mec nicas  de  luminarias)  por  el  hecho  de  que  no  todos  susá  

componentes son id nticos o notoriamente similares y ambas luminarias han sidoé  

clasificadas como de fisonom a  distintas, con diferencias perceptibles a la vista.í  

Respecto a la fisonom a y percepciones de las luminarias en posici n de uso, elí ó  

perito ha indicado que a m s de 4 o 5 metros de altura, se van perdiendo detallesá  

en la medida que las luminarias se van alejando, situaci n que coincide con laó  

manera como el p blico en general percibe estas formas de luminarias y al estarú  
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en posici n de funcionamiento, existe la percepci n del p blico en general queó ó ú  

son similares dependiendo de su cercan a o lejan a al punto de comparaci n. í í ó

Desde la perspectiva de una luminaria integral que se ajusta a las definiciones 

t cnicas y normativas, el perito ha concluido que ambas luminarias tienen dise osé ñ  

distintos al considerar los sistemas pticos, fotom tricos y la carcaza mec nica,ó é á  

presentando similitudes en esta ltima en relaci n a su base y sus tres soportes, losú ó  

que se incrementan  a una fisonom a similar al tener ubicada la luminaria en suí  

posici n   de  funcionamiento  sobre  el  poste  y,  en  definitiva,  establece  que  laó  

luminaria modelo Tundra presenta una fisonom a distinta al modelo Isla, aunqueí  

no una fisonom a nueva y el  p blico comprador pertenece  principalmente   aí ú  

departamentos t cnicos de municipalidades por el hecho que son luminarias deé  

alumbrado p blico y/o ornamentales, personal que por regla general  posee elú  

conocimiento necesario  para  realizar  las  distinciones  entre  los  modelos  de  las 

luminarias en cuesti n.ó

Que,   al  respecto,  ponderar  el  documento  acompa ado  por  la  parteñ  

demandante y agregado a fojas 141, ex 139, referido a un an lisis comparativo,á  

geom trico  y  de  dise o  industrial  de  productos,  respecto  a  los  modelos  deé ñ  

luminarias  Isla  y  Tundra,  elaborado  por  el  profesional  don  Germ n  Patricioá  

Espinoza Vald s,  de  profesi n  dise ador industrial,  Director  de  la  Escuela  deé ó ñ  

Dise o de la Universidad Mayor, adem s, docente de la Pontificia Universidadñ á  

Cat lica  de Chile, cuyo curr culum vitae, agregado a fojas 185 y siguientes, exó í  

183, demuestran su alta calificaci n en el tema que ahora se resuelve, y que enó  

s ntesis ha concluido que, si bien  el modelo Tundra en comparaci n con el Isla,í ó  

presenta leves diferencias  de radio en la zona de la c pula,  ambos productosú  

poseen un alto nivel de similitud, en este sentido, el modelo tundra sigue el patr nó  

de  dise o  del  modelo  Isla,  tanto  en  su  naturaleza  proyectual,  volumen  yñ  

configuraci n  total del producto y  de ese modo, se vinculan formalmente; partesó  

y piezas,  estructura,  terminaciones,  textura y color,  todas soluciones de dise oñ  

provenientes  del  modelo  Isla.   Respecto  al  an lisis  de  estado  la  t cnica,  haá é  

establecido que la problem tica a la cual se desea dar soluci n , ha sido resueltaá ó  

de formas distintas,  sin seguir un nico patr n de dise o de producto y stosú ó ñ é  

ltimos, no necesariamente deben ser vibculantes.  En cuanto a las diferencias deú  

medida detectadas (radio) y ejemplificadas en la modelaci n  computacional y queó  

forman  parte  de  la  c pula  del  modelo  Tundra,   el  profesional  experto  haú  

sostenido  que  el  emplazamiento  y  disposici n  de  la  luminaria   en  una zonaó  

urbana,  hace  imposible  que  sea  percibido  por  el  ser  humano  y  desde  la 
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perspectiva perceptual, el modelo Isla podr a ser reemplazado por el tundra, siní  

afectar  una  l nea  de  dise o  y  disposici n  urbana  y  que  el  modelo  de  laí ñ ó  

demandada no presenta un nivel de novedad a destacar, como tampoco da cuenta 

de un nivel de inventiva el cual lo pueda diferenciar del modelo Isla y aquel, 

tampoco se podr a definir como un  dise o nuevo,  en atenci n a que posee unaí ñ ó  

naturaleza y configuraci n proyectual altamente vinculada al modelo Isla.  ó

Que en atenci n al conocimiento propio en el rubro del autor  informe noó  

objetado por la contraria, acompa ado a fojas 141 y siguientes, el Tribunal leñ  

otorga mayor m rito probatorio,  por cuanto adem s,  de su declaraci n comoé á ó  

testigo mediante la cual  ha reconocido su informe t cnico,  que  responde deé  

manera m s directa y t cnica las controversias  existentes en el  proceso,  en elá é  

sentido que la luminaria Tundra  presenta similitudes con Isla tanto estructurales, 

de  dise o,  de  partes  y  piezas,  estructuras,  terminaciones,  entre  otros  aspectosñ  

referidos.

TRIGESIMO PRIMERO: Que, adem s,  las alegaciones planteadas porá  

las actoras referidas a la infracci n incurrida por la empresa demandada, en laó  

fabricaci n y comercializaci n de la luminaria Tundra, con conocimiento de laó ó  

existencia de una patente de modelo industrial, en beneficio de la luminaria Isla 

ha  quedado  demostrada  adem s,  con  los  antecedentes  contenidos  en  laá  

instrumental rendida por las actoras y agregada al proceso  cuyo detalle se ha–  

rese ado  en  lo  pertinente  del  motivo  vig simo  quinto,  y  que  consiste  en  elñ é  

contrato  de  transferencia  de  tecnolog a;  el  registro  de  propiedad  N 5391;  lasí °  

cotizaciones de luminarias de la demandada emitidas el 23 de enero de 2012; 

folleto  o  aviso  publicitario  emitido  por  la  demandada,  mediante  el  cual  ha 

promocionado  la  comercializaci n  y  venta  de  sus  luminarias;  carta  deó  

comunicaci n a la Municipalidad de la Granja mediante la cual la actora enó  

Chile inform  de modo oportuno  respecto de la ilegalidad que se podr a produciró í  

al  utilizar  la  luminaria  fabricada  y  comercializada  por  la  contraria,  en  la 

implementaci n de las licitaciones a cargo, en atenci n a que  la actora Schrederó ó  

Chile S.A es licenciataria exclusiva para todo el territorio nacional; antecedentes 

contenidos en las bases de la licitaci n  llamada por la I.M de La Granja; cartasó  

remitida por un cliente a una de las actoras, mediante la cual se le inform  que suó  

empresa hab a decidido utilizar como proveedor de luminarias para implementarí  

la licitaci n antes referida a la empresa demandada, con su producto Tundra; laó  

certificaci n  emitida  por  CESMEC de  diciembre  de  2011,  que  demuestra  laó  

decisi n de la demandada por comercializar en el pa s su producto. ó í
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TRIGESIMO SEGUNDO: Que,  en  relaci n  a  si  las  partes  detentanó  

patentes de invenci n y/o de dise o industrial, respecto de las luminarias antesó ñ  

se aladas;  cabe  se alar  que  la  parte  demandante   mediante  la  instrumentalñ ñ  

acompa ada legalmente  al proceso y que consiste  en  el documento otorgadoñ  

por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del 

Registro N 5391 de la patente de  dise o industrial  a favor de la empresa belga,° ñ  

sobre la luminaria  modelo o tipo Isla, cuya vigencia comprende el periodo 8 de 

marzo de 2007 hasta el 8 de marzo de 2017, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

art culo 8 de la ley N 19.039, por lo que ha quedado demostrada la existencia deí °  

la patente de dise o industrial, que protege a la luminaria Isla dise ada y creadañ ñ  

por la empresa demandante belga.  Adem s, las actoras acreditaron este hechoá  

mediante la confesi n ficta del representante legal, en relaci n al contenido de lasó ó  

posiciones sexta y s ptima, por cuanto el Tribunal tiene como efectivo  que laé  

demandada en autos conoc a la existencia  de la luminaria modelo Isla, fabricadaí  

y  comercializada  en  Chile  por  la  actora  Schreder  Chile  S.A,  la  cual  es 

pr cticamente  id ntica   a   la  luminaria  comercializada  por  la  contraria   y,á é  

adem s, ten a conocimiento de la existencia de la patente de dise o industrialá í ñ  

antes referida.  Corrobora la conclusi n lo indicado por el perito judicial donó  

Eduardo Miranda Quilodr n,  en lo pertinente de fojas 395, ex 392 y 395, delá  

informe evacuado y agregado a fojas 367 y siguientes, ex 364, 367 y 371, en los 

t rminos por l referidos; sin perjuicio que respecto a la demanda, el perito haé é  

concluido  en lo pertinente de fojas 396, ex 393 y 400 - que dicha empresa no–  

posee registro de dise o industrial para su luminaria modelo Tundra. ñ

TRIGESIMO TERCERO:  Respecto  a   si  de  la  conducta  atribuida  a  la 

demandada se irrogaron perjuicios a la actora, y, en su caso, naturaleza, especie y 

monto  de  los  mismos,  de  las  probanzas  presentadas  al  proceso  por  la  parte 

demandante,  ha quedado demostrado que la demandada ha incurrido en una 

conducta ilegal al comercializar la luminaria Tundra, infringiendo de ese modo 

los derechos de propiedad industrial  de las actoras, amparados por el registro 

otorgado  N 5391,  como  consecuencia  de  vulnerar  la  patente  de  dise o,  que° ñ  

ampara la luminaria Isla y, que consisten  en cotizaciones de luminarias modelo 

Tundra, de 23 de enero de 2012, facturas de compra emitidas por la demandada, 

folletos de publicidad, correo  de 5 de enero de 2012, mediante el cual la actora 

en Chile expone  a un cliente su postura en raz n del cambio de proveedor ( laó  

empresa demandad), la instrumental rendida por la demandada en la exhibici nó  
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de documentos decretada y su complementaci n, referida a facturas  que danó  

cuenta de ventas de luminarias Tundra en el periodo que se indica durante los 

a os 2010 y 2014, por los montos que en cada caso se indican.  Corrobora lo yañ  

concluido la confesi n ficta de la demandada, en relaci n al contenido de lasó ó  

posiciones 9 y 10 del  pliego, ya referido con antelaci n y el  contenido de laó  

instrumental  acompa ada,  referida  a  fotograf as  obtenidas  con  motivo  de  lasñ í  

instalaciones de luminarias, cotizaciones de ambos modelos, entre otros.

TRIGESIMO CUARTO:  Que,  en  consecuencia,  de  las  diversas  probanzas 

acompa adas al juicio por las actoras ha quedado demostrado que la conductañ  

infraccional de la contraria, le ocasion  perjuicios, que se materializaron en laó  

p rdida  de  clientes  y  transacciones  comerciales  al  respecto,  derivadas  de  sué  

conducta.  Corrobora adem s, lo concluido al efecto, el contenido del oficio deá  

respuesta remitido por la Municiplalidad de La Granja, agregado a fojas 276 y 

siguientes.

TRIG SIMO QUINTO: Que, en relaci n a lo concluido con antelaci n,É ó ó  

cabe  mencionar  que  las  probanzas  aportadas  al  efecto  por  la  demandada, 

principalmente documental, resultan insuficientes para desvirtuar lo concluido con 

antelaci n, por cuanto el contenido del informe de b squedas, nacional y mundialó ú  

sobre patentes de luminarias y evaluaci n t cnica entre las luminarias Tundra eó é  

Islas, cuyo autor es don Nicol s Andalaft Jezam, ingeniero civil industrial, de laá  

Universidad de Chile, cuyas antecedentes no permiten desvirtuar lo ya concluido 

y adem s, en atenci n a que no ha sido reconocido en juicio, de acuerdo a loá ó  

dispuesto en el art culo 346 N  1 del  C digo del ramo.í ° ó

Que  en  relaci n  al  instrumento  comparativo   (fojas  211,  ex  209)   yó  

siguientes, en el cual se analizan las dimensiones de ambas luminarias en cuesti n,ó  

confirma la conclusi n que la luminaria Tundra se trata de un modelo similar aló  

dise o denominado Isla.ñ

En  relaci n   al  contenido  del  instrumento  comparativo  de  an lisis  deó á  

dimensiones de las luminarias en cuesti n, no permite desvirtuar lo se alado aló ñ  

efecto por el testigo don Germ n  Espinoza, en su declaraci n agregada a fojasá ó  

195  y  siguientes  y  en  el  documento  de  su  autor a,  que  rola  a  fojas  141  yí  

siguientes.

En cuanto a la copia de la solicitud de dise o industrial N 2350-2011, deñ °  

septiembre de 2011, no consta que la parte que lo presenta haya acompa adoñ  
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antecedentes  que  permitan  concluir   que  INAPI  acogi  la  solicitud  de  laó  

demandada.

En cuanto a la fotocopia de la solicitud de dise o industrial N 00231-2005,ñ °  

de febrero de ese a o, presentado por la empresa demandada a la instituci nñ ó  

antes indicada, igualmente, no aporta mayores antecedentes de convicci n queó  

permitan asignar mayor valoraci n, en atenci n a que no consta el resultado de laó ó  

tramitaci n ó

Que  la  fotocopia  del  registro  de  Dise o  Industrial  N 5391-2007,ñ °  

igualmente,  acompa ada  por  la  contraria,  nada  aporta  en  relaci n  con  lañ ó  

controversia del juicio.  

TRIGESIMO SEXTO: Que, en consecuencia, y acreditados los hechos 

fundantes de la acci n deducida y por aplicaci n de las normas invocadas aló ó  

interponer el libelo pretensor que ahora se resuelve, procede acoger el libelo, en la 

forma que se indicar  en lo resolutivo. á

TRIGESIMO SEPTIMO: Que la demandada deber  pagar a las actorasá  

Schreder S.A y  Schreder Chile S.A la indemnizaci n por los da os y perjuiciosó ñ  

efectivamente  ocasionados,  en  su  calidad  de  licenciataria  de  los  derechos  de 

propiedad industrial por ella infringidos, durante el periodo 8 de marzo del a oñ  

2007 a la data de interposici n de la demanda, con una diferenciaci n del sujetoó ó  

beneficiario de los perjuicios,  a contar del d a 1 de enero de 2009, por haberseí  

suscrito en esta ltima fecha, el contrato de licencia o transferencia tecnol gica aú ó  

favor de Schreder Chile S.A., siendo sta ltima, a contar de tal fecha, la nicaé ú ú  

titular de indemnizaciones.

Que, en atenci n a que no existen antecedentes suficientes que permitanó  

determinar  en  esta  etapa  procesal  la  naturaleza  y  monto  de  los  perjuicios 

ocasionados como consecuencia de la conducta infractora de la demandada, se 

deja su determinaci n para la etapa de ejecuci n de esta sentencia.ó ó

TRIGESIMOCTAVO: Que, las restantes pruebas rendidas por la actora, 

solo vienen a corroborar lo ya concluido.

 TRIGESIMO  NOVENO:  Que,  a  fin de  evitar  que  se  prosiga  la 

infracci n a los derechos de ambas actoras, se dispone oficiar en su oportunidad,ó  

a la empresa Pedro Avil s Romero y C a. Limitada, y a la Ilustre Municipalidadé í  

de La Granja, para que informen si se encuentran en sus dependencias unidades 
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de la luminaria infractora,  modelo o tipo Tundra, destinadas a ser utilizadas en 

la implementaci n o ejecuci n de la licitaci n p blica vinculada al proyecto Vó ó ó ú “  

Etapa Paseos Peatonales, Comuna de La Granja , C digo BIP N  30094956-0,” ó °  

ID N  2963-21-LP11.°

CUADRAG SIMO: Que se condena en costas del juicio a la demandada.É

Por estas consideraciones y visto adem s, lo dispuesto en los art culos 46,á í  

49, 62, 65, 67, 106 y 108 letra b) de la ley N 19.039; art culos 1698 del C digo° í ó  

Civil; Ley 19.996; art culos 144 y 680 y siguientes del C digo de Procedimientoí ó  

Civil, se dispone: 

A) Que se desestima la excepci n de incompetencia absoluta opuesta por laó  

demandada, a lo principal de fojas 97, con expresa condena en costas 

de la incidencia, conforme a lo se alado en el motivo tercero.ñ

B) Que  se  rechazan  las  objeciones  instrumentales  opuestas  por  el 

apoderado de la demandada, en el cuarto otros  de la solicitud agregadaí  

a fojas 97 y siguientes, con costas de la incidencia, de acuerdo a lo 

expuesto en el considerando sexto.

C) Que -  de  acuerdo a lo  pedido -se  rechaza  la  objeci n  instrumentaló  

subsistente  y  opuesta  por  el  apoderado  de  las  demandantes,   en  la 

solicitud de fojas 239, ex 237, de acuerdo a lo razonado en el motivo 

noveno.

D)Que se acoge la tacha opuesta por el apoderado de la demandada, 

en lo  pertinente a  fojas  200,  ex 198 y  199,  en contra  del  testigo 

ofrecido  por  la  contraria,  don  FRANCOIS  I.M.J.  LOVENS, 

individualizado en el numeral segundo, de lo principal de lo pertinente 

de  fojas  127,  fundada  en  el  art culo  358  N  5  del  C digo  deí ° ó  

Procedimiento  Civil,  de  acuerdo  a  lo  expresamente  solicitado,  de 

acuerdo a lo dispuesto en el motivo duod cimo. é

E)Que no ha lugar a la tacha opuesta por la parte demandada,  en 

contra  del  testigo  ofrecido  por  la  contraria,  don  Gonzalo  Antonio 

Cuello Pujado, fundada en la causal de inhabilidad establecida en el 

art culo 358 N 5 del c digo del ramo, de acuerdo a lo razonado en elí ° ó  

motivo decimoquinto.
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F)Que rechazan las excepciones dilatorias opuestas en el primer otros  deí  

fojas 97 y siguientes, en subsidio de la incompetencia absoluta alegada, fundadas 

en las normas establecidas en los numerales segundo y sexto del art culo 303 delí  

C digo de Procedimiento Civil, con costas, de conformidad con lo expresamenteó  

solicitado  al  efecto,  conforme  a  lo  dispuesto  en  los  motivos  decimoctavo  a 

vig simo.é

G)Que se acoge la demanda interpuesta en lo principal de fojas 1 y, en 

consecuencia, se dispone:

g.1)  La   cesaci n  inmediata  de  los  actos  que  violen  el  derechoó  

protegido,  esto  es,  el  cese  inmediato  de  la  importaci n,  distribuci n  yó ó  

comercializaci n  -en cualquier forma-  de las luminarias modelo o tipoó  

Tundra,  incluyendo  las  partes  y  piezas  para  la  fabricaci n  de  esasó  

luminarias  en nuestro pa s.í

g.2)  La  incautaci n  mediante  ministro  de  fe  de  todo  el  stock  oó  

existencias de luminarias modelo o tipo Tundra,  que se encuentren en 

poder  de  la  demandada,  sea  en  bodegas  de  su  propiedad  o  en 

dependencias de terceros, debiendo dicha parte, en la oportunidad procesal 

correspondiente en la etapa de ejecuci n de esta sentencia,  informar aló  

Tribunal lo pertinente.

g.3) Que la demandada deber  pagar a las actoras la indemnizaci n por losá ó  

da os y perjuicios efectivamente ocasionados, por infracci n a los derechos deñ ó  

propiedad  industrial  por  ella  infringidos,  en  la  forma  dispuesta  en  el  motivo 

trig simo  s ptimo  y  en  relaci n  a  la  naturaleza  y  monto  de  los  mismos,  sué é ó  

determinaci n se deja para la etapa de cumplimiento de esta sentencia.ó

g.4) Que,  ejecutoriada esta sentencia, se proceda a oficiar a la empresa 

Pedro Avil s Romero y C a. Limitada, y a la Ilustre Municipalidad de Laé í  

Granja, para que informen si se encuentran en sus dependencias unidades 

de  la  luminaria  infractora,   modelo  o  tipo  Tundra,  destinadas  a  ser 

utilizadas  en  la  implementaci n  o  ejecuci n  de  la  licitaci n  p blicaó ó ó ú  

vinculada al proyecto V Etapa Paseos Peatonales, Comuna de La Granja ,“ ”  

C digo BIP N  30094956-0, ID N  2963-21-LP11. ó ° °

g.5) La publicaci n de la sentencia ejecutoriada, a costa del condenado,ó  

mediante anuncios en un diario a elecci n de la parte demandante.ó
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g.6) Que se condena a la demandada a pagar las costas del juicio.

Reg strese,  notif quese  a  las  partes  y  arch vense  los  autos  en  suí í í  

oportunidad.

ROL N 11167-2012°

DICTADA  POR  DO A  SUSANA  RODRIGUEZ  MU OZ.Ñ Ñ  

JUEZ.

AUTORIZA  DON  JUAN  CARLOS  DIAZ  TORO. 

SECRETARIO SUBROGANTE.

                                          

 

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

01670666456042
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