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Introduccioén

Tradicionalmente han existido relaciones simbidticas entre la naturaleza de un lugar
0 region y la calidad o atributos de los frutos que de dicha zona emanan. Es decir,
lazos entre el elemento natural presente y el proceso productivo o de elaboraciéon que
se originan como consecuencia de la relacién continua y dependiente del hombre y su
medio.

En la antigledad, conocido fue el caso del trigo de Egipto o los textiles elaborados
por los pueblos arabes, donde su calidad se asociaba a la zona geografica en que
eran elaborados. Es mas, en Roma y Grecia los vinos eran designados por el nombre

de su zona de origen, para distinguirlos de bebidas de otras localidades.

De tal manera que cuando el nombre del lugar geografico de donde proviene el
producto, llega a confundirse con éste ultimo, se produce la génesis del concepto de

denominacion de origen, como una realidad histérica, cultural, econémica y social.

Es de publico conocimiento que durante los siglos XIX, XX y lo que lleva del siglo
XXl, el desarrollo tecnolégico ha alcanzado fases 0 momentos inesperados para la
humanidad. Pasando de una etapa pre-industrial a una era interconectada, donde se
asimilan con facilidad los resultados de los procesos productivos de distintos actores
economicos. Este desarrollo cientifico que se ha expandido a todas las &reas, ha
facilitado la vida del hombre en sociedad y ha favorecido el intercambio de bienes y
servicios. Ademas, ha permitido expandir el conocimiento, la técnica y los procesos
productivos a lugares remotos, gracias a las nuevas tecnologias de la informacion

como la television satelital o Internet.

Todo esto ha originado un proceso conocido como Globalizacion, fenémeno que
resulta del incremento del comercio e intercambio cultural. Si bien los beneficios de
este proceso son bienvenidos y fomentados por la comunidad internacional, no es
menos cierto que afecta las costumbres, conocimientos, tradiciones culturales y

econdmicas, hasta el punto de eliminar aspectos relativos a los idiosincrasia nacional o
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local y de pertenencia de ciertos grupos sociales, favoreciendo la simetria en todo

orden y eliminando factores de diferenciacion.

Es asi, como el tema de las indicaciones geogréficas’ y las denominaciones de
origen’ adquiere en la actualidad un papel preponderante tanto a nivel interno de cada
pais, como respecto de las relaciones internacionales que los mismos mantienen. Ello,
debido principalmente a la importancia econémica que significa para un éarea
geografica determinada, que ciertos productos provenientes de algunas zonas
especificas y que poseen caracteristicas especiales, se encuentren amparados por el
derecho y gocen de un estatuto especial de proteccion que les brinda la posibilidad de

ocupar lugares destacados en los mercados locales, nacionales o internacionales.

En el plano internacional se han hecho grandes esfuerzos para lograr una
proteccién uniforme de los derechos industriales de I.G. y D.O., frente a la gran
cantidad de normas contenidas en las diversas legislaciones domésticas. En este
sentido, podemos destacar: el Convenio de Paris, el Acuerdo de Madrid, el Acuerdo de
Lisboa para la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional, el Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) y la creacion de la OMPI

(Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual).

En lo que respecta a nuestro pais, a pesar de ser un tema de una importancia e
internacionalizacion cada vez mayor, ha presentado un nivel de desarrollo precario y
lento, tanto a nivel normativo, como doctrinario y jurisprudencial. Asi, podemos decir
que recién con la ley N° 19.996 de marzo de 2005 se vienen a introducir
modificaciones importantes a la ley N° 19.039 de Propiedad Intelectual,
constituyéndose en la primera en incorporar expresamente la tematica de las
denominaciones de origen (estableciendo conceptos claros sobre las denominaciones

de origen e indicaciones geograficas como derechos de propiedad industrial), junto

! En adelante, indistintamente indicaciones geograficas o |.G.
2Enp adelante, indistintamente denominaciones de origen o D.O.



con establecer elementos procedimentales para obtener el reconocimiento de una I.G.
y D.O.

Ademas, los pocos trabajos existentes en nuestro pais sobre la materia, se avocan
casi exclusivamente al desarrollo de las denominaciones de origen que nacen
producto del decreto N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura que establece Zonas
Viticolas y Fija Normas para su Utilizacion, desarrollando un verdadero Derecho del
Vino. También se han llevado a cabo ciertos estudios en relacion a las
denominaciones de origen establecidas directamente por la ley N° 18.455 sobre
Alcoholes y Vinagres de 1985, como son las relativa al Pajarete, Vino Asoleado y muy
especialmente al Pisco, debido al diferendo con Peru por la pertenencia de la D.O.

“Pisco”.

Sin duda, lo mas preocupante es el practicamente nulo desarrollo dogmatico que se
presenta en relacion a la posibilidad que se establecid luego de que la citada ley N°
19.996 de 2005 introdujera una nueva forma de constitucion de indicaciones
geograficas y denominaciones de origen con su respectivo procedimiento para solicitar
su registro. Abriendo con esto, la puerta para que, productores, fabricantes o
artesanos, cuyos predios o establecimientos de produccion se encuentren dentro de
una zona determinada y que correspondan a un grupo significativo, sean
representados por una persona natural o juridica chilena o extranjera con el fin de

solicitar el registro de una I1.G. 0 D.O.

Esto dltimo, ha permitido la extension significativa de los mecanismos de
reconocimiento que existian con anterioridad, los cuales, se limitaban exclusivamente
a una disposicion legal o a un Decreto del Presidente de la Republica, dictado a través
del Ministerio de Agricultura. A estos, se deben agregar aquellas 1.G. y D.O.

incorporadas por los tratados internacionales.

Por lo tanto, la posibilidad de someterse al régimen de proteccion de los derechos

de propiedad industrial analizados, ha ampliado considerablemente sus fronteras,



dejando en manos de los propios productores una gran posibilidad de amparo bajo

dicho mecanismo de resguardo.

El proceso de reconocimiento estos titulos de proteccion, puede desglosarse en
varios momentos; comenzando con la etapa de solicitud de registro, seguida de su
reconocimiento propiamente tal y finalmente, de aquella que se produce con
posterioridad al mismo. Todas las cuales, creemos que pueden ser analizadas a partir
de las instituciones propias del derecho privado. El estudio en profundidad de estos
fendmenos, constituye el nudcleo central de nuestra investigacion, en especial, la
relacién contractual que se origina entre estos titulares de este derecho de propiedad

industrial.

Por otro lado, el establecimiento de un sistema normativo que consagre la
proteccion de las I.G. y D.O., trae aparejado una serie de beneficios o ventajas. Dentro
de los cuales, destacamos la posibilidad de que dichos privilegios industriales facilitan
y promueven la coordinacién de la cadena de produccion en torno al origen geografico
y a las précticas culturales y tecnoldgicas locales. Esto ultimo, permite cristalizar en
torno a ellas, un esfuerzo de promocion colectiva de productos tradicionales de
pequefios y medianos empresarios agricolas, artesanales localizados en una zona
determinada del pais, fenémeno que se ha hecho posible recientemente® en virtud de

la reforma anteriormente citada.

Las asociaciones y alianzas, que pueden llegar a producirse entre los productores,
fabricantes o artesanos beneficiarios con el registro de una determinada I.G. o D.O.*
en virtud del procedimiento incorporado a la ley N° 19.039, es un tema que no se ha
dimensionado —sin perjuicio de existir una legislacion que permite y favorece el
establecimiento de formas colectivas-, por lo que no hay conciencia de los reales

efectos que esto puede traer consigo. Es por esto, que abordaremos este tema,

% Nos referimos a aquellos productores que no se encuentran localizados en zonas respecto de las cuales
existe una denominacién de origen legal o producto de un Decreto del Presidente de la Republica por
medio del Ministerio de Agricultura, ya que ellos si han desarrollado formas colectivas con anterioridad a
la reforma mencionada.
* En adelante: productores, fabricantes o artesanos beneficiarios con el registro de una determinada |.G. o
D.O. o productores beneficiarios solamente.
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principalmente al afrontar las ventajas y desventajas que trae consigo el registro de
una determinada I.G. o D.O. y la relacion contractual que se origina, para finalmente
determinar si mediante la adopcion de una forma organizada por parte de los

productores beneficiarios, se podrian alcanzar esos beneficios en forma mas eficiente.

Hemos estructurado nuestra investigacion de manera muy simple, en base a cinco
capitulos que pretenden comprender la mayoria de las aristas que plantea la

problematica objeto de analisis.

Los capitulos son los siguientes:

En el primer capitulo, denominado “Las indicaciones geogréficas vy
denominaciones de origen” , nos ocupamos de presentar un analisis doctrinario de
los derechos industriales de indicacion geogréfica y denominacién de origen. Los
principales aspectos dicen relacién con: realizar un estudio de los distintos conceptos
de I.G. y D.O. presentes en los tratados internacionales, leyes internas y doctrina; la
evolucion que ha presentado la institucién en estudio; sus caracteristicas y elementos
constitutivos; su ambito de aplicacion y un paralelo con diversas instituciones
relacionadas. Todo esto con el fin de obtener una mayor comprension de la institucion
delas 1.G.yD.O.

En el segundo capitulo, denominado “La necesidad de proteccion de las
indicaciones geograficas y denominaciones de origen ", abordamos los motivos
por los cuales se hace necesaria la proteccion de las I.G. y D.O., el fundamento de su

proteccién y los distintos mecanismos instaurados por la legislacion para su resguardo.

En el capitulo tercero, denominado “Marco normativo de las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen”, desarrollamos los diversos instrumentos
internacionales que regulan los mencionados derechos de propiedad industrial,
destacando principalmente aquellos respecto de los cuales nuestro pais forma parte;
se analiz6 derecho comparado para determinar la forma en que regulan algunas

legislaciones extranjeras el tema de las I.G. y D.O. con el fin de realizar un contraste
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posterior con nuestra legislacion; se explor6 en extenso la legislacion interna de
nuestro pais, haciendo un analisis de las distintas fuentes encargadas del
reconocimiento y proteccién de las I1.G. y D.O., las formas de creacion de éstas
dltimas, sobretodo haciendo énfasis en el procedimiento establecido por la ley N°
19.966 que viene a modificar la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y finalmente,
analizamos los capitulos contenidos en el Tratados de Libre Comercio que nuestro
pais ha celebrado con Estados Unidos, el Acuerdo de Asociacién con la Unidn
Europea, entre otros. A fin de poder evaluar el tratamiento que hace cada uno

respecto de las 1.G. y D.O.

El propésito que se busca en este capitulo atiende a la posibilidad de establecer
con claridad todas las normas que regulan el tema de los derechos de propiedad
industrial en cuestion, a fin de poder contrastar el desarrollo de nuestro pais con otras

legislaciones y con diversos tratados internacionales.

En el capitulo cuarto, denominado “Relaciones contractuales que se producen a
raiz de una declaraciéon de 1.G o0 D.O.” se realiz0, en primer lugar, un diagnostico de
la situacion actual, para pasar posteriormente a determinar quién o quienes ostentan la
titularidad de los derechos de propiedad industrial analizados; nos detuvimos con
posterioridad, a examinar la posibilidad de que tales instituciones puedan o0 no
constituir un derecho colectivo; a continuacion, se analizé el contenido del derecho;
luego, se analizaron las relaciones que pueden suscitarse entre productores
beneficiarios con el reconocimiento de una I.G. o D.O. y se intent6 identificar cada una
de las instituciones del derecho privado que se encuentran presentes, para lo cual se
estudio las distintas etapas que tienen por objeto el reconocimiento de uno de estos
derechos. Asi, se analiz6 la etapa de solicitud, la etapa contemporanea al
reconocimiento y la etapa posterior al mismo; para culminar con el estudio del
reglamento especifico de uso y control. Luego de eso, nos avocamos al estudio de los
derechos y obligaciones que pueden surgir, distinguiendo cada una de las fuentes de
I.G. o D.O., para terminar finalmente, con el desarrollo de las ventajas y desventajas
que trae consigo el sometimiento al régimen de proteccion de las 1.G. y D.O. y las

diversas formas de asociacion.
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En este capitulo buscamos realizar una investigacion profunda de los fenédmenos
que se producen durante todo el proceso de reconocimiento de los derechos de

propiedad industrial estudiados, pero, observado desde la éptica del derecho privado.

Finalmente, el capitulo quinto, denominado “Conclusiones”, contiene las
conclusiones que pudimos recabar de todo el estudio y analisis realizado, que puedan
llevar a una mejor comprension del tema de esta memoria y principalmente aquellas

que tengan por objeto corroborar o desechar las ideas planteadas.

Las razones que nos asistieron para escoger y tratar el tema en cuestion, dicen
relacién principalmente con la gran importancia éste versus el poco desarrollo
dogmatico que se ha producido, y sobre todo, el hecho de que la reforma establecida
por la ley N° 19.996 a la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, no ha despertado
mayor interés en la doctrina nacional y menos adn respecto de las instituciones
encargadas de su promocién (por ejemplo el INAPI y el Ministerio de Agricultura, entre
otros). Siendo que, segln nuestra opinion, constituye un mecanismo que puede
permitir el desarrollo de zonas que actualmente no cuentan con las oportunidades ni
los recursos para insertarse en los mercados actuales altamente competitivos, pero,
gue si cuentan con productos que reflejan caracteristicas especiales de ciertas zonas
que los diferencian de otros similares. Todo esto bajo el alero de un sistema de
proteccion consagrado legalmente que establece incluso las instancias para ejercer
derechos y acciones que emanan de los mismos derechos industriales. Esto, junto a la
posibilidad de agrupacion de los mismos productores en torno a formas organizativas,

hace que el interés sea alin mayor.
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Capitulo 1: Las indicaciones geograficas y denomin aciones de origen.

1.1) Concepto de I.G. y D.O. y diferencias entre el las.

Muchos son los conceptos que se han aventurado en relacién a definir una
indicacién geografica y denominacion de origen. Es por esto que, en esta parte de la
investigacion, intentaremos abarcar aquellos que pueden ser considerados como los
mas importantes. Para ello indagaremos definiciones que provienen tanto de la

doctrina como de los principales instrumentos normativos.

Debemos tener en consideracién que, junto con el desarrollo de las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen en el plano internacional, los conceptos de
las mismas también han experimentado una evolucion. En la actualidad existe una
tendencia, tanto por parte de la doctrina moderna como por los tratados sobre la
materia, a sustituir la expresion denominacion de origen por la de indicacién
geografica. Esto ultimo, no quiere decir que ambos conceptos sean diversos e incluso
contrapuestos, sino que existe entre los dos una relacion de género a especie. De tal
forma, la indicacion geografica englobaria a la denominacion de origen. Asi, se estaria
utilizando un concepto Unico y mayormente delimitado con mayor propiedad y técnica

legislativa.

Antes de empezar, nos gustaria dejar establecidas las bases del concepto de
denominacion de origen. Tal como lo sefiala PAZ ALVAREZ: "Las denominaciones de
origen tienen su base en dos concepciones diferentes:

-Como un reconocimiento a una calidad constatada:
En este caso son los hechos los que han precedido al Derecho, ya que el

prestigio de ciertos productos ha llevado a singularizarlos ya sea en su procedencia o

caracteristicas. Un ejemplo nacional seria el vino.
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-Como una decision de la autoridad que la impone por la via normativa:

El legislador busca crear o incentivar un determinado rubro viticola de una regién
ya sea para fines de desarrollo, culturales o turisticos. Un ejemplo de este caso seria
el pajarete® que es el vino genuino y envasado en la lll y IV Region y provenientes de

vides plantadas en dichas regiones™.

En un sentido amplio, la indicacién geografica: "es todo signo, hombre 0 mencion
que identifica un determinado lugar de la tierra, sea un pueblo, una regién, un pais, o
inclusive, un continente. A través de estas indicaciones se ubica espacialmente a las
personas y a las cosas, y esta "informacién" que suministran es aprovechada como
elemento individualizador de productos en el trafico mercantil, de suerte tal que ponen

en conexion el producto al cual se aplican con su lugar de origen o procedencia"’.

Pero, muchas veces el sentido amplio de indicacion geogréfica sefialado se puede
prestar para futuras malas interpretaciones, ya que las indicaciones que se utilizan
para la designacién de determinados productos muchas veces entregan o comunican
un mensaje que va mas alla de la mera procedencia geogréfica y, se hace necesaria
una mayor precision. Es asi como nos encontramos con la figura de la denominacion
de origen, que segun MARONO: “se ha considerado como una indicacion geogréfica
gue, ademas de sefialar la procedencia geogréfica del producto, revela la presencia en
el mismo de cualidades o caracteristicas debidas esencial o fundamentalmente al
medio geografico de origen (formado por la confluencia de factores naturales y

humanos existentes en ese lugar)”.?

® se podria discutir que este nombre constituya una 1.G. o D.O. debido a que no se trata del nombre de
una localidad, es decir, no esta asociado al factor geografico, elemento constitutivo de dichos derechos.

N ~7.V4 ALVAREZ, Carmen. “Derecho del vino: denominaciones de origen”. Santiago, Editorial Juridica de
Chile, 2001, péag. 96.

7 NUDMAN ALMAZAN, Veronica Alejandra. Proteccién Internacional de la Denominacién de Origen Pisco
Chileno: De La controversia con Pera y en Particular del Arreglo de Lisboa y La Inscripcion del Pisco
Peruano en La Organizacion Mundial de La Propiedad Intelectual. Tesis para optar al grado de Licenciado
en Ciencias Juridicas y Sociales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 2007. Pag.2.

8 MARORNO, Maria del Mar: “La Proteccion Juridica de las Denominaciones de Origen en los Derechos
Espafiol y Comunitario”. Barcelona, Marcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales, 2002, pags. 21 y22.
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En relacién a esto ultimo, debemos sefialar que el Acuerdo sobre los ADPIC, al
referirse en su secciéon Il al tema tratado, establece un concepto de indicacién
geografica, el cual ser4 analizado mas adelante, mucho mas amplio y menos exigente
en cuanto al vinculo del producto con su territorio originario que los mencionados
anteriormente y que, ademas, no se refiere al concepto de denominacién de origen,

estableciendo un concepto Unico.

1.1.1) Las indicaciones geograficas simples y calif  icadas

De lo sefialado con anterioridad, podemos decir con claridad que existe una
relacion de género a especie entre las I.G. y las D.O., por lo que buscaremos
establecer las diversas categorias que incluyen a las primeras. Seguiremos la
sistematizacion hecha por NUDMAN?, en virtud de la cual, se distinguen primeramente
entre indicaciones geogréficas simples y calificadas y dentro de estas Ultimas
encontramos a las indicaciones geograficas propiamente tales y a las denominaciones

de origen.

En primer lugar, encontramos a las indicaciones geograficas simples, también
denominadas indicaciones de procedencia, las cuales, sefialan un determinado lugar
gue sirve como centro de produccién o de transformacion de productos, pero, que no

vinculan el origen con la calidad ni con determinadas caracteristicas.

En segundo lugar, nos encontramos con las indicaciones geograficas calificadas,
las cuales, a diferencia de las primeras, se refieren a nombres geograficos que
sefalan productos que son propios de una zona determinada, los cuales cumplen con
ciertos requisitos especiales como lo son, tener caracteristicas, cualidades o
reputacion especiales, entre otras. Caracteristicas que se relacionan directamente con
su origen territorial, y que ademas, se encuentran presentes ciertos factores humanos

y naturales.

® NUDMAN ALMAZAN, Verénica Alejandra. Op. Cit. Pags. 7y 8.
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Es a partir de esta Ultima clasificacion, que encontramos el origen de las
instituciones objeto de estudio, es decir, las indicaciones geogréficas propiamente

tales y las denominaciones de origen. Revisaremos a continuacién, cada una de ellas.

Las primeras, se consideran como: “indicaciones o nombre de una region que sirve
para identificar un producto que posee una cierta calidad, reputaciébn u otra
caracteristica que pueda atribuirse a dicho origen geogréfico y cuya elaboracion y

produccion se efectiia en la zona geografica en cuestiéon”.*

En cuanto a las denominaciones de origen, se caracterizan por presentar una doble
vinculacion garantizada por el ordenamiento juridico. En primer lugar, existe un vinculo
entre el producto respectivo que designa la D.O. y, en segundo lugar, una relacion al
lugar que se refiere la denominacién. Por tanto, se puede decir que cumplen una doble
funcidn, la de ser indicativa de la procedencia geogréfica de un producto y la de ser

indicativa de la calidad del mismo.

1.1.2) La denominacion tradicional

Siguiendo a NUDMAN, las denominaciones de origen se integran por asimilacion a
las llamadas denominaciones tradicionales, las cuales, consisten en el nombre que se
utiliza para sefialar un producto que procede de un lugar determinado, sin embargo, no
estd conformado por un nombre que dice relacidbn con una ubicacion geografica. La
denominacién tradicional, sin perjuicio de generar en la mente del publico la idea de un
lugar geogréfico determinado, no corresponde a uno de dichos lugares. Esta
institucion es amparada por el derecho en la medida en que cumplen con los requisitos

establecidos para las denominaciones de origen.

19 CLARO SWINBURN, Felipe. Decisiones del Panel de la OMC en Materia de Marcas e Indicaciones
Geogréficas. Directiva Europea Vs. Acuerdo TRIPs. Australia y USA Vs. Unién Europea. En: Temas
Actuales de Propiedad Intelectual, Estudios en Homenaje a la memoria del Profesor Santiago Larraguibel
Zavala. 1° ed. Santiago. Editorial Lexis Nexis, 2006. pp. 415-416.
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Dentro de los ejemplos de denominacion tradicional podemos citar el caso del
"Muscadet”, vino de la region de Nantes, Francia y el caso del "Reblochon”, queso

originario de la Alta Saboya, Francia'".

1.1.3) Conceptos de I.G. y D.O aportados por instru  mentos internacionales.

Se han hecho varios esfuerzos mancomunados por intentar definir a las
indicaciones geogréficas y denominaciones de origen. A nuestro parecer, las mas

importantes, se encuentran contenidas en los siguientes instrumentos.

El Arreglo de Lisboa de 1958

El Acuerdo de Lisboa, relativo a la proteccion de las denominaciones de origen y su
registro, crea un sistema internacional de real proteccion a las D.O. Establece lo que
se entendera por D.O. al sefialar que: "la denominacion geogréfica de un pais, de una
region o de una localidad, que sirve para designar un producto que le es originario y en
el cual la calidad y las caracteristicas son debidas esencialmente al medio geogréfico,
comprendiendo éste los factores naturales y los factores humanos". Este arreglo,
aporta la primera definicion de denominacion de origen contenida en un instrumento

internacional.

Esta definicion implica fundamentalmente tres condiciones para que estemos en

presencia de una D.O., las cuales son:

- Deben ser nombres geograficos.

- Deben servir como designacion del origen geogréfico.

" NUDMAN ALMAZAN, Veronica Alejandra. Op. Cit. Pag.10.
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- Las caracteristicas del producto deben ser esencialmente atribuidas al medio

geografico.

Al analizar el concepto dado por el Acuerdo de Lisboa nos damos cuenta que ésta
no exige elementos como el uso o la fama anterior. Aca, es el medio geografico el que

entrega su calidad o caracteristicas esenciales.

Lo que si exige esta definicion, es la presencia del nombre de un lugar geografico
en el cual se genera el producto, esta es una diferencia con el concepto que nos
entrega la OIV*?. El concepto dado por el Arreglo de Lisboa, pone énfasis en que
deben existir factores humanos y naturales. Se ha criticado esta definicion toda vez

gue no da una explicacién acerca de la naturaleza juridica de los derechos analizados.

La Asamblea General de la Organizacion Interna  cional del Vino (OIV) de 1947.

La Asamblea General de la Organizacion Internacional del Vino®3, con fecha 30 de
octubre de 1947, se encargd de sefialar, aunque con un enfoque relativo al sector
vinicola, que: "la denominacién de origen vitivinicola es un derecho de uso colectivo
del hombre, calificando un lugar de produccion y sirviendo para designar un vino o un
aguardiente procedente de este lugar. Este derecho accesorio del bien raiz, es

imprescriptible e inalienable”.

Cuando dicha organizacién propuso tal concepto lo que en definitiva se perseguia
era la proteccion de las denominaciones que, para ese entonces ya habian alcanzado
una reputacién frente a aquellos inescrupulosos productores, que procurando

aprovecharse de su prestigio legitimamente ganado, intentaban usurpar su nombre.

21 a Organizacion Internacional del Vino (OIV) establece que "la denominacién de origen vitivinicola es
un derecho de uso colectivo del hombre, calificando un lugar de produccién y sirviendo para designar un
vino o un aguardiente procedente de este lugar. Este derecho accesorio del bien raiz, es imprescriptible e
inalienable".
13 En adelante indistintamente Organizacion Internacional del Vino o OIV.
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El concepto dado por dicho instrumento, constituye una recomendacion para los
diversos Estados, pero, no una norma juridica. Dicha Organizacién sefiala que las
D.O. deben cumplir con los requisitos de haber sido constatadas y haber llegado a
tener una reputacion. Se exige en este caso la fama, el uso y la delimitacion del area
de produccién y las diversas variedades de la vid, pasando a segundo plano los
factores humanos, siendo incluso, optativos.

De lo establecido por la OlV, se destaca el hecho de considerar a la D.O. como un
derecho de uso, en virtud del cual, la persona que ostenta su titularidad puede
utilizarlo o servirse de él, pero, no posee las demas facultades del dominio, como son,

el goce y la disposicion. Constituyendo asi un derecho limitado.

Es ademas un derecho colectivo, ya que no sélo se encuentra en manos de un solo
titular, sino que le pertenece a todas las demas personas productoras de vino que

cumplen los requisitos y condiciones establecidas por la ley.

También se le considera accesorio del bien raiz, ya que se encuentran supeditados

a la suerte del bien raiz al cual acceden, sin el cual no pueden subsistir.

Estos derechos son inalienables ya que se encuentran indisolublemente ligados al
bien raiz al cual acceden, por lo tanto, la transferencia del bien inmueble trae como

consecuencia la enajenacion de este derecho.

Ademas, son imprescriptibles de tal manera que no opera ni la prescripcion
extintiva como modo de extinguir obligaciones, ni tampoco la adquisitiva como un

modo de adquirir el dominio.

Lo que agrega la OIV en relacion a los conceptos sefialados anteriormente, son los
factores de “notoriedad” y “reputacion” que deben tener las D.O. para ser tales. Dichos
elementos, constituyen un concepto integral que tiene gran importancia,
considerandose como un instrumento esencial para el desarrollo de una economia, ya

que, busca el esfuerzo de promocién colectiva, para asi garantizar calidad,
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procedencia, tradicibn e historia que muchas veces son fruto del vinculo que se

produce entre los grupos de personas y el lugar geografico que habitan.

La Decision 344 del Acuerdo de Cartagena de 19 93.

Sin perjuicio de que nuestro pais no figura como signatario de este cuerpo
normativo, la insercion en este trabajo es sélo ilustrativa para entender la tendencia —
latinoamericana- que se ha ido generando en cuanto al establecimiento de una

definicion para los derechos industriales analizados.

Dicho instrumento, en su articulo 129 sefiala que: “Se entendera por denominacién
de origen a una indicacion geografica constituida por la denominaciéon de un pais, de
una region o de un lugar determinado, que sea utilizado para designar a un producto
originario de ellos, cuyas cualidades y caracteristicas se deben exclusiva y
esencialmente al medio en que se produce, incluidos los factores naturales y
humanos”. Como se puede ver, dicho acuerdo sobrevalora los elementos naturales y

humanos en perjuicio de la vinculacién geogréfica.

El Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC) de 1995.

Con la creacién de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC) y, como causa de
las negociaciones promovidas por la Union Europea, se introduce el concepto de
Indicacion de origen geografico o indicacion geografica como una nueva categoria de

derecho de propiedad intelectual, el cual, aparece recogido dentro de los acuerdos
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ADPIC (o TRIPS, por sus siglas en inglés)*. La OMC utiliza este término como comin
denominador para sefalar varios conceptos e instrumentos utilizados por los Estados
miembros, para indicar bienes de cierto origen geogréfico y evitar confusiones con
términos especificos que estan, legalmente definidos en cada pais o region (como
denominaciones de origen, indicaciones geograficas).

Este acuerdo, suscrito en el marco de la Organizacibn Mundial del Comercio,
establece en la seccion lll referida a las Indicaciones Geograficas (que viene a ser una
de las principales innovaciones que el acuerdo ADPIC introduce al sistema
internacional de propiedad industrial), en su articulo 22.1 que : “1. A los efectos de lo
dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geograficas son las que identifiquen un
producto como originario del territorio de un Miembro o de una region o localidad de
ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del

producto sea imputable fundamentalmente a su origen geografico”.

Esta definicibn es mas amplia y menos exigente que la institucion juridica de la
denominacion de origen, en cuanto al vinculo del producto con su territorio originario,

para lo cual, deben cumplirse los siguientes elementos:

- Necesariamente la indicacion tiene que identificar a un producto, pero no es
necesario que sea el nombre geogréfico, pueden ademas, ser simbolos,
emblemas, u otros que se asocien a su origen.

- El producto debe tener una “calidad dada”, una “reputacion” u “otra
caracteristica” que se atribuya principalmente a su origen territorial. Por lo
tanto, se puede sefialar que la sola reputacién constituye elemento suficiente
para la existencia de una indicacion geogréfica.

- El acuerdo ADPIC no establece en forma explicita nivel alguno de

homogeneidad al momento de distinguir las caracteristicas o calidad del bien.

¥ Las siglas ADPIC, se refieren al Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio, en ingles constituye las siglas TRIPs, las que hacen referencia a The Agreement on
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
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Reglamento N° 510/2006 CE de 2006.

Hemos decidido incluir este Reglamento dentro de nuestro estudio, principalmente
porgue es en la normativa europea donde encontramos la legislacién més innovadora
y proteccionista; en donde existe la mayor cantidad de I.G. y D.O. reconocidas y
porque en la Comunidad Europea, al igual que en nuestro pais, se hace la distincién
entre ambos derechos.

Asi, este Reglamento, elaborado por el Consejo de la Union Europea el 20 de
marzo de 2006, relativo a la Proteccion de las Indicaciones Geograficas y las
Denominaciones de Origen de los Productos Agricolas y Alimenticios, establece en su

articulo 2°, nimero 1, letras a) y b):

"Denominacion de origen e indicacion geogréfica:

1. A efectos del presente Reglamento se entendera por:

a) denominacion de origen: el nombre de una regién, de un lugar determinado o, en
casos excepcionales, de un pais, que sirve para designar un producto agricola o un

producto alimenticio:

- Originario de dicha region, de dicho lugar determinado o de dicho pais,

- Cuya calidad o caracteristicas se deban fundamental o exclusivamente al medio
geografico con sus factores naturales y humanos, y

- Cuya produccion, transformaciéon y elaboracion se realicen en la zona geografica

delimitada;

b) indicacion geogréafica: el hombre de una region, de un lugar determinado o, en
casos excepcionales, de un pais, que sirve para designar un producto agricola o un

producto alimenticio:

- Originario de dicha region, de dicho lugar determinado o de dicho pais,
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- Que posea una cualidad determinada, una reputacion u otra caracteristica que pueda
atribuirse a dicho origen geografico, y
- Cuya produccion, transformacion o elaboracién se realicen en la zona geogréfica

delimitada”.

Como puede notarse, la regulacion es mas profusa y estricta, ya que se tiende a

dar un mayor proteccionismo en las legislaciones europeas.

El Tratado de Libre Comercio entre Chiley Es tados Unidos de 2003 *°.

Dicho instrumento, en su articulo 17.4, relativo a las Indicaciones Geogréficas,
sefala los siguientes numerales:
“1. A los efectos de lo dispuesto en este articulo, indicaciones geograficas son las que
identifiquen un producto como originario del territorio de una Parte, o de una regién o
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion u otra caracteristica
del producto, sea imputable fundamentalmente a su origen geografico. Cualquier signo
0 combinacion de signos (tales como palabras - incluidos los hombres geograficos y
de personas, letras, nimeros, elementos figurativos y colores) de cualquier forma que

sea, podran optar a la proteccion o reconocimiento como una indicacion geogréfica”.

El concepto que nos entrega el TLC es practicamente el mismo que el contenido en
el acuerdo ADPIC, pero, posee una mayor amplitud, ya que agrega que cualquier
signo o combinacion de signos (tales como palabras, incluidos los nombres
geograficos y de personas, letras, numeros, elementos figurativos y colores) de
cualquier forma que sea, podran optar a la proteccidn o0 reconocimiento como una

indicacién geografica.

> Este Tratado de Libre Comercio fue suscrito por ambos paises el 6 de junio de 2003, entrando en
vigencia en ambos paises el 1 de enero de 2004.
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Hay que recordar que en Estados Unidos las I.G. son susceptibles de proteccion
mediante marcas colectivas o de certificacion. Sin embargo, en nuestro pais, tal como
lo establece el articulo 20 letra j) de la Ley de Propiedad Industrial: “no podran
registrarse como marcas: j) Las que puedan inducir a error o confusién en el publico
consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende
distinguir en Chile una Indicacion Geografica o Denominacién de Origen”. Debido a
esta razén es que el concepto del TLC se extiende mas alla de lo establecido por el
acuerdo ADPIC.

Se ha criticado mucho la definicion que incorpora el TLC en cuestion,
principalmente por su amplitud, ya que puede traer consigo consecuencias que
podrian afectar a nuestro pais, un ejemplo de esto, es que segun el principio de la
norma mas favorable cualquier pais que sea miembro de la OMC estaria en
condiciones de exigir a nuestro pais que se le haga extensiva la proteccion a signos o

combinaciones de signos como I.G.

Debemos sefalar que en el capitulo Il nos referiremos a los mecanismos de
proteccion contenidos en cada uno de estos instrumentos internacionales. A excepcion
de lo expuesto por la Asamblea General de la Organizaciéon Internacional del Vino
(OIV), por constituir s6lo una recomendacion para los paises y por avocarse

exclusivamente al tema vitivinicola.

1.1.4) Concepto legal de I.G. y D.O.

En nuestra legislacion, existen tres formas de reconocimiento de una declaracion
de indicacion geogréfica y denominacion de origen. Sea mediante un texto legal que
asi lo establezca; un decreto supremo del Presidente de la Republica, expedido a
través del Ministerio de Agricultura y finalmente, una tercera forma, consistente en el

registro de una declaracién de I.G. y D.O. como consecuencia de la respuesta positiva
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de la autoridad frente a una solicitud de inscripcion, llevada a cabo ante el Instituto de

Propiedad Industrial*® (sucesor legal de Departamento de Propiedad Industrial).

ERRAZURIZ TORTORELLIY, plantea también, la existencia de tres formas, pero

establece una distinta clasificacién. Para la autora, existen:

a) Denominaciones de origen establecidas por ley: Pisco, Pajarete y Vino
Asoleado,

b) Indicaciones geograficas y denominaciones de origen sujetas a registro, y

¢) Indicaciones geogréficas y denominaciones de origen protegidas por tratados

bilaterales suscritos por Chile.

Consideramos que esta Ultima clasificacion, se adopta mas a todos los cambios
gue se han producido, no sélo en virtud de la posibilidad de registro establecida por la
ley N° 19.039, sino que también, aquellos que se han producido por la creciente ola de
tratados bilaterales y multilaterales celebrados por nuestro pais, los cuales, contienen

capitulos especificos respecto a estos derechos de propiedad industrial.

En cuanto al concepto relativo a las instituciones tratadas, podemos decir que, con
anterioridad a las reformas realizadas a la ley de propiedad industrial, y a partir del
Titulo V de la ley N° 18.455 y de su reglamento respectivo, el concepto de
denominacion de origen se referia a los factores naturales y humanos, indicando que
éstos debian ser similares y ser originarios de un area geografica determinada. Se
asimilaba mucho al concepto establecido en el Acuerdo de Lisboa. Es importante

sefalar que esta ley no hace alusion a las indicaciones geograficas.

Actualmente, con la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, y luego de las
modificaciones introducidas por la ley N° 19.996, se reconoce y protege las

indicaciones geogréaficas y denominaciones de origen como derechos de propiedad

*® También conocido por sus siglas como INAPI.
7 ERRAZURIZ TORTORELLI, Cristina .Revista Chilena de Derecho. Chile. Vol. 37 N° 2, pp. 207-239
(2010). Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen: Propiedad Intelectual en Progreso.

24



industrial, con lo que se produce un avance significativo en la incorporacion efectiva de

dichas instituciones, al sistema de proteccion de la propiedad industrial.

El articulo 92° de la misma, establece un concepto de indicacion geografica, de la
siguiente forma: a)’Se entiende por indicacion geografica aquella que identifica un
producto como originario del pais o de una region o localidad del territorio nacional,
cuando la calidad, reputacibn u otra caracteristica del mismo sea imputable,
fundamentalmente a su origen geogréfico”; y en su literal b) el correspondiente
concepto de denominacion de origen, al establecer que: b) “Se entiende por
denominacién de origen aquella que identifica un producto como originario del pais, o
de una regién o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputacion u
otra caracteristica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geogréfico,
teniendo en consideracion, ademas, otros factores naturales y humanos que incidan

en la caracterizacion del producto”.

De lo expuesto, podemos concluir que lo que hace la ley es adoptar y reproducir el
concepto de indicacion geogréfica establecido por el acuerdo ADPIC, sin perjuicio de
incorporar el concepto de denominacién de origen, el cual es utilizado también por el
Acuerdo de Asociacion con la Union Europea. Asi, resulta patente que lo que busco la
reforma a la ley de propiedad industrial, fue la adaptacion a las demandas tanto fuera
como dentro del pais por la modernizacién de la normativa relativa a los derechos de
propiedad industriales tratados, lo que facilita la adopcién de nuevos acuerdos
internacionales y genera una mayor confianza en el cumplimiento de aquellos que se

encuentran vigentes.
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1.1.5) Diferencias entre las instituciones estudiad  as.

Luego de haber analizado una serie de conceptos relativos a estos derechos de
propiedad industrial, estamos en condiciones de realizar un contraste entre dichas
instituciones con el fin de entender a cabalidad, cada uno de los elementos que los

conforman.

Volviendo a la clasificacion que se hizo con anterioridad, entre indicaciones
geograficas simples o indicaciones geograficas y las calificadas, se puede concluir que
la diferencia entre ambas radica en el grado de correlacion entre los rasgos

caracteristicos del producto y el lugar especifico donde se produce.

Las I.G. simples, se basan principalmente en ciertos aspectos que dicen relacion
con la competencia desleal y la proteccion del consumidor, principalmente en lo
relativo a la correcta identificacion de los productos, por lo que no podrian
considerarse como derechos de propiedad industrial. Ademas, que solo sefalan un
lugar geografico como centro de produccion o de transformacién de productos, pero,
no vinculan el origen con la calidad ni con determinadas caracteristicas. No son objeto
de ningun titulo o derecho exclusivo de uso, tampoco son objeto de inscripcion o
registro. Pueden usarse en forma libre por cualquier productor para indicar en forma
veraz la procedencia del producto, lo cual, no puede ser impedido por nadie.

En cambio, en las |.G. calificadas se establece un titulo, el cual autoriza a los
beneficiarios con una determinada I.G. a excluir a terceros de su uso. La proteccion de
las 1.G. calificadas es mayor y esto se basa principalmente en que son amparados por
el sistema de proteccion de la propiedad industrial en la medida que dichos productos
tengan las caracteristicas que dicen tener y que sean atribuibles a su entorno
geografico y a una calidad bajo control y supervision. Por lo tanto, éstas si constituirian

verdaderos derechos de propiedad industrial.
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Ahora, entre las indicaciones geogréficas simples (también conocidas como
indicaciones de procedencia) y las denominaciones de origen existen diferencias, por

lo que no deben confundirse.

En cuanto a las primeras: “sirven para sefialar el origen geografico del producto, no
estableciendo requisitos destinados a asegurar una calidad superior. Es decir, en un
mismo lugar geografico pueden existir vinos con denominacion de origen y otros con
indicacibn de procedencia. En cambio, una denominacion de origen es un
reconocimiento a las caracteristicas que hacen diferente a un producto respecto a otro,
asegurando al consumidor su superioridad, autenticidad respecto a su origen
geografico, cepas utilizadas en su elaboracion, normas estrictas de control y calidad y

protegiendo al productor que acata reglas estrictas de produccién y elaboracién”.*®

Otras diferencias que podemos encontrar entre éstas Ultimas, dicen relacion con
gue las indicaciones de procedencia, sefialan el nombre del lugar de produccion,
envasado, transformacion, etc. En cambio, en las denominaciones de origen, todas
esas fases deben realizarse en el mismo lugar. Por otro lado las denominaciones de
origen, para que se produzca su consolidaciéon, requieren la intervencion de la
autoridad para la regulacion del sistema en base al cual se desarrollaran; en cambio,

en las indicaciones de procedencia no existe dicha intervencién.

Lo que distingue a las I.G. propiamente tales de las D.O. pareciera ser una cuestion

de grado, ya que en relacién a sus efectos, no habria diferencias.

En cuanto a las primeras, el origen territorial del producto afecta principalmente en
lo que concierne a determinadas cualidades o reputacion que tiene el producto,
aunque el espacio territorial de donde proviene no se destaque por tener

caracteristicas especiales a partir de factores naturales o humanos.

8 pAZ ALVAREZ, Carmen. “Derecho del vino: denominaciones de origen”. Santiago, Editorial Juridica de
Chile, 2001, pag. 98.
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En cambio, en el caso de las D.O. claramente se considera el entorno geogréfico
en donde obtiene su génesis el producto, pero ademas tomando el conjunto de

factores naturales, humanos y tradicionales que determinan su origen y cualidades.

Para estos efectos, se ha considerado como factores humanos: “entre otros, las
practicas culturales del lugar, los conocimientos y procedimientos tradicionales de
cultivo, recojo, conservacion y produccién empleados por los productores del lugar, la
seleccion de las variedades, razas o cepas de los vegetales, microorganismos o
animales utilizados, las técnicas y métodos de fabricacién y el acondicionamiento o
presentacion de los productos terminados™®: y por su parte, corresponderian a los
factores naturales: “el suelo — la tierra -, el subsuelo, el clima, el microclima, la latitud
geografica, las caracteristicas topogréaficas, asi como las variedades o tipos de

vegetales, animales o microorganismos existentes y utilizados en el lugar de origen”®

Si bien, los factores humanos tienen una menor importancia que los naturales,
sobretodo en la produccién vitivinicola, su influencia en el producto final puede llegar a

ser significativa.

Luego de haber analizado una serie de conceptos referentes a las instituciones
analizadas, podemos sefialar que no existe consenso en el plano internacional en
cuanto a la utilizaciéon de estas instituciones. Generalmente se distingue entre las I.G.
y las D.O., a partir de las bases sentadas por el articulo 1°, numeral 2° del Convenio
de Paris, del que podemos concluir que ambos conceptos son distintos. Sin perjuicio
de esto, existe consenso en la doctrina en cuanto a considerar que hay una relacién
de género a especie entre ambos, siendo ésta la tendencia actual. Lo que generaria,
gue muchas veces solo se haga referencia a las indicaciones geograficas, como es el

caso del acuerdo relativo a los ADPIC.

9 NUDMAN ALMAZAN, Verénica Alejandra. Op. Cit. Pags.8 y 9.
> NUDMAN ALMAZAN, Verénica Alejandra. Op. Cit. Pag.8.
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1.2)  Evolucion histérica de la proteccion de las de  nominaciones de origen.

Desde tiempos remotos se ha llevado a cabo por parte de la sociedad, una
asimilacion entre el lugar geogréfico donde se elabora un producto y la calidad
especifica de éste, designandose generalmente con el nombre del lugar geografico de
produccién, como la forma mas usual de diferenciar un producto una vez que éste

adquiere caracteristicas del tipo homogéneas que lo hacen diferente a los demas.?

La institucion que nos convoca, tiene su origen en épocas que datan de tiempos
muy antiguos, hallandose referencias geogréficas en textos biblicos y jeroglificos
egipcios.

Las mas antiguas de estas designaciones geograficas hacian referencia al vino y al
aceite de oliva, dada la especial sensibilidad de la vid y del olivo ante pequefias
variaciones experimentadas en los factores naturales (que son todos aquellos que
escapan a la influencia directa del hombre). Para el caso del vino, es posible
encontrar referencias tan antiguas como las que hace referencia la Biblia a los vinos

de Angaddi y de Baal-Hammon o los de Samos, Creta y Thasos en Grecia.

Durante la vigencia del imperio romano, el cultivo de la vid se masificé en todo el
Imperio y la elaboracion de vinos se convirti6 en una fuente de riqueza importante.
Las zonas mas importantes correspondia a la Galia Narbonnaise (sur de Francia), el
Hermitage, sobre el Rodano, y Gaillac, en el Este francés. Transformando con esto a
las Galias en el centro neurdlgico y estratégico en la venta y distribucién de vinos a

todo el Imperio.

En la Edad Media, y siguiendo con el caso del vino - ya que podria considerarse

como el mas ilustrativo y en virtud del cual se produjeron los primeros intentos de

2l Esto se da en el contexto de una via hacia la especializacién, “al incrementarse la posibilidad de
utilizacién de las plantas, aumentd de esta manera la dependencia mutua entre hombres y
fitocomunidades utiles.

Historia Econdmica Mundial. Del Paleolitico a Internet. Por Maria Barbero, Jorge Saborido, Rubén
Berenblum, Goncal L6épez y German Ojeda. Buenos Aires. Argentina. Emece. 2007. Pag.22.
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proteccion -, en paises como Francia, se desarrollaron vifiedos destinados para el uso
exclusivo de sus propietarios e invitados. Se intentdé producir vinos de gran calidad,
alejados de fines de caracter comercial. Por esto, fueron principalmente las érdenes
religiosas las encargadas de su elaboracion, lo cual, gener6 que los chateaux
franceses alcanzaran gran reputacion en Europa. De hecho en Francia, “alla por el afio
1300, ciertas normas establecieron que no se daria a los vinos de una regién otro

nombre que aquel donde sea creado”.??

Una vez entrada la modernidad, Francia destacé como el pais precursor en su
implementacién (de las D.O.), para expandirse con posterioridad al resto de los paises
europeos, comenzando por aquellos que por su cercania iniciaron el proceso de
reconocimiento con mayor celeridad, como es el caso de Espafia, Italia y Portugal. Las
D.O. e I.G. se originaron como una forma de defensa ante la incipiente usurpacion de
nombres geograficos por parte de otros productores. En esta época los vifiedos de
gran parte de Francia se vieron afectados por una enfermedad que atacaba
directamente a la vid (nos referimos a la filoxera®®), la que provocé dafios incalculables
e incluso hizo desaparecer plantaciones de vid, por lo que se hizo necesario el
restablecimiento de vifiedos fuera de las zonas geogréficas afectadas, lo que dio
origen a la busqueda de nuevos terrenos més fértiles, todo con la finalidad de un
restablecimiento rapido y eficaz para satisfacer la demanda viticola. Sin perjuicio de
esto, la demanda fue tan alta que empezaron a importarse vinos extranjeros, los
cuales comenzaron a relacionarse con nhombres geogréficos célebres, como es el caso
del Bordeaux y el Champagne?, atin cuando no tenian relacion geografica con estos,
por lo que los productores nacionales se vieron perjudicados y la autoridad se vio en la

obligacion de proteger tanto a productores como consumidores.

2 SCHIAVONE, Elena. Derechos intelectuales, Tomo 10. Buenos Aires. Editorial Astrea.2003. pag. 17.

23 | a filoxera, cuyo nombre cientifico es “Dactylosphaera vitifoliae” es un insecto, parasito de la vid, que al
arecer se introdujo en Europa al plantarse vides de origen Americanas.

* Por esto en Francia, en 1905, se “emiti6 la primera ley sobre represion de fraudes de mercaderias y

productos alimenticios, y se fijaron las primeras delimitaciones de las denominaciones de origen (DO)”

SCHIAVONE, Elena. Op. Cit. Pag. 17
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Con posterioridad, se dio inicio al paulatino reconocimiento y proteccién de las |.G.
y D.O. en el plano internacional, de tal manera que desde el punto de vista del marco
legislativo internacional, existen una serie de convenios y acuerdos para el registro y
proteccion de los productos con D.O. o I.G. en las relaciones comerciales
internacionales. Todo esto, debido a la creciente estandarizacién de la legislacién
internacional en materia de propiedad intelectual. Asi, en 1883 se realiz6 la
Convencion de Paris la cual establecié la Unién para la Proteccién Industrial, con la
finalidad de proteger las marcas de fabricacion, los nombres comerciales, las
indicaciones de procedencia y las denominaciones origen. Luego, se llevd a cabo el
Acuerdo de Madrid en el afio 1891, el cual introdujo la idea de represion de las

indicaciones de procedencia.

Posteriormente, la Asamblea General de la Organizacién Internacional del Vino
(OlV), estableci6 un concepto de denominacibn de origen en el afio 1947,
estableciendo en lineas generales que la denominacién de origen vitivinicola es un
derecho de uso colectivo, accesorio a un bien raiz, imprescriptible e inalienable, con lo
cual, se buscd proteger las denominaciones de origen que ya contaban con un
determinado prestigio de aquellos productores que usurpaban inescrupulosamente el
nombre de ciertos productos para aprovecharse de su prestigio. En 1958, se firmé el
Acuerdo de Lisboa, el cual establecié un sistema internacional real de proteccion de

las denominaciones de origen.

Mas recientemente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), pasé a formar parte de uno de los
tres pilares de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), la cual defini6 un
estandar minimo para la proteccion de derechos de propiedad intelectual en los paises
miembros, incluidas las indicaciones geograficas. Como lo sefiala GRANADOS
ROJAS: “El ADPIC suscrito en el seno de los acuerdos internacionales del GATT
firmados en Marrakech el 15 de abril de 1994, el ADPIC es una parte integral del los
Acuerdos de la OMC y ha sido firmado por los 135 paises miembros de la OMC. A
través de este acuerdo se ha aumentado la proteccion internacional y la adaptacion de

las legislaciones nacionales a los estdndares minimos de proteccion, constituyéndose
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en el mas importante acuerdo internacional de proteccion de indicaciones geogréficas

jamas firmado™®.

A esto hay que agregar la inclusion del reconocimiento y proteccion de las
denominaciones de origen e indicaciones geograficas en los acuerdos y tratados

comerciales tanto bilaterales como multilaterales.

Actualmente, las 1.G. y D.O. se encuentran protegidas en la gran mayoria de los
paises del mundo, sin embargo, el marco de la protecciéon en cada uno de ellos, lo
mismo que el grado y especificidad, son variables. Asi, podemos encontrar
mecanismos que tienen por objeto la proteccion de las mismas en forma indirecta a
través de normas que regulan la competencia desleal, la proteccién de las marcas de
certificacion, normas referidas a la proteccion del consumidor o a través de normativas
directas y especificas. En todo caso, la proteccién de las denominaciones origen e
indicaciones geograficas, se encuentra contenida dentro de la legislacion en materia

de propiedad industrial.

En cuanto a normativas especificas, podemos decir con toda autoridad que el
sistema legal mas desarrollado lo tiene la Comunidad Europea. Esto, se debe
principalmente a que es ahi donde encontramos la génesis del concepto,
especificamente en los paises mediterraneos, como son Espafia, Francia e ltalia.
Paises en los cuales apreciamos una larga tradicién en lo relativo a la valoracion y
proteccion de productos tradicionales y con origen geografico determinado, los que

representan por lo general signos de identidad cultural.

El acuerdo sobre los ADPIC por su lado, obliga tanto a los paises firmantes o
signatarios a la adopcién o creacién de regulaciones a nivel interno como a iniciar
negociaciones para lograr la proteccion de las indicaciones de terceros paises. Es en

esa direccion que debemos entender que una I.G. o D.O. de un pais, inscrita,

% GRANADOS ROJAS, Leonardo Gabriel. “Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen. Un

aporte para su implementacion en Costa Rica —IICA-PRODAR-MAG-CNP”. Ministerio de Agricultura y
Ganaderia. Consejo Nacional de Produccién. Febrero, 2004. Pag. 10.
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reconocida y protegida en ese pais de origen, si y sélo si, sera protegida en otro pais,
Unicamente si existe un acuerdo reciproco de proteccién o bien si ambos paises son

signatarios de un mismo convenio internacional de proteccion.

En América Latina, por su parte, la legislacion sobre I1.G. y D.O. se ha presentado
muy diversificada tanto en definiciones como conceptos, sin perjuicio de esto, los
recientes cambios que se han producido en las legislaciones nacionales y la adopcion
de normas de propiedad intelectual en el marco de los esquemas de integracién, han
significado que se produzcan cambios importantes en diversas areas de la propiedad
industrial, y dentro de estas, las denominaciones de origen. Lo que ha generado un
acercamiento de las legislaciones nacionales del continente a los estandares minimos

establecidos por el acuerdo ADPIC.

Igualmente, podriamos sefialar que en Latinoamérica, la practica de resaltar en
forma diferenciadora, mediante un sello de calidad, una caracteristica distintiva y
especial en los productos alimenticios, se encuentra en una etapa inicial, ya que son
relativamente pocos los paises en la region que han desarrollado algun tipo de sello o
signo de calidad para estos productos. Sin perjuicio de que dicho desarrollo es
incipiente en la region, algunos ya han iniciado el proceso de creacion de un marco
regulatorio protector de las I.G. y D.O. Asi, podemos destacar el caso de Argentina,

Peru, Brasil y Chile.

Nuestro pais tradicionalmente ha reunido condiciones favorables que sugieren
sobre los potenciales beneficios de contar con un sistema de reconocimiento y
proteccién de las I.G. y D.O., principalmente para los productos agroalimentarios. Una
de estas condiciones es la tradicion agricola y viticola del pais, cuyos sectores
representa un porcentaje importante del Producto Interno Bruto (PIB) y constituye una
actividad importante al momento de generar empleo. Ademas, el territorio nacional
presenta una gran diversidad geo-climatica y cuenta con particularidades culturales y
sociales que en definitiva, se ven expresadas en las formas de produccién y

elaboracion de productos que favorecen la diversidad y diferenciacion de productos
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principalmente agroalimentarios y viticolas, que presentan distintas formas y grados de
vinculacion con el lugar geografico en donde se producen o elaboran.

Chile cuenta con una legislacién que regula la institucion en comento, la cual se ha
ido modernizando en los ultimos quince o veinte afios, debido basicamente, a la
regulacion de la propiedad industrial, siendo el marco normativo actual cada vez mas
acorde con las exigencias internacionales. Es asi como destacan: La ley N° 19.039 de
Propiedad Industrial que regula principalmente los privilegios industriales y la
proteccién de los derechos de propiedad industrial, junto a su reglamento respectivo;
la ley N° 18.455 “sobre Alcoholes y vinagres” y su reglamento respectivo que regulan
las denominaciones de origen relativas al Pisco, Pajarete y Vino Asoleado; el decreto
supremo N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura que establece zonas viticolas y
fijla normas para su utilizacion y las leyes N° 19.996 y N° 20.160 que vienen a
modificar la ley N° 19.039. Respecto de las ultimas, cabe destacar a la primera, ya que
incorpora expresamente la tematica de las denominaciones de origen (estableciendo
conceptos claros sobre las denominaciones de origen e indicaciones geogréficas como
derechos de propiedad industrial) junto con establecer elementos procedimentales

para obtener el reconocimiento de una I.G. y D.O.

A partir de lo sefialado anteriormente, podemos darnos cuenta como durante el
transcurso de la historia de la economia y el comercio a nivel internacional, el
establecimiento fisico del mismo en lugares geogréaficos determinados, sus negocios o
establecimientos y el aprovisionamiento de materias primas en los lugares de
fabricacion, permitié que se generara una necesidad de diferenciar los productos que
eran elaborados por ellos con marcas o signos distintivos, las cuales comunmente se

relacionaban con los nombres geograficos del lugar de produccion.

Sin perjuicio de esto, dicha evolucion no sélo traté de lograr una individualizacién y
diferenciacion de productos, sino que también, hizo necesario establecer mecanismos
de reconocimiento, proteccion y orden, que establecieran una forma de regular los
conflictos entre dos intereses contrapuestos. Como lo sefiala GRANADOS ROJAS
entre “aquellos que deseaban conservar un derecho adquirido gracias a las

condiciones climaticas particulares, al tipo de suelos, a las formas de cultivar los
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productos o de fabricarlos y, por otra parte, aquellos que se esforzaban, sin razén ni

derecho, para utilizar injustamente las denominaciones usurpadas a fin de sacar un

provecho ilegitimo”.?®

% GRANADOS ROJAS, Leonardo Gabriel. “Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen. Un

aporte para su implementacion en Costa Rica —IICA-PRODAR-MAG-CNP. Ministerio de Agricultura y
Ganaderia. Consejo Nacional de Produccion. Febrero, 2004. Pag. 6.
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1.3) Caracteristicas de las 1.G. y D.O.

Dentro de las caracteristicas de las D.O. y las |.G., podemos sefalar que su
reconocimiento constituye un Derecho de Propiedad Industrial, independiente de que

sea a través de la ley, una resolucién administrativa o0 mediante un decreto supremo.?’

Esto dltimo, porque su utilizacion y explotacién, por medio de su titular, recae en
forma exclusiva y excluyente en un signo distintivo. Es un derecho diferente a la idea
clasica acerca del dominio o propiedad y a los deméas derechos de propiedad
industrial, debido a que el titular de dicho derecho no tiene la facultad de enajenar ni
gravar esa D.O. o I.G. (facultades intrinsecas del derecho real de dominio). Sélo
tendra el derecho de uso para los sujetos beneficiados con dicha declaracion, pero de
manera colectiva. Como lo sefiala CONEJERA: “Este derecho sera limitado en cuanto
a la posibilidad de disposicion. Lo que no podra estar ausente en caso alguno, sera la

128

posibilidad de usar en forma exclusiva la Denominacion”®, sin perjuicio de los demas

titulares beneficiarios.

Como derecho de propiedad industrial, tiene una faz positiva y una negativa. Como
elemento positivo, se le otorga al beneficiado con tal declaracion, la facultad de utilizar
dicha D.O. o I.G a fin de poder diferenciar sus productos dentro de un determinado

mercado.

Este derecho de propiedad industrial posee como es obvio, una faz negativa. Es
decir, se les otorga al titular mecanismos juridicos de proteccién oponible a los demas.

Eso si, aun cuando es una titularidad colectiva como sefialamos anteriormente, su

" A fin de aclarar esto, sefialaremos como ejemplos que el Limén de pica es reconocido a través de una
resolucion administrativa emitida por el INAPI e inscrito en un registro especial. Que el pisco, pajarete y
vino asoleado es reconocido por la ley N°18.455 sobre Alcoholes y Vinagres y que el D.S. N° 464 de
1994, del Ministerio de Agricultura, reconocid indicaciones geografias como Colchagua, Casablanca o
Maule.
*CONEJERA AGUILERA, Pablo. Las denominaciones de origen y el fundamento de su proteccion,
Revista de Derecho y Humanidades, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 2004. Pag. 295.
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ejercicio es absoluto, esto quiere decir, que se puede ejercer tanto contra terceros
como contra otros titulares de la misma I.G. o D.O.

Otra razon para considerar como caracteristica de que constituya un derecho de
propiedad industrial, es que para su existencia y proteccion, requieren de un
reconocimiento oficial, sea este por parte del legislador o de un 6rgano publico.

Caracteristica que es comun a todos los privilegios industriales.

Otra peculiaridad consiste en que es un derecho limitado. Las denominaciones de
origen e indicaciones geograficas estan subordinadas a la existencia de un lugar
geografico, lo que se traduce en cierta forma, en la existencia de un bien inmueble o
raiz”®. Lo que tiene una clara justificacion, ya que ambas poseen como elemento
comun el factor geografico. Sin esta vinculacién a un espacio geografico determinado,
no podrian subsistir. No podria existir una I.G. o D.O. que no tenga relacion directa con
un lugar geografico, ya que este es un elemento de su esencia. Esto se traduce en
que el radio de reconocimiento y de amparo, esta limitado al factor territorial.*
Ademas, poseen como caracteristica, que son derechos inalienables, es decir, no se
pueden transferir por acto entre vivos ni transmitir por causa de muerte, toda vez que,

no se permite su desplazamiento de un patrimonio a otro.

Otra particularidad de las I.G. y D.O, es que son imprescriptibles. No opera el
modo de extinguir “prescripcién extintiva”, por no haber ejercido dichas acciones o
derechos dentro de un determinado tiempo. Ademas, estos derechos no se pueden
adquirir por prescripcion adquisitiva, porque no se da el requisito de posesion de toda
prescripcion, es decir, no se puede poseer una denominacion de origen o indicacion

geogréfica segln los términos del articulo 702 y siguientes del Cédigo Civil.**

29 Asi lo sefialo la OIV la definir el concepto de denominacién de origen.
% Esto se aprecia con la reciente declaracion de indicacion geografica “limén de pica”, la cual declaré que
dicha indicacion geogréfica se circunscribia al valle de pica, especificamente, al sector delimitado en el
mapa acompafado por los solicitantes en su peticion. Es decir, su reconocimiento se limita a ese lugar
gleogréfico y por ende, ningun otro tipo de limén puede llevar el signo o rotulo “de pica”.
El Cddigo Civil define la posesiéon como: “es la tenencia de una cosa determinada con animo de sefior
o duefio, sea que el duefio o el que se da por tal, tenga la cosa por si mismo, o por otra persona que la
tenga en lugar y a nombre de éI" (art. 702). De la cual se extrae por parte de la doctrina que los
elementos de la posesion son el corpus (tenencia) y el animo de ser duefio. Pefailillo define estos
elementos al sefialar que la tenencia: “Es la aprehensién o contacto fisico con la cosa, en cuya virtud se
dispone materialmente de ella.” Y “el animo de duefio (animus): es este un elemento intelectual, siquico,
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Lo que puede ocurrir es que se pierda el fundamento de la proteccion de estos
derechos de propiedad industrial (como causal de cesacion intrinseca de eficacia de la
ley*?) o se produzca la pérdida del caracter distintivo del signo por no cumplir con
elementos constitutivos como son el factor natural, geogréfico y humano®, lo que haria
innecesario protegerla por parte del ordenamiento juridico, dando a lugar a que se

dejen sin efecto las acciones que en un principio otorgaba la ley a sus titulares.

Finalmente, se caracterizan por ser un derecho inmutable. Es decir, este
reconocimiento y proteccion a la calidad o procedimientos de ciertos bienes,
atendibles al elemento humano, natural y geografico que en él confluyen, no puede ser
modificado por la sola voluntad. Es una especie de propiedad “stricto sensu”, su
modificacion o alteracion por parte del Estado, podria originar responsabilidad civil
extracontractual del Estado, utilizando como posible criterio de imputacion, la pérdida
de una legitima expectativa. Es importante sefialar que a nuestro parecer, esta
caracteristica de inmutabilidad solo estaria presente en aquellas I.G. y D.O. que no
tienen como fuente de reconocimiento, el procedimiento de constitucion de la Ley
N°19.039, establecido a través de la Ley N°19.996.

Seria inmutable bajo la ley N°18.455 sobre Alcoholes y Vinagres, ya que en su
articulo 28 sefiala que: “El presidente no podré alterar, modifica ni suprimir las D.O
establecidas”. Mientras que bajo la ley N°19.039 perderia dicha caracteristica al
sefialar el articulo 100 que: “el registro podra ser modificado en cualquier tiempo

cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 97.”

que consiste en tener la cosa como duefio, sintiéndose propietario de ella”. PENAILILLO, Daniel. Los
Bienes, la propiedad y otros derechos reales. 3° Ed. Santiago, Editorial Juridica de Chile. 2005. Pag.220
Segun ALESSANDRI, SOMARRIVA Y VODANOVIC, la cesacién de eficacia de la ley puede ser
extrinsecas e intrinsecas. Las primeras serian la derogacion. La segunda hace referencia a circunstancias
gue van implicitas en la misma ley. Para este autor, estas son:
a) Eltranscurso del tiempo fijado por la vigencia de la ley,
b) La consecucion del fin que la ley se propuso alcanzar,
¢) Ladesaparicién de una institucidn juridica o la imposibilidad de un hecho que era el presupuesto
necesario de la ley.
ALESSANDRI, A., SOMARRIVA, M., VODANOVIC, A., Tratado de Derecho Civil. Parte preliminar y
gseneral. Santiago. Editorial Juridica de Chile. 1998. Pag. 208.
No deja de ser llamativo, que los elementos constitutivos de las D.O. tienen plena concordancia con los
tres factores de produccion clasicos, los cuales son la tierra, trabajo y el capital.
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En consecuencia frente a la misma institucion juridica (I.G. y D.O) estamos en
presencia de diferencias fundamentales debidas exclusivamente a sus fuentes
formales de reconocimiento. Como sefialamos anteriormente, las I.G. y D.O. serian
inmutables si tienen como fuente formal la Ley (como el caso del Pisco, Pajarete y
Vino Asoleado) o un acto de autoridad como un decreto supremo. Pero, serian
mutables, es decir, susceptibles de ser alteradas o extinguidas, si tiene como fuente
de constitucion, el procedimiento establecido en la Ley N° 19.039. El caracter de
mutable no sélo estaria presente como lo sefialamos anteriormente en el articulo 100
de la ley N°19.039, sino también, en la posibilidad de solicitar por cualquier persona la
declaracién de nulidad del registro de una I.G. o D.O. por infraccion de alguna

prohibicién establecida en la ley.**

También podemos sefialar como caracteristicas, las que sefiala AREYUNA, en
atencion a los bienes juridicos de caracter econdémicos que las D.O. e |.G. protegen
(Libre competencia, buena fe contractual y proteccion de los consumidores).

Segin AREYUNA las caracteristicas son*:

a) Prestigio o renombre: Para que el legislador o el érgano publico respectivo
reconozca la calidad de D.O e I.G., el producto en cuestion debe haber
adquirido un prestigio o fama dentro del mercado que lo haga distinto a los
demdas y por ende susceptible de proteccion a través de algunos de estos

privilegios industriales.

b) Naturaleza: acd quedan comprendidos los elementos o factores naturales
como el clima, indices pluviométricos, humedad, lluvias, etc. Elementos que se
asocian a ventajas comparativas del producto que facilitan su diferenciacion

con los demas, sometidos al mismo proceso productivo.

% Este Tema es tratado con mayor profundidad en el capitulo Ill.
% AREYUNA, Rafael: “consideraciones sobre la D.O. como instrumento para proteger e identificar
productos, en especial el Caso del Pisco Chileno”. Revista de Derecho de la Universidad Catolica del
Norte, sede Coquimbo, Escuela de Derecho, Coquimbo, Chile. afio 6,1999, Pags. 213y 214.
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c) Tradicion: Esta caracteristica se relaciona con el factor humano que se
encuentra en las D.O., es decir, toda la actividad realizada por el hombre
dentro del proceso productivo que favorece la diferenciacion. Para dicho autor

aca estaria la transmision de conocimientos de una generacion a otra.

d) Reconocimiento oficial: Esta seria una caracteristica propia de las D.O e I.G.,
ya que la Unica manera de ser titular de una de ellas seria mediante una ley,

reglamento o resolucion administrativa.

Ahora bien, siguiendo el esquema de HIDALGO®*® sobre las D.O., las

caracteristicas de estas son:

a) Singularidad Geografica: el resultado del fenédmeno productivo esta asociado a

la zona, regién o lugar de donde procede su elaboracién.

b) Precisa de un reconocimiento Oficial: Para este autor solo existen las D.O
(nosotros lo extrapolamos también a las 1.G.) que emanan de un decreto del
Presidente de la Republica, una disposicién legal como la ley N° 18.455 de
alcoholes y vinagres o por el Departamento de Propiedad Industrial (actual
INAPI), previo procedimiento administrativo consagrado en el titulo IX de la ley
N° 19.039.

c) Derecho inmutable: Para este autor y como sefialamos anteriormente una vez
creada una D.O o I.G. a través de una ley o decreto supremo, no puede ser
modificada o suprimida por el Presidente de la Republica. La excepcion que
nosotros planteamos estaria en el articulo 100 de la ley N° 19.039

anteriormente explicado.

% HIDALGO, Raul: “La Denominacién de Origen, ensayo sobre su problematica juridica (ensayo). Primer
simposio Internacional sobre la denominacion de origen de productos vitivinicolas en América Latina,
Vicufia, IV Region, Chile.1987, Pags. 3y 4.
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d) Su uso no autorizado constituye un delito: Esto, segun el articulo 30 de la ley
N° 18.455 y complementada con el articulo 57 del reglamento de dicha ley.

e) Incentivo de desarrollo regional: La posibilidad de proteccion de un producto a
través de una I. G. o D.O. fomenta el desarrollo regional o local de cierta
actividad, ya que induce al inversionista a operar en esa area geografica a
cambio de una seguridad juridica amparada en la fama y prestigio. Lo que
genera este incentivo es desplazar los conceptos de Innovacioén y desarrollo

(1+D) hacia un lugar geogréfico.

f) Compromiso moral para el productor: Porque la constitucion de una I.G. o D.O.
no sélo incentiva la Innovacion y desarrollo, sino que también establece reglas

de produccion y mejora la técnica en todo el proceso productivo.

g) El producto debe cumplir exigencias enoldgicas: Para nosotros, esta
caracteristica no seria genérica, ya que segun la reforma a la ley N° 19.039
gue incorpor6 el Titulo 1X, la constitucién de una I.G. o D.O. no esta limitada en

forma exclusiva a un producto de caracter enolégico.

h) Constituye un monopolio para los productores: El fundamento de otorgar una
especie de derecho patrimonial es la exclusividad de usar cierto apelativo que
sélo los beneficiarios podrian utilizar. Para este autor la relacion entre el Estado
y el productor beneficiario seria a través de una especie de contrato ley.
Situacién que solo cabria en las I.G y D.O. que no tienen como fuente el
procedimiento administrativo de la ley N° 19.039. Para nosotros, mas que
utilizar el concepto de monopolio, las D.O. e |.G. podrian ser barreras de
entradas protegidas por el legislador, que no necesariamente estarian

asociadas a un contrato Ley.*’

37 Sobre este tema, véase lo sefialado en el capitulo I, relativo a “La necesidad y fundamento de la
proteccion de las D.O. y las .G.”
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Dentro de las funciones que cumplen las I.G. y D.O., que a su vez estan
intimamente relacionadas con sus caracteristicas, podemos encontrar las que nos
sefiala MARONO®:

1) Funcion indicativa de calidad: Son criterios objetivos basados en la existencia

de normas técnicas y de control. (ejemplo de esto son las normas ISO). Es
decir, que mediante la constitucién de una I.G. o D.O. y la sujecion a ciertas
reglas de produccion, se asocia el resultado final de un proceso productivo a un

cierto estandar de calidad.

2) Funcion indicativa de procedencia: La denominacién de origen (también 1.G.)

entrega informacion al consumidor, sobre la zona geografica del producto y
este, lo asocia a las caracteristicas que se le atribuyen a dicha localidad. Se

asimilan los factores naturales a los demas requisitos de las I.G. y D.O.

3) Funcién condensadora de Goodwill: Seria un mecanismo (la D.O.) para

plasmar la buena fama del producto entre competidores. Indicaria el prestigio
empresarial. Esto quiere decir que mediante una I.G. o D.O. se certifica a los

consumidores la buena fama de un producto.

4) Funcion publicitaria: Permite distinguir a ciertos productos que satisfacen las

mismas necesidades y que compiten entre ellos en un mismo mercado.
Mediante esta funciébn se fortaleceria la libre competencia, la buena fe

contractual y especialmente la proteccion de los consumidores.

¥ MARORNO, Maria del Mar. Op. Cit. Pag. 21y 22.
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1.4) Naturaleza juridica de las denominaciones de  origen *.

La naturaleza juridica del derecho de denominacion de origen, ha sido un tema que
no ha estado exento de problemas, esto, debido principalmente a que existen distintas
corrientes que han tratado su determinacion y, ademas, de que su naturaleza juridica
muchas veces no se encuentra establecida en forma clara en cada legislacién. Incluso
si esta se encuentra claramente determinada en alguna legislacion interna, la tesis que

se adopta puede variar considerablemente en relacién a otro pais.

Al respecto, podemos encontrar las siguientes posturas doctrinarias:

1.4.1) Tesis que trata a la denominacion de origen ~ como marca.

Siguiendo esta postura, las denominaciones de origen no serian mas que marcas
colectivas de caracter publico, con lo que se: “(...) establece la personalizacion
diferenciada de un producto y que se concede a entidades o asociaciones cuya
finalidad es garantizar el origen, naturaleza o calidad de determinados productos o
mercancias, contando con la facultad de conceder el uso de la propia marca a los
empresarios que pertenezcan a la entidad o asociacion y cumplan con el control que

ésta ejerce™.

Esta doctrina plantea basicamente que la denominacién de origen tendria el mismo
tratamiento juridico que la marca, sin perjuicio de no cumplir con los mismos requisitos
necesarios para la constitucion de una marca, como por ejemplo con la inscripcion.
Todo esto, en virtud del conocimiento y la reputacion que ha ido adquiriendo dicha

denominacién con respecto a los consumidores. Es por esta razén que su amparo se

%9 Al hacer referencia a la naturaleza juridica de las denominaciones de origen, nos referimos también a
las indicaciones geograficas.
‘O NUDMAN ALMAZAN, Verénica. Op. Cit. Pag.24.
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otorga en base a la proteccion de la buena fe de los consumidores, los cuales, podrian

llegar a ser victimas de fraude o algun tipo de engafio.

En relacion a la equiparacion con las marcas es que, se ha elaborado la teoria de la
marca notoria, la cual, encuentra su origen en el articulo 6 bis 1) del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial. En virtud de una interpretacion amplia
de la misma disposicion, se estableceria que: “la Convencion da proteccion contra el
uso por terceros no sélo a las marcas comerciales, sino también a los nombres
comerciales y otros simbolos de la misma categoria, que sean notoriamente
conocidos. En otros términos se protege no so6lo a las marcas registradas, sino
también a las marcas, nombres comerciales u otros signos de igual naturaleza, que
sean notoriamente conocidos, aungque no cuenten con inscripcién”. En base a esto, se

ha incluido a las I.G. y D.O., dentro de las marcas notorias.

Por marca notoria, se ha entendido que es: “(...) aquella que es conocida por la
mayor parte del sector pertinente del publico consumidor del producto o servicio que

se distinga con ella, debido a la reputacion adquirida por su uso y difusion™*,

Esta teoria, ha recibido innumerables criticas, principalmente por el hecho de obviar
caracteristicas que se presentan en las D.O. y no en las marcas. Asi, por citar algunos
casos, las marcas son susceptibles de negociaciones separadas del bien al que
individualizan, pero, las denominaciones de origen, son accesorias al producto que

estan indicando y por lo mismo no pueden ser objeto de negociaciones separadas.

Por otro lado, las denominaciones de origen para ingresar al mercado, se tendrian
que valer de una marca comercial. Lo que estd lejos de producirse, al menos en

nuestro pais.

“! portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de
la informacion. La Marca Notoria. Alicante, Espafa. [en linea]
http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000001560_notorias.pdf [Consultada: 22 de enero de 2011).
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1.4.2) Tesis que trata a la denominacion de origen como bien inmaterial o

intelectual.

Esta teoria, ubicaria a las denominaciones de origen dentro de los derechos de
propiedad®’. Los bienes inmateriales o intelectuales, se han tratado como una
categoria de bienes distinto a los corporales e incorporales de que trata el articulo 565
del Cédigo Civil, esto, a partir de lo establecido en el inciso primero del articulo 584 del
mismo, el cual, establece que: “las producciones del talento o del ingenio son una
propiedad de sus autores”. Se ha interpretado que dicha disposicion se refiere
principalmente a la propiedad intelectual e industrial. CLARO SOLAR, al referirse a
esta disposicion, sefiala que ésta: “reconoce una especie de propiedad para las obras
intelectuales de toda clase y no hace mas que aplicar el precepto constitucional sobre
la materia. Gozaria, la propiedad intelectual en sus diversas formas o manifestaciones,

de la misma garantia constitucional que la propiedad de las cosas corporales™.

Siguiendo con el andlisis del articulo 584, su inciso segundo, establece que: “esta
especie de propiedad se regira por leyes especiales”, dentro de las cuales nos
encontramos con el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el
cual, entre sus objetos protege a las denominaciones de origen, y la ley N° 19.039
sobre Propiedad Industrial, entre otras. Es asi, como podemos establecer que las
denominaciones origen estarian dentro de la citada especie de propiedad que
establece el articulo 584. De tal manera, si dicha propiedad especial existe, es porque
su ambito de aplicacion se refiere a una especie de bienes, dentro de la cual

corresponderia la figura que se esta analizando.

LARRAGUIBEL ZAVALA, indica que: “El articulo 584 del Cdadigo Civil es una

creacion original de su redactor don Andrés Bello que tuvo significativa importancia

“2 vINAMATA PASCHKES, Carlos. “La Propiedad Intelectual”, México. Editorial Trillas, S.A. de C.V.,
México. Junio de 1998. Pag. 11.
43 CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de Derecho Civil y Comparado. Tomo VI. Editorial Juridica de
Chile. Santiago. 1930. Pag. 570. (Original no consultado, citado por: LARRAGUIBEL ZAVALA, Tratado
sobre la Propiedad Industrial. Tomo Il. Santiago. Editorial Lexis Nexis. 1995. Pag. 28).
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para clarificar que los derechos del autor y del inventor en sus descubrimientos y
producciones era una propiedad de ellos y no meras concesiones o privilegios que el

legislador podia prudentemente otorgar™*.

Sin embargo, al establecer que las D.O. son objeto de esta especie de propiedad,
como bien inmaterial o intelectual, se generaria la problemética de determinar a la
persona que le corresponderia la titularidad del derecho de D.O. y las facultades que
el mismo le otorga. NUDMAN sefiala en cuanto a estas interrogantes que: “Respecto a
la primera cuestion se puede afirmar que de manera genérica los titulares de la
denominacién son todos los habitantes de la zona geogréfica en la cual se produce o
elabora el producto amparado. Sin embargo, considerando esta afirmacion, el trafico

juridico relacionado con las D.O. se veria muy entorpecido”.*

El tema de la titularidad del derecho y las facultades que emanarian del mismo,

sera tratado con mayor profundidad en el capitulo IV.

1.4.3) Tesis que trata a la denominacion de origen  como una forma especificada

de propiedad industrial.

Esta corriente establece que: “Al estar incluidas las D.O. dentro de la rama de la
propiedad industrial, éstas serian formas especificadas o determinadas de dicho tipo
de propiedad, siendo tal su naturaleza juridica”.*® Es del todo plausible esta teoria toda
vez que la propiedad industrial es segin VINAMATA PASCHKES: “aquella rama del
Derecho Intelectual que se refiere a los derechos de la creacion intelectual, pero

especialmente referidos al campo de la industria y el comercio, permitiendo a las

“ LARRAGUIBEL ZAVALA, Santiago. Tratado sobre la Propiedad Industrial. Tomo Il. Santiago .Editorial
Lexis Nexis. 1995. Pag. 27.
“> NUDMAN ALMAZAN, Verénica. Op. Cit. Pags. 27 y 28.
“ NUDMAN ALMAZAN, Verénica. Op. Cit. Pag. 27.
46



47y

personas fisicas y morales proteger sus creaciones™"”, por lo que las denominaciones

de origen podrian incluirse dentro de dicha rama del derecho.

Se ha criticado esta postura, estableciendo que, sin bien no existe duda alguna de
que las D.O. forman parte de la rama de la propiedad industrial, no es menos cierto

que explicar su naturaleza juridica en base, sélo a ese hecho, no resulta plausible.

Esta teoria vendria a otorgar certeza en relacion a la rama especifica del Derecho a
la cual pertenece la institucion y cual seria la legislacion aplicable y su tratamiento;

mas que explicar la naturaleza juridica de la misma.

1.4.4) Tesis que trata a la denominacion de origen como un simple estimulo

econdémico.

Finalmente, se ha postulado, tal como lo sefiala NUDMAN, que las denominaciones
de origen encontrarian su naturaleza juridica en el hecho de constituir un estimulo
economico por el hecho de entregar la exclusividad de produccion de los bienes sélo a
los productores de la zona beneficiada con la proteccién de una I.G. o D.O. Esto
implicaria que la inversion en la zona se viera beneficiada mediante el ingreso de

capitales tanto internos como externos a la zona®.

Sin perjuicio de esto, podriamos criticar que el hecho de ser o no un estimulo al
comercio en determinadas zonas, no logra explicar por si mismo la naturaleza juridica

de las denominaciones de origen.

De todo lo expuesto, podemos notar que existe una gran cantidad de posturas
doctrinarias acerca de la naturaleza juridica de las denominaciones de origen e

indicaciones geograficas.

“"VINAMATA PASCHKES, Carlos. Op. Cit. Pag. 123.
“8 NUDMAN ALMAZAN, Verénica. Op. Cit. Pags. 27 y 28.
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Lo que si podemos decir es que, claramente en la legislacion chilena habria que
descartar derechamente la posibilidad de que una denominacion de origen tenga una
naturaleza marcaria. Asi, el articulo 20 de la ley de Propiedad Industrial, establece la
prohibicion de registro de marcas de aquellas que puedan crear confusion respecto de
los consumidores, en relacion a aquellos productos que se encuentren protegidos por
una indicacién geografica o denominacién de origen®. Por otro lado, el articulo 1° de
la ley N° 19.039, establece a las indicaciones geograficas y denominaciones de origen
como derechos de propiedad industrial, distinto de las marcas. De hecho, a partir del
articulo 96 bis A®, se establece la posibilidad de coexistencia entre ambas, cuando,
por aplicacion de las diversas normas, el INAPI, llegue a la conviccibn de que es
posible su coexistencia, determinara en la resolucion definitiva las condiciones en las

cuales deben ser usadas.

Creemos que, a pesar de ser complejo el tema de la determinacion de la naturaleza
juridica de las I.G. y D.O., pensamos que serian aplicables las teorias que las tratan
como bienes inmateriales o intelectuales y como una forma especificada de propiedad
industrial, en forma conjunta. Consideramos que estas teorias, no serian
incompatibles. Por lo que las indicaciones geogréficas y denominaciones de origen, se
encontrarian amparadas, tanto por el derecho de propiedad, con lo que su titular
gozaria de las acciones propias del dominio como por los derechos propios que le

otorga el estatuto particular de la propiedad industrial.

9 El Articulo 20, sefiala que: “No podran registrarse como marcas:
j) Las que puedan inducir a error o confusion en el publico consumidor, respecto de la procedencia o
atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicacion Geografica o Denominacion de
Origen”.
%0 Articulo 96 bis A, establece que: “Cuando por aplicacion de las normas previstas en esta ley o en
tratados internacionales ratificados por Chile, el Departamento llegue a la conviccion que es posible la
coexistencia entre marcas e indicaciones geograficas o denominaciones de origen, o de estas Ultimas
entre si, en la resolucion definitiva determinara las condiciones en las cuales deben ser usadas las
Indicaciones Geograficas, Denominaciones de Origen o Marcas, para evitar la induccién a error o
confusién al publico consumidor.
Cuando uno o mas de los productos en cuestién tengan caracter silvoagropecuario o agroindustrial, el
Departamento, para formar su conviccién acerca de la posibilidad de coexistencia, debera solicitar el
informe al Ministerio de Agricultura.
En todo caso, las condiciones de uso formaran parte del registro respectivo.
El incumplimiento de las condiciones de uso, priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones
establecidas en esta ley”.
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1.5) Ambito de aplicacion de las I.G. y D.O.

Historicamente y como hemos sefialado anteriormente, en Chile existieron dos
tipos de fuentes de reconocimiento de I.G. o D.O.; las cuales eran la Ley y el ejercicio
de la potestad reglamentaria traducida en Decretos Supremos. Estas fuentes limitaron
en Chile el ejercicio de las I.G. y D.O. a los productos que emanaban basicamente del

rubro vitivinicola, configurando un ambito de aplicacion restringido.

Bajo la ley N° 18.455 sobre Alcoholes y Vinagres, el ambito de aplicacion de las
D.O. se limitaba so6lo al Pisco, Pajarete y Vino Asoleado.

Por Pisco se referia la ley al “aguardiente producido y envasado, en unidades de
consumo, en las regiones Il y 1V, elaborado por destilacion de vino genuino potable”.
A su vez el Decreto N° 521 sobre Denominaciéon de Origen Pisco, en su articulo 5,
sefala las vides necesarias para que pueda ser considerado pisco, las cuales son:
Céselas Musque Vrai, Moscatel Amarilla, Moscatel blanca temprana, Moscatel de
Alejandria o Italia, Moscatel de Austria, de Hamburgo, de Frontignan, Negra, Rosada ,

Moscazo de Canelli, Muscat Orange, Pedro Jiménez y Torontel.

A su vez, por Pajarete se refiere al: “vino generoso genuino producido y envasado,
en unidades de consumo, en las regiones Il y IV, provenientes de vides plantadas en

dichas regiones”.

Finalmente, se reserva la denominacién de Vino Asoleado para el “vino generoso
genuino producido y envasado, en unidades de consumo, en el area de secano
comprendido entre el rio Mataquito por el norte y el Bio-Bio por el sur, proveniente de

vides plantadas en dichas areas”.

Ahora bien, con respecto al ambito de aplicacién de las I.G. y D.O. que emanan del
reconocimiento de Decretos Supremos, estas se encuentran basicamente en el
Decreto Supremo N°464 del Ministerio de Agricultura de 1994, sobre Zonificacién

Viticola y Denominacion de origen. Para este Decreto Supremo las D.O. son aquellos
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productos que provienen de algunas de las zonas viticolas que sefiala el articulo 1°,
obtenido a través de alguna de las cepas indicadas en la letra B) del articulo 3°.%*
Dicho articulo 1° establece cinco zonas o regiones viticolas para la produccién de

vinos en el pais, las cuales son:

1) Regidn Viticola de Atacama y las subregiones de:
-Valle de Copiap6.

-Valle de Huayco.

2) Region viticola de Coquimbo y las subregiones de:
-Valle de Elqui.
-Valle del Limari.

-Valle del Choapa.

3) Regidn Viticola de Aconcagua y las subregiones de:
-Valle de Aconcagua.

-Valle de Casablanca.

-Valle de San Antonio.

-Valle del Marga-Marga.

4) Region Viticola del Valle Central y las subregiones de:
- Valle del Maipu

-Valle del Rapel

-Valle de Curico

-Valle del Maule

5) Region Viticola del Sur y las subregiones de:
- Valle del Itata
-Valle del Bio-Bio

51 Algunas de las cepas Blancas: CHARDONAY, CHENIN BLANC, GEWURZTRAMINER, MARSANNE
VARIEDADES DE MOSCATEL.
Algunas de las cepas tintas: CABERNET, FRANC, CABERNET SAUVIGNON GRIS, CARIGNAN,
CARMENERE, COT Y MERLOT ENTRE OTRAS.

50



-Valle del Malleco

Es importante sefialar que estas denominaciones de origen creadas a través del
sefialado Decreto Supremo, sélo pueden ser utilizadas por los productores de vinos
que utilicen a lo menos un 75 por ciento de vino producido con uvas del lugar
geografico indicado. Este 75 por ciento puede completarse con vinos producidos por
otros productores, siempre que se certifique su procedencia geografica, celaje y afio
de cosecha por el Servicio Agricola y Ganadero (SAG) o por una empresa

certificadora.

A su vez, el Presidente de la Republica mediante un Decreto Supremo expedido a
través del Ministerio de Agricultura, puede autorizar el uso de una D.O. para productos
destilados como parte integrante del nombre de las bebidas que resulten de agregar

al producto los aditivos analcohélicos que se sefialen en el decreto.>

Como se puede apreciar, el &mbito de aplicacién de las D.O. para este Decreto
Supremo sélo estd limitado al mundo del vino, es decir, el D.S. N° 464 de 1994 sé6lo se

refiere a las denominaciones de origen que hagan alusién al mundo viticola.

Solo una vez que se modifica la ley N° 19.039 a través de la ley N° 19.998, se
amplia el @&mbito de aplicacion de las 1.G. y D.O., permitiéndose por primera vez a los
particulares la posibilidad de solicitar el reconocimiento de denominaciones de origen e

indicaciones geogréficas de productos diferentes a los vinos y bebidas espirituosas.

Por eso en la actualidad y en virtud de las disposiciones contenidas en Titulo XI de
la ley N° 19.039, las I.G. y D.O. pueden amparar todo tipo de productos, sean estos

agricolas, agroalimentarios, e incluso industriales. Esto quiere decir que todo producto

2 Como ejemplos podemos citar el Pisco Sour. El cual es reconocido en el Decreto N° 78 del Ministerio

de Agricultura, que reglamenta la ley N°18.455. En su articulo 58 se sefiala: “Se dara el nombre de Pisco
Sour al coctel producido y envasado en las Regiones Il y IV, preparado con pisco, zumo de limén o
saborizante natural del mismo. Ademas podra contener aditivos autorizados tales como estabilizantes,
espesantes, emulsionantes, enturbiantes y colorantes. Su graduacién alcohdlica minima sera de 20
grados Gay-Lussac y su contenido minimo de impurezas serd de 3 gramos por litro. Se acepta que esta
bebida se prepare con zumo de otras frutas citricas o saborizantes naturales de las mismas, pero en tal
caso al producto debera nominarse Pisco Sour, seguido del nombre de la fruta que corresponda.”
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0 resultado de un proceso productivo puede, si cumple con los requisitos de la
definicion de las I.G. 0 D.O. y con los de constitucion, ser susceptible de ser amparado

bajo esta institucion juridica.

Es importante sefalar que las 1.G. y D.O. sobre Pisco, Vino Asoleado, Pajarete y
Zonas viticolas se rigen por sus respectivas leyes y Decretos Supremos que las
reconaocieron, haciendo primar como es obvio, el principio de especialidad. Esto debido
a que la modificacion de la ley N° 19.039 por la ley N° 19.996 no derog6 dichas
normas juridicas, por lo que esta Ultima no interviene en la regulaciéon de estas D.O. e

I.G., sino en forma supletoria.

A nuestro juicio bajo el procedimiento de constitucion establecido por el Titulo IX de
la ley N° 19.039, no habria problema para solicitar una 1.G. o D.O. en relacién por
ejemplo al Pisco, Pajarete o Vino Asoleado. Esto, debido a que la ley no las excluye de
su competencia. El articulo 93° de la ley N° 19.039 sefiala que: “Las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen se regularan por las normas de esta ley y por
los reglamentos especificos de uso que se aprueben. Lo anterior se entendera sin
perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco,
Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificacion viticola, prevaleciendo

respecto de ellas normas especificas contenidas en la ley N°18.455.”

Debe entenderse entonces, que las I.G. y D.O. reconocidas a partir de la ley N°
18.455 y por D.S. N°464 de 1994, se regiran por las normas de su constitucion, pero
gque se faculta a las personas interesadas a solicitar el reconocimiento de nuevas D.O.
e |.G. reconocidas originalmente en estas fuentes, a través del procedimiento
establecido en el Titulo IX de la ley N° 19.039. Esto porque el articulo 93° antes
mencionado, no excluye de su competencia a las I.G. y D.O. relativas al Pisco,
Pajarete, Vino Asoleado y Zonas Viticolas, sino que sélo expresa que no regulara su
ejercicio. Es decir, es posible solicitar y obtener su reconocimiento mediante el
procedimiento de la ley N° 19.039, de una denominacion de origen Pisco, Pajarete o

Vino Asoleado. Pero su ejercicio se regira tanto por las normas especificas contenidas
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en la ley N° 18.455 sobre Alcoholes y Vinagres, como por la ley N° 19.039 y el

reglamento especifico de uso respectivo. >

Aun cuando la extension del &mbito de aplicacion de estos derechos de propiedad
industrial ha aumentado, es importante advertir que su ambiente de efectividad en
Chile sigue siendo en primer lugar, los productos vitivinicolas, seguidos de los
agricolas y alimentarios. Esto, debido a que en relacion a dichos productos, el factor
geografico por lo general juega un rol trascedente que favorece su diferenciacion
(como en el reciente caso del reconocimiento por parte del INAPI de la indicacion

geografica “Limén de Pica”).

%3 consideramos que es perfectamente factible solicitar el reconocimiento de una D.O. o I.G. a través del

procedimiento sefialado en la ley N°19.039, dentro del area geografica delimitada por uno D.O o I.G
reconocido por otra fuente. A modo de ilustracion, sostenemos que seria posible reconocer la indicacion
geogréfica “pisco de Elqui” dentro de la denominacién geogréfica “pisco” regulada por la ley N° 18.455,
por las razones dadas anteriormente.
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1.6) Marcas e indicaciones geograficas.

Las indicaciones geogréficas y las denominaciones de origen, guardan cierta
relacion con las marcas. Tal como lo hemos sefialado, el concepto de indicacion
geografica engloba a las denominaciones de origen (relacidon género-especie), es por
esto, que realizaremos una comparacién entre marcas e indicaciones geograficas en

general, haciéndolo extensivo a las D.O.

Previamente, entendemos por marca, aquellas que: “constituyen signos que son
utilizados por personas fisicas o juridicas para diferenciar sus propios bienes y
servicios del resto de sus competidores, ademas, esta institucién confiere a su titular el
derecho de impedir a terceros la utilizacién de la misma” **. FERNANDEZ-NOVOA,
nos indica que es: “un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia
sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (corpus
mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo, ademas, susceptible de ser

reproducido ilimitadamente y de modo simultaneo en diversos lugares™”.

Por su parte, las I.G., se encargan de sefalar a los consumidores que un producto
procede de cierto lugar y posee caracteristicas que derivan de él. Ademds, estas
ltimas, pueden ser utilizadas por todos los productores que fabrican sus productos en
el lugar designado por la indicacion geogréfica y que comparten las cualidades tipicas
gue les otorga su lugar de origen y que cumplen con los demas requisitos sefialados

por la ley.

En las marcas, el signo protegible dice relacion con un nombre, término, signo,

simbolo, disefio 0 por una combinacion de los mismos que identifica a los productos y

> Segun el concepto entregado por la OMPI, se ha definido a las marcas como “signos distintivos que se
utilizan para diferenciar productos y servicios idénticos o similares ofrecidos por distintos productores o
proveedores de servicios. Las marcas son un tipo de propiedad industrial y por ello los derechos que
confieren estan protegidos por la legislacion”. Organizacion Mundial de La Propiedad Intelectual. Acceso a
marcas [en linea]. Disponible en: http://www.wipo.int/trademarks/es/ [Consulta: 10 de noviembre de
2010].
% FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Barcelona. Ediciones Juridicas y
Sociales, Marcial Pons S.A., segunda edicion. 2004. Pag. 27.
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servicios y ayuda a diferenciarlos como pertenecientes a un mismo proveedor. En las
I.G. el signo protegible es el nombre geogréfico de la zona de procedencia y las

cualidades que diferencian al producto, derivadas del mismo.

Las marcas, pueden aplicarse a cualquier tipo de producto o servicio. Las I.G. se

aplican principalmente a productos agroalimentarios.

En cuanto a las marcas, podemos sefialar que actian como una identidad para el
reconocimiento de un producto o servicio frente a los consumidores. Las indicaciones
geograficas sefalan el origen de un determinado producto, sus cualidades y calidades

gue derivan del mismo, lo cual va en directo beneficio de productores y consumidores.

En las marcas los bienes que se encuentran protegidos por la misma pueden
elaborarse en cualquier lugar del mundo. En las I.G. la produccién esta ligada a una

region geografica determinada; entre otras.

Cabe detenerse brevemente y analizar la situacion en que se encuentran las
indicaciones geograficas en relacion a las marcas en nuestra legislacion, y cual

primaria en caso de que se produzca un conflicto entre estas.

Al respecto, queremos destacar a una autora nacional, la cual, sin perjuicio de
realizar un andlisis a partir de la jurisprudencia producida por los antiguos Tribunales

Arbitrales de Propiedad Industrial®®

, Ccreemos que constituye un aporte en cuanto al
analisis de la relacion existente entre marcas e indicaciones geograficas en nuestra
legislacion. En relacion al actual Tribunal de Propiedad Industrial, se debe sefalar que

es relativamente nuevo y su jurisprudencia no hace referencia ain al tema sefialado,

% Como bien se sabe, los Tribunales Arbitrales de Propiedad Industrial, fueron reemplazados por el
Tribunal de Propiedad Industrial, el cual, constituye un “Tribunal especial” creado a partir del articulo 17°
bis C, de la Ley 19.039 sobre la Propiedad Industrial y sus modificaciones.
Este tribunal constituye la primera instancia jurisdiccional de segundo grado, dentro de las materias que
conoce, las principales dicen relacién con el conocimiento de los recursos de apelacién interpuestos en
contra de “resoluciones definitivas o interlocutorias” pronunciadas por el director del Instituto de Propiedad
Industrial, como drgano jurisdiccional de primer grado; en los juicios de oposicion a las solicitudes de
marcas, patentes de invencion y otros privilegios industriales, de nulidad o de transferencias de registros,
asi como de cualquier otra reclamacion relativa a la validez o efectos a la proteccion de los derechos a
que se refiere dicho cuerpo legal y que deduzcan las partes interesadas en tales asuntos.
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lo cual se hace necesario, tomando en cuenta que se hizo una reforma al articulo 20
mediante la ley N° 20.160.

De tal forma, PAZ ALVAREZ, nos sefala que existe jurisprudencia del Tribunal
Arbitral de Propiedad Industrial en donde se: “ha reconocido en forma unanime la
existencia de la figura juridica de las denominaciones de origen, rechazando
solicitudes marcarias en cuanto reproducen exactamente una denominacion de origen.
Sin embargo el Tribunal ha aceptado a registro solicitudes que teniendo relacién con
una denominacién de origen, no la reproducen exactamente”.’” Por tanto, no puede
sefalarse que las marcas comerciales que incluyen expresiones que hagan referencia
a un lugar geogréfico en donde el producto ha sido elaborado, no puedan registrarse
bajo ningun supuesto, salvo que ellas estén compuestas en forma exclusiva por un
elemento que lo indique en ese sentido o que al sefialar un lugar geografica, este no
corresponda a la realidad, y de ello se siga que se induzca en forma esencial a error o

confusion.

La autora sefialada, luego de analizar una serie de sentencias dictadas por el

Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, llega a las siguientes conclusiones:

“1) La jurisprudencia del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial ha sido clara en
sefalar que no se pueden registrar como marcas comerciales aquellas expresiones
que sean idénticas a una denominacion de origen establecida en el Decreto Supremo
de Agricultura N° 464 del Ministerio de Agricultura que establece una Zonificacién

Viticola y fija normas para su utilizaciéon”.

2) Dicha jurisprudencia ha reconocido que el uso de una denominacién de origen es
un derecho colectivo, por lo tanto no se le puede otorgar a nadie en su uso exclusivo

via concesién de un registro marcario”.

5" pAZ ALVAREZ, Carmen. Revista Chilena de Derecho, Vol. 28 N° 4, pp. 791-794 (2001), Seccidon
Jurisprudencia. Comentario: Denominaciones de Origen como Marcas Comerciales.
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3) Esta jurisprudencia considera que una denominacion de origen es una expresion de
uso comun, indicativo de origen y procedencia, lo que la hace inapropiable por

cualquier particular.

4) Sin embargo, ha aceptado a registro solicitudes marcarias para productos de la

clase 33°® que indican el lugar de origen de un producto siempre que:

(a)La expresion no sea idéntica a una denominacion de origen y;

(b)No sefiale un lugar de procedencia falso, lo que pueda producir error o confusion™.

Creemos que las conclusiones adoptadas por esta autora son muy importantes, sin
perjuicio de eso, al realizarlas aln no existia la posibilidad de reconocimiento de una
I.G. 0o D.O. mediante solicitudes de registro, segun la ley N° 19.039, ni tampoco se
tomé en consideracién que el articulo 20, fue reformado por la ley N° 20.160,
especificamente en lo referente a su literal j), el cual, quedd definitivamente de la
siguiente forma: “No podran registrarse como marcas: j) Las que puedan inducir a
error o confusion en el publico consumidor, respecto de la procedencia o atributos del
producto que pretende distinguir en Chile una Indicacion Geografica o Denominacion

de Origen”.

Menos aun se tomdé en cuenta el articulo 96 bis A, el cual, otorga la posibilidad de
gue puedan coexistir las marcas con las I.G. o D.O., cuando, por la aplicaciéon de las
normas previstas en la ley de propiedad industrial o en tratados internacionales
ratificados por nuestro pais, el INAPI llegue a la conviccibn de que es posible su
coexistencia. En tal caso, este ultimo determinara las condiciones en las cuales deben
ser usadas cada una de estas instituciones para evitar la indiccion a error o confusién
de los consumidores. Si se trata de productos silvoagropecuarios, para poder formar
su conviccion, debera mediar informe del Ministerio de Agricultura. Si no se cumplen
con las condiciones de uso fijadas, se establece como sancion, se priva al titular de la

facultad de hacer valer las acciones establecidas por la ley.

%% | os productos de la Clase 33, se refieren a Bebidas alcohdlicas (con excepcion de cervezas).
¥ pAZ ALVAREZ, Carmen. Op. Cit. Pags. 791 - 794.
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Por tanto, actualmente, es mucho mayor la posibilidad de que una solicitud de
registro de marco pueda colisionar con una D.O. o |.G., ya que estas Ultimas, en virtud

de su nueva forma de constitucién, podran aumentar en forma considerable.

Si llegara a solicitarse el registro de una marca, debera analizarse por el INAPI si,
se induce a error o confusién por parte de los consumidores. En caso afirmativo, no
podra inscribirse la marca. Si no causara error o confusion, debera dicha autoridad,
formar conviccién acerca de la coexistencia y en definitiva, fijar las condiciones de uso

para cada uno de estos titulos de proteccion.

En conclusion, no corresponde el registro de una marca, cuando se determine por
el érgano respectivo que se produce alguna de las siguientes situaciones con motivo

de la solicitud de registro de una determinada marca:

- Cuando la expresion es idéntica a una indicacién geografica o denominacion
de origen.

- Cuando sefiala un lugar de procedencia falso o cuando se refiere a atributos
del producto que son falsos y en ambos casos, deben producir una induccién a

error o confusion por parte del pablico consumidor.

En los demas casos, el INAPI debera formar conviccién acerca de la coexistencia

entre marcas y I.G. o0 D.O. o entre éstas Ultimas.

A este respecto, ERRAZURIZ TORTORELLI, sefiala que en Estados Unidos se
privilegia el sistema marcario, por el cual, una indicacién geogréafica puede registrarse
al igual que las marcas colectivas o de certificacion. A diferencia de las marcas que se
registran sobre la base del primero en solicitarla, la “first to file rule”, las indicaciones
geograficas se registran sobre la base de quien detenta un mejor derecho para su
registro, la “better right rule”. En caso de un conflicto entre una marca previa y una

indicacion geografica posterior, tiene prioridad la marca. Por el contrario, en Europa el
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sistema privilegia a las indicaciones geogréficas por sobre las marcas comerciales,
considerando que las primeras tienen mejor derecho que las segundas®.

La autora, plantea que, frente a dos sistemas que parecen antagonicos, cabe
preguntarse si no debiera prevalecer una solucion que busque la equidad, donde
marcas e indicaciones geogréficas o denominaciones de origen puedan coexistir con
los resguardos respectivos. Nosotros consideramos que el articulo 96 bis A) de la ley

de propiedad industrial, es lo mas cercano que podemos encontrar a esa equidad.

® ERRAZURIZ TORTORELLI, Cristina. Op. Cit. Pag. 216.
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1.7) Las marcas colectivas.

Las Marcas Colectivas, constituyen una categoria relativamente nueva para los
distintos ordenamientos, por lo que se encuentra acogida de diferentes formas y con

distinta profundidad en las diversas legislaciones de propiedad industrial.

Podemos entender, segun lo establecido por la OMPI, que: “Las marcas colectivas
se definen comunmente como signos que permiten distinguir el origen geografico, el
material, el modo de fabricacion u otras caracteristicas comunes de los bienes y
servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la
misma puede ser una asociacion de la que son miembros esas empresas o0 cualquier

otra entidad, ya sea una institucién publica o una cooperativa™’.

El articulo 7 de la Convencion de la Union de Paris, establece que: “ 1) Los paises
de la Unién se comprometen a admitir el depdsito y a proteger las marcas colectivas
pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del pais de
origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o
comercial. 2) Cada pais decidird sobre las condiciones particulares bajo las cuales una
marca colectiva ha de ser protegida y podra rehusar la proteccion si esta marca es
contraria al interés publico. 3) Sin embargo, la proteccion de estas marcas no podra
ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del pais
de origen, por el motivo de que no esté establecida en el pais donde la proteccién se

reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislacion del pais”.

En Chile, en virtud de la Ley N° 20.160 de 2007 que modifica la Ley de Propiedad
Industrial, para adecuarla a compromisos adquiridos en virtud de la suscripcién de los
TLC (por ejemplo el firmado con EEUU y China) y los Acuerdos de Asociacién (como

por ejemplo el suscrito con la Comunidad Europea). Entre sus varias incorporaciones,

61 Organizacion Mundial de La Propiedad Intelectual. Las Marcas Colectivas [en linea]

http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm. [Consulta: 6 de diciembre
de 2010].
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introduce las marcas colectivas y de certificacién, cumpliendo asi, con lo establecido
por el articulo 7° de la Convencién de la Unién de Paris, el cual se encuentra ratificado

por nuestro pais.

Es el Articulo 19 bis introducido por la Ley N° 20.160, el que se encarga de regular
las marcas colectivas en nuestro pais, estableciendo que: “En el caso que se solicite el
registro de una marca a favor de dos o mas titulares, éstos, actuando de consuno,
podran requerir que se registre también un reglamento de uso y control de la misma,
que sera obligatorio para los titulares e inoponible para terceros. En este caso, los
comuneros podran renunciar al derecho a pedir la particion de la comunidad por un

periodo determinado o indefinidamente.

El Departamento podra objetar el registro del reglamento, en caso que contenga

disposiciones ilegales o que induzcan a error o confusion al publico consumidor.

El reglamento de uso y control debera presentarse junto a la solicitud de marca y se
resolvera conjuntamente. El Departamento podra hacer observaciones, hasta antes de
dictar la resolucién definitiva, las que deberan ser corregidas en un plazo maximo de

sesenta dias.

El incumplimiento por parte de alguno de los comuneros de las normas previstas en
el reglamento de uso y control, daréd accion a cualquiera de los demés comuneros para
solicitar el cumplimiento forzoso y/o la indemnizacion de perjuicios conforme a las

normas del Titulo X de esta ley.

Con igual procedimiento y efectos podra registrarse una marca para ser usada
colectivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados
productos o servicios. En este caso, la marca no podrd ser cedida a terceras

personas”.

Esta institucion tiene generalmente como finalidad la proteccién de ciertos

productos que poseen determinados atributos caracteristicos de un territorio
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geografico determinado. La funcién que cumplen, asi como las marcas pertenecientes
a un solo titular, es distinguir productos o servicios, a pesar de que este no sea su
papel relevante. Las diferencias con las marcas que pertenecen a un unico titular,
dicen relacion con que las marcas colectivas distinguen productos o servicios de un
grupo de empresas, diferenciandolos de aquellos fabricados o prestados por empresas

extrafnas a la colectividad.

La creacion de una marca de este tipo no sdlo trae como beneficio el mejoramiento
de la comercializacion de los productos tanto a nivel local, nacional o incluso
internacional, sino que entrega un marco de cooperacion entre los diferentes
productores locales. A mayor abundamiento, debemos sefialar que, por lo general al
momento de crear una determinada marca colectiva, debe acompafarse un cierto
marco normativo junto a criterios y una estrategia conjunta que refleje los fines que se
pretenden por estos productores locales. Por lo que la creacion de estas marcas

constituye una forma de alcanzar un grado de desarrollo mayor a nivel local.

De tal forma: “las asociaciones de PYME pueden registrar marcas colectivas con
vistas a comercializar conjuntamente los productos de un grupo de PYME y mejorar
asi el reconocimiento de esos productos. Las marcas colectivas pueden utilizarse junto
con la marca de fabrica de un producto determinado. De este modo las empresas
pueden diferenciar sus propios productos de los de la competencia, al mismo tiempo
que se benefician de la confianza de los consumidores en los productos o servicios

que se ofrecen con esa marca colectiva®,

62 Organizacion Mundial de La Propiedad Intelectual. Las Marcas Colectivas [en linea]

http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm. [Consulta: 6 de diciembre
de 2010].
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1.8) Las marcas de certificacion.

La OMPI ha establecido que: “La marca de certificacidn es un signo distintivo
destinado a ser aplicado a productos o servicios, cuya calidad u otras caracteristicas

han sido controladas, verificadas o certificadas por el titular de la marca™.

La funcion que cumplen estas marcas dice relacion con la certificacion o garantia
que los productos o servicios que diferencian, cumplan con los requisitos minimos que

ha establecido su titular, junto con realizar un control previo y continuado del mismo.

Una importante ventaja que proporcionan las marcas de certificacion o de garantia,
sefialada por GARCIA MUNOZ-NAJAR, dice relacién con ser: “una herramienta muy
atil que va a permitir tecnificar procedimientos de produccién y elaboracion, utilizacion
de tecnologia y en general cualquier conocimiento que el titular de la marca pueda
traslada a sus usuarios. Por consiguiente se estandarizan los productos y en su caso
los servicios, en funcién a una calidad determinada y constante, bajo la supervision y

control de su titular que estara preocupado porque la marca no se desprestigie™”.

Las marcas de certificacion fijan su estrategia en relacion a la capacidad que tiene
el titular de la misma en asegurar, tanto cualidades como calidades de los productos
que son diferenciados con la marca y que se utilizan por terceros. Todo esto, en
funcion de la verificacion de ciertos requisitos minimos establecidos por el titular de la

marca que han sido establecidos con anterioridad.

Es asi como se genera un ambiente de seguridad en los consumidores, junto con
otorgarles las debidas garantias, ya que tienen conocimiento de que detras de las

marcas hay personas que estadn verificando constantemente, que dichos signos

®3GARCIA MUNOZ-NAJAR, Luis Alonso. Taller de la OMPI sobre signos distintivos como herramientas de
competitividad empresarial organizado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
conjuntamente con la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) de la Republica Dominicana
Santo Domingo, 20 y 21 de febrero de 2006. La marca colectiva, la marca de certificacion o de garantia:
caracteristicas, principales requisitos de constitucion, titularidad y uso. Lima. Pag. 5.
% GARCIA MUNOZ-NAJAR. Op. Cit. P4g.6.
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distintivos (en relacién a los productos que diferencian), tengan una adecuacion con la

realidad.

En nuestro pais, la ley N° 19.039, en un principio no hacia referencia ni a las
marcas colectivas ni de certificacion, lo que cambié con motivo de los diversos
tratados internacionales celebrados por nuestro pais, en virtud de los cuales Chile se

oblig6 a incorporarlos.

De tal manera, la ley N° 20.169, se encargé de modificar la ley de Propiedad
Industrial vigente, introduciendo el articulo 19 bis, el cual, otorga la posibilidad de
registro tanto de marcas colectivas como de certificacion, permitiendo solicitar el
registro de un marca en beneficio de dos o mas titulares, los cuales, de consuno
podran solicitar que junto con el registro de la marca, se registre un reglamento de uso
y de control de la misma, el que ser& obligatorio para los titulares de la marca, pero no
le empecera a terceros. Tal reglamento se debera presentar al momento de solicitar la
inscripcion de la marca y se resolverd por las autoridades respectivas junto con la
solicitud de registro. Dicho articulo, continta sefialando que el mismo procedimiento se
utilizara para el registro de una marca para ser usada en forma colectiva, con el fin de

garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios.
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1.9) Denominaciones de origen e indicaciones geogra ficas, Las marcas

colectivas y de certificacion. Semejanzas y diferen  cias.

Luego de haber analizado cada una de las categorias mencionadas, podemos

concluir que existe cierta vinculacién entre ellas.

En muchos paises, la gran diferencia entre marca colectiva y marca de certificacion
es que, la primera s6lo puede utilizarla un grupo especifico de empresas como, por
ejemplo, los miembros de una asociacién, mientras que la marca de certificacion
puede ser utilizada por todo aquel qgue cumpla con los requisitos establecidos por el

titular de la misma.

Entre las semejanzas que existen entre las indicaciones geograficas y las marcas
colectivas, se ha sefialado que: “se asemejan en la medida que su uso le es permitido
a una determinada colectividad, con exclusion de los no miembros. En comun poseen
también el hecho de que indican un determinado origen al publico, siendo aqui cuando
surge una diferenciacion clara: la indicacion geografica se presta para indicar el origen
o la procedencia geografica de un producto o servicio, al tiempo que la marca

colectiva, como se ha visto, tiene como funcién indicar su origen empresarial”65.

Por otro lado, los usuarios de una indicacion geografica no se encuentran
vinculados en torno a una marca, como es el caso de los usuarios de las marcas
colectivas, ya que lo que los vincula es que utilizan en forma comdn un nombre de un

lugar geografico, que no puede constituir una marca.

Las indicaciones geogréficas y las marcas de certificacién, también poseen puntos

en comun, especialmente con las denominaciones de origen. La mas importante de

% DE SOUSA BORDAL, Ana Lucia (Traduccion Marcelo Garcia Sellart). Estudio de Las Indicaciones

Geogréaficas, Marcas de Certificacion y Las Marcas Colectivas-Su Proteccion en Brasil e Importancia en el
Contexto Internacional. [en linea] Estudio Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Pag. 39.
<http://www.dannemann.com.br/files/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf> [consulta: 11 de diciembre de
2011].
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ellas dice relacion con que, tanto las D.O. como las marcas de certificacion lo que
buscan en definitiva es, garantizar que determinados productos o servicios cumpla con
ciertas caracteristicas o calidades. Sin embargo, y a diferencia de las indicaciones
geograficas, las caracteristicas o calidades que debe reunir el producto designado por
las marcas colectivas son la conclusion del apego estricto a patrones y reglas que no
se encuentran relacionados con elementos de caracter geografico. Una vez cumplidos
dichos estandares fijados por los patrones o reglas, daran garantia que se cumplen las

mismas caracteristicas y calidades.

En definitiva, se ha establecido por DE SOUSA BORDAL que: “si fuese necesario
establecer una relacién entre esas categorias, se podria decir que la indicacion de
procedencia es para la marca colectiva lo que la denominacién de origen lo es para la
marca de certificacion™®. Asi, la indicacién geogréfica se refiere al origen geografico y
la marca colectiva al origen empresarial. Por otro lado, las D.O. garantizan
determinadas caracteristicas o propiedades relacionadas con un lugar geogréfico y las
marcas de certificacion aseguran determinadas caracteristicas o calidades en cuanto

se cumplan reglas y patrones establecidos previamente.

®*DE SOUSA BORDAL, Ana Lucia, Op. Cit. Pag. 39.
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Capitulo 2: La necesidad de proteccion de las indic  aciones geogréficas y las

denominaciones de origen.

2.1) La necesidad y fundamento de la proteccion de las I.G.y D.O.

Las I.G, y D.O. han tomado fuerza en el mundo y Chile no ha sido la excepcién,
debido en gran parte al fracaso del socialismo en la forma de asignacion de recursos,
organizacién y produccion. A raiz de esta situacion histdrica, pero junto con la
necesidad de redescubrir y crean nuevas instituciones proteccionistas dentro de un
modelo de economia neoliberal, estas han tomado un notable impulso a partir de la
década de los noventa. Esto se debe en parte a la necesidad que tienen los actores
econdémicos de relacionar un producto con una determinada calidad por sobre el
precio, situacion que se produce cuando las economias llegan a cierto grado de
desarrollo, en donde las necesidades basicas pueden ser facilmente satisfechas.
Dando lugar a mercados donde el factor decisivo a la hora de tomar la decision final
por el consumidor se basa en la calidad y asimilacion a caracteristicas que ofrece el

producto y no solo en el precio.

La necesidad de proteccion de las denominaciones de origen e Indicaciones
geograficas, desde un punto de vista econOmico, es un tema que depende
exclusivamente del Estado y sus organismos. Esto, debido a que su proteccién
dependera de la vision que el Estado® tenga a través de su carta fundamental,
respecto de la importancia del factor diferenciacion en un respectivo mercado. En
Chile la necesidad de proteccién de las I1.G. y D.O. se ha visto favorecido por el
proceso de apertura econdmica y la competencia de nuestros productos en otros

mercados, donde el rol diferenciador de un producto nacional con otro extranjero es

" Para SAMUELSON y NORDHAUS los Estados, a través de sus politicas “tienen tres funciones

econOmicas principales en una economia de mercado: aumentar la eficiencia, promover la equidad y
promover la estabilidad y el crecimiento macroeconémicos. SAMUELSON, Paul. A y NORDHAUS, William
D. Economia, 18° Edicion, México, MCGraw-Hill, 2005, pags. 34.
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trascendental para la supervivencia del primero en mercados tanto nacionales como
internacionales. %

Desde la vision de la ciencia econOmica, las denominaciones de origen e
indicaciones geogréaficas son el resultado de fallas del mercado.*® Es decir, de
situaciones en que los requisitos necesarios para el funcionamiento normal de los
agentes econdémicos no se cumplen y por ende, el resultado no satisface a los grupos
gque acuden a ese mercado a satisfacer sus necesidades. Las fallas de mercado son
las externalidades™ y las imperfecciones del mercado’ (existencia de informacion
imprecisa que impide que los precios funcionen como sefiales). Frente a estas
distorsiones del mercado, la solucion clasica por la economia a partir de la década de
1930, ha sido la intervencién del Estado en los mercados, que para el caso de las |.G.
y D.O. garantiza la proteccién de mercados emergentes y transparenta los mercados

evitando alteraciones en la informacion, eliminado asimetrias en la informacion.

Para DE LA CALLE ROBLES: “El objetivo de estas intervenciones (D.O. e I.G.) es,
salvados los fallos, ya comentados, asegurar rentas a determinados productores””,
para lo cual se crea escasez en el mercado mediante el establecimiento de barreras
de entradas, que reducen al minimo el nUmero de potenciales oferentes. Claro que la
externalidad negativa es que las rentas (Ingresos en exceso del costo de oportunidad)
no funcionan como indicativos para estimular la participacion de oferentes,

posibilitando la pérdida de eficacia y la baja de precios debido a la competencia. Por

® Esto se ve reflejado en el reconocimiento y tratamiento que tienen las D.O. e |.G. en Tratados de Libre
Comercio y acuerdos de asociacion que ha celebrado nuestro pais, donde, ademas de sujetarse a lo
dispuesto por los acuerdos ADPIC’'s, se hace un reconocimiento especifico a determinadas
denominaciones de origen. Como ejemplo podemos mencionar el reconocimiento mutuo que se hizo con
el Pisco Chileno, Pajarete, Bourbon Whiskey y el Tennessee Whiskey en el Tratado de Libre Comercio
suscrito entre Chile y Estados Unidos de América.

El tratamiento de las D.O. e I.G. desde el punto de vista econémico, tiene como base la siguiente
publicacion. DE LA CALLE ROBLES, Luis. Denominaciones de origen y proteccién econdémica. [ en
linea] Revista espafiola de estudios agrosociales y pesqueros , N° 194, 2002 , pags. 27-48.
<http://www.mapa.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reeap/r194_02.pdf>  [consulta: 29 de
diciembre de 2010].

0 Segun Larroulet y Mochén, las externalidades se producen “cuando la produccion o el consumo de un
bien afecta directamente a consumidores o empresas que no participan en su compra ni en su venta, y
cuando esos efectos no se reflejan totalmente en los precios de los mercados”. LARROULET, Cristian, y
MOCHON, Francisco. “Economia”, 2° Ed. Santiago, MCGraw-Hill, 2003, pag. 260.

" para mas informacién sobre fallas de mercado, ver SAMUELSON, Paul. A y NORDHAUS, William D.
Economia, 18° Edicion, México, MCGraw-Hill, 2005, péags. 159 y siguientes.

2 DE LA CALLE ROBLES, Luis. Op.cit. pag. 29
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esto, con las I.G. y D.O. no hay competencia basada en el precio o en sus rentas, sino
en la calidad, generando que los costos de produccion no sean los elementos que

sitlan a cada oferente en su sitio dentro del mercado.

Las I.G. y D.O. son establecidas fundamentalmente, desde la vision de la
economia, para proteger los intereses de los productores. La distincion que busca un
productor viene dada por una calidad o caracteristica diferencial ya constatada, siendo
el fundamento para la proteccion mediante una I.G. o0 D.O. Segun DE LA CALLE

" las cuales

ROBLES: “La calidad se logra mediante la existencia de reputaciones
deben ser aptas para evitar que la inversion en calidad realizada, sea sobrepasada
por otros productores, que al igualar el precio final, producen el efecto en el

consumidor final de asimilarse vy atribuirse dicha calidad.

Por esto, las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas son un
mecanismo de reputaciones que favorece al productor, al permitirle utilizar algun signo
distintivo de cierta fama o prestigio y que por consecuencia garantiza al consumidor

una calidad por la que esta pagando un determinado precio.

La diferenciacion cualitativa y formal del resultado final del proceso productivo se
produce gracias a que estas instituciones juridico-mercantiles actian como barreras
de entradas, dificultando la participacion de nuevos oferentes en el mercado. Estas
barreras de entradas generan lo que BUCHANAN"* sefiala como un club, es decir, un
conjunto de oferentes en donde existe: voluntariedad de pertenecia, existencia de
costos compartidos, presencia de un mecanismo de exclusion y toma de dediciones
duales. Todos los cuales una vez reunidos son el producto del prestigio compartido.
Por lo tanto, las I.G. y D.O. son una distorsién en el mercado, porgue garantizan el
monopolio de utilizacién de una etiqueta o signo a ciertos productos, permitiendo a los
miembros del “club” apostar a estrategias de calidad al ser posible la segmentacion del

mercado. A pesar de esta situacion que se podria traducir en potenciales practicas

3 DE LA CALLE ROBLES, Luis, Op. Cit. pag. 32
BUCHANAN J. “An economic theory of Clubs” en J. Buchanan: Economia y Politica. Escritos
seleccionados. Pp. 209 -222. Universitat de valencia, valencia 1988.
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concertadas, la existencia de estos “clubes” es positiva, ya que reducen los costos y
aumentan los beneficios proporcionados a los productores, renta, informacion y

mecanismos de compensacion.

Eso si, el someterse a dicha proteccion trae aparejado el sometimiento a ciertas
normas y cédigos de conducta que no limitan el accionar de los que no estan dentro
de esa barrera de entrada. La diferencia de precios que favorece a un producto
amparado por una I.G. o D.O. se paga con obligaciones mas rigurosas como controles
de calidad, limitaciones territoriales para realizar todo el proceso productivo, aspectos
técnicos y burocraticos como controles analiticos, régimen de infracciones, etc. Pero
esta limitacion con respecto a otros productores tiene una recompensa que se traduce
en el precio final del bien, ya que los sobreprecios cubren los mayores costos y
permiten a los demandantes asimilar mejor la relaciébn entre el producto y cierta

calidad.

Ademas la existencia de estas barreras de entradas generan a su vez “busquedas

de rentas, ya que como no es posible competir con una D.O. exitosa ”"

, que ya tienen
un prestigio asegurado y que no compiten a nivel de precio, sino de calidad, el
productor no beneficiado buscara invertir en otras zonas que en un futuro le permitan
estar amparado por alguna I.G. o D.O., asimilando sus caracteristicas diferenciadores
a elementos naturales o humanos, permitiéndole subir el precio final, ademés, de

potenciar zonas geogréficas con Innovacién y desarrollo (I+D).

La forma en que las I.G. y D.O. evitan el dafio al prestigio de un producto se
produce prohibiendo la utilizacion de marcas o signos distintivos, otorgando el
monopolio de dicha utilizacion a ciertos productores. Los productores con una calidad
menor se podrian aprovechar de la buena reputacion de los demas, al utilizar las
mismas zonas geograficas y factores naturales o humanos, sin que por eso se logre
la misma calidad. Ademas que con el hecho de ubicar sus productos al mismo precio,
producen el efecto de asimilacion de calidad en los consumidores. Ante esto, el signo

distintivo o etiqueta reafirma dicho compromiso y saca a la luz al productor

> DE LA CALLE ROBLES, Luis. Op. Cit. pag. 33.
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inescrupuloso. Si no fuese por estas instituciones, el consumidor, debido a su
ignorancia, expulsaria a los buenos productores y premiaria a los productores que
actian de mala fe. La etiqueta o signo distintivo permite una diferenciacion del
producto basada en cualidades propias y sefiala en forma indirecta las diferencias al
consumidor final, el cual segin sea su movil, aceptara pagar la diferencia con respecto

a los otros productores que funcionan segun el precio y no a su calidad.

Es importante sefialar que esta proteccion esta justificada “si se busca un tamafo
optimo, ni tan grande como una CA ni tan pequefio como una comarca”®”’. La
excesiva amplitud de una I.G. o D.O., tanto a nivel geografico como de productos,
impide la diferenciacion, es decir, la segmentacion en funcién de una calidad asociada,
la cual es necesaria para cubrir los mayores costos que supone dicho proceso,
generando la devaluacion del signo distintivo o etiqueta y por consiguiente, fracasando

como mecanismo de proteccién.

En cambio, si la cobertura de la D.O. o de la I.G es baja, no se convertird en un
mecanismo de fomento de calidad, sino de mantenimiento o devaluacién de calidad,
salvo que la reputacion previa sea muy grande, generando incentivos a los

productores para mantener dicha calidad.

Ahora bien, desde un punto de vista juridico, la doctrina clasica como MATTERA™®
y MARONO, han justificado la necesidad de proteccion de las I.G. y D.O. mirando al
interés del consumidor. Es decir, la existencia de estas instituciones se deberia a la
proteccién que requieren los consumidores ante los productores. Esto quiere decir que
el bien juridico protegido en este caso seria la buena fe contractual de los

consumidores. También justifican esta necesidad de resguardo en relacion al interés

® DE LA CALLE ROBLES, Luis. Op. Cit. pag. 36.
" A modo de explicacion, cuando el autor hace referencia a una CA, se refiere a una Comunidad
Autondémica, como por ejemplo Cataluiia y Galicia.
'8 “| as Denominaciones de Origen e Indicaciones de procedencia solo cumplen su funcién, es decir, solo
protegen los intereses de los productores contra la competencia desleal y de los consumidores contra las
indicaciones falsas y falaces, si el producto que designan posee cualidades particulares, que lo distinguen
de los demas productos, en razon de su procedencia geografica” ALFOSNO MATTERA, citado por
CORNEJO AGUILERA, Pablo, “ las denominaciones de origen y el fundamento de su proteccion” Revista
DERECHO Y HUMANIDADES, N° 10, Santiago, Chile. afio 2004, pag. 299.
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de los productores y empresarios. La existencia de un signo que permita la
diferenciacion entre productos, no sélo sirve a los consumidores a modo de informarse
y discriminar en la eleccion de ciertos productos, sino también a los productores,
dandoles una ventaja especial a la hora de competir en el mercado. Es decir, con esta
proteccion se favorece el interés de los productores de invertir y fomentar en procesos
productos nuevos o participar en otros mercados, ya que asi su inversién y desarrollo
estaria en cierta forma asegurada mediante un elemento juridico que da certeza y
seguridad. Al mismo tiempo, con este resguardo se protege la libre competencia, bien
juridico trascendental en un modelo econdémico donde el rol principal es de los agentes
privados y el Estado sélo actla a través del principio de subsidiariedad, lo que fomenta

la diferenciacion de productos y la asimilacion de calidades a estos.

Otro argumento de la doctrina clasica es que las I.G. y D.O. son creadas,
fomentadas y protegidas por el Estado debido a que se busca un desarrollo econémico
en una zona determinada. Esto lo realizaria el Estado cumpliendo con su rol de agente
subsidiario y de fomento. La creacion de una I.G. o D.O. otorga al inversionista una
seguridad y certeza en relacion al estatuto juridico de su actividad, lo que le permite
tomar riesgos teniendo como fondo un marco regulatorio estable. Asimismo, les
permite competir en el mercado no solo teniendo como base un prestigio que emana
de factores humanos o naturales, sino que un signo o marca que identifica ese
prestigio a dicho elemento humano o natural, el cual esta certificado por el Estado, lo
gue fomenta la participacion de agentes productivos en ciertas zonas que sin estos

“privilegios” no lo harian.

También se ha sostenido que el punto central para proteger a las D.O. e I.G.
estaria dado en el compromiso que tendria el Estado y dichos beneficiados. Es decir,
el Estado fomentaria y protegeria mediante una D.O. o I.G., ciertos productos debido a
una relacion contractual. Este contrato a la luz del derecho civil seria un verdadero
contrato-ley, es decir una convencidn en que el Estado otorga un estatuto juridico de
excepcion, el cual generaria derechos y obligaciones entre las partes, generando una
renuncia por parte del Estado a su soberania. Esta situacion haria aplicable al

particular la teoria de los derechos adquiridos consagrada en el articulo 19 N° 24 de
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nuestra carta fundamental. Esta tesis podria haber sido el fundamento de proteccion
de las denominaciones de origen e indicaciones geogréficas antes de la entrada en
vigencia de la ley N° 19.996. Esto cuando en nuestro pais sélo existian dos fuentes
formales de constitucion de denominaciones de origen e indicaciones geogréficas (la
ley y los Decretos Supremos). Se podia haber sostenido que el fundamento era solo
el derecho de propiedad, debido a que estas instituciones juridicas tienen como
caracteristicas la inmutabilidad y que su privacion o extincion debian ser regidas por el

estatuto expropiatorio establecido en la Constitucion.

Con la entrada en vigencia de la ley N° 19.039 y la eliminacién por parte del
legislador de su caracter inmutable (segun lo sefialado en su articulo 100) el
fundamento de proteccion no podria ser exclusivamente el derecho de propiedad, ya
que la propia ley sefalaria la forma en que se podria dejar sin efecto una I.G. o D.O.
inscrita en el respectivo registro. Registro que a su vez no tendria fines publicitarios,
sino que seria la forma de constitucion de una I.G. o D.O.”” A pesar de esto,
sostenemos que la consideracion de las D.O. e I.G como derechos de propiedad, es

uno de los fundamentos para otorgarles proteccion por el ordenamiento juridico.

A nosotros nos parece que el fundamento de protecciéon de las denominaciones de
origen e indicaciones geogréficas estaria dado por lo que sostiene la doctrina clésica,
es decir, por una sumatoria de bienes juridicos no excluyentes entre si, como la
proteccion de los consumidores, la propiedad, el interés de los productores y la libre
competencia. Todos bienes juridicos que emanan de un principio rector de nuestro
derecho, que es el principio general de la buena fe, el cual se expande desde el
derecho privado a todo el ordenamiento Juridico®. Segin DUCCI, la buena fe: “no es
un concepto Unico; bajo su denominacion se agrupan dos situaciones distintas,

perfectamente diferenciables”.

" Este tema es tratado en extenso en el capitulo IV, sobre la ‘“titularidad del Derecho de propiedad
industrial indicacion geografica y denominacion de origen y su naturaleza juridica.”

° La corte Suprema a sefialado que: “El acto juridico administrativo debe estar inspirado en el principio
general que es la base de todo régimen de derecho, la buena fe”. Esto nos demuestra que este principio
que originalmente se encontré en el derecho privado, especialmente en el derecho civil, se extrapola al
ordenamiento juridico, independiente del origen y clasificacion de las normas juridicas.

Revista Derecho y Jurisprudencia. Tomo 78. S 5, pag. 20, Cons.18.
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La primera situacion muestra a la buena fe como “una actitud mental, actitud que
consiste en ignorar que se perjudica un interés ajeno o no tener conciencia de obrar
contra derecho, de tener un comportamiento contrario a él.” Este es el concepto
cladsico de buena fe subjetiva, el cual estd consagrado principalmente en el articulo
706 del Cadigo Civil.

La segunda, dice relacion con la denominada buena fe objetiva, que tiene relacion
con el desarrollo de una conducta, el cual encuentra su fundamentacion en el articulo
1560. Principio que no se encuentra en una norma juridica precisa®”, pero que es
determinado en forma extraible a través de un racionamiento inductivo y que se
difunde al ordenamiento juridico debido en parte, a una de las caracteristicas del
derecho privado, la cual es que es comun. Caracteristica que como sefiala
ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC: “es comun, en primer lugar, porque
todas las relaciones juridicas privadas de los hombres que no estan disciplinadas por
otra rama especial o autbnoma del derecho, son regidas por el Derecho Civil: y es
comun, en segundo lugar, porque sus principios 0 normas generales suplen las
lagunas o vacios de las deméas ramas del derecho privado, cuando ellas no aparecen

inspiradas por principios singulares que contradigan a los del coman.”®

También consideramos que el derecho de propiedad juega un rol importante al
fundamentar su proteccion y este operaria en el caso de las I.G. y D.O. reconocidas
tanto por la ley N° 18.455, el D.S. N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura, como
también en las otorgados a través del procedimiento del Titulo IX de la ley N° 19.039,

aun cuando su registro no sea inmutable.

8. pUCCI CLARO, Carlos. Derecho Civil. Parte General. Editorial Juridica de Chile. 1994. Pag. 21y 22.
82 ALESSANDRI, A., SOMARRIVA, M., VODANOVIC, A., Tratado de Derecho Civil. Parte preliminar y
general. Santiago. Editorial Juridica de Chile. 1998. Pag. 34.
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2.2) Mecanismos de proteccion de las I.G. y D.O. en  la legislacién nacional.

Los Mecanismos de proteccion de las I.G. y D.O. estan intimamente relacionados
con el fundamento que se haga de su proteccion. Las formas en que el legislador
protege estos derechos de propiedad industrial dependen de los bienes juridicos que
considere al momento de legislar. Debido a lo sostenido en el numeral anterior del
capitulo segundo, nuestro legislador ampara varios bienes juridicos, por lo que las I.G.

y D.O. poseen distintas formulas y niveles para hacer efectivas su proteccion.

Como las I.G. y D.O. son derechos de propiedad industrial, estan protegidas por el
estatuto de propiedad establecidos en el articulo 19 N° 24 de la Constitucion Politica,
ya que son expresamente reconocidos en el articulo 19 N° 25 al sefalar que: “se
garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invencién, marcas
comerciales, modelos, procesos tecnologicos u otras creaciones analogas, por el

tiempo que establezca la ley *“.

La importancia de estar protegidas por el estatuto de propiedad establecido en la
Constitucion es que toda limitacion al modo en que se adquiere una I.G. 0 D.O. y de
usar, gozar Yy disponer de ella y sus atributos sélo puede ser mediante una ley. Lo que
priva a la administracién de limitar el derecho real de dominio y las facultades que
emanan de él, mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria. Ademas del requisito
de legalidad, las limitaciones al modo de adquirir y a las facultades del dominio deben
ser fundadas en base a la funcién social que cumple la propiedad. Es decir, no sélo
basta la ley para limitar el derecho de propiedad y sus atributos, sino que debe estar
fundado en el Interés general de la nacion, seguridad nacional, utilidad y salubridad

publica y la conservacion del patrimonio ambiental.

También a nivel Constitucional, las indicaciones geogréficas y denominaciones de
origen estan protegidas por el estatuto expropiatorio del articulo 19 N° 24 inciso 3°.
Esto quiere decir que si algun beneficiado con la declaracion de 1.G. o D.O. fuera

privado del dominio de este derecho de propiedad industrial, deberia ser indemnizado,
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ya que estariamos ante el caso de una expropiacion, la cual debe ser mediante ley

general o especial y tener como fundamento utilidad publica o interés nacional.

Es importante sefialar que esta proteccion sefialado por el constituyente no sélo es
ante actos de la administracion, sino también de leyes que emanen del poder
legislativo, ya que si el Congreso dictara una ley que afectara el derecho de propiedad
de los titulares de una I.G. o D.O. y limitara su esencia, imponiendo condiciones,
tributos o requisitos que impidiesen su libre ejercicio, se estaria privando del derecho
de dominio sobre estos derechos de propiedad industrial, habiendo una expropiacion,
siendo por ende, necesario establecer la indemnizacion correspondiente si se cumple

con los requisitos antes enunciados.

Todo lo sefialado anteriormente estd amparado por la accién de proteccién
sefialada en el articulo 20° de la carta fundamental, la cual permite que cualquier
beneficiario con una declaracion de una I.G. o D.O. pueda acudir a la Corte de
Apelaciones respectiva ante una accion u omisiéon de caracter arbitraria o ilegal que
prive, perturbe o amenace su legitimo derecho de dominio a fin de restablecer el
imperio del derecho. Esta proteccion y su correspondiente accién operan

indistintamente de la fuente de la cual provenga el reconocimiento de una I.G. o0 D.O.

Si adoptamos la tesis central de la doctrina clasica sustentada por MATTERA o
MARONO, es decir, que el fundamento de la proteccion de las 1.G. y D.O. son la
buena fe del consumidor y su proteccién (cosa que compartimos pero no en forma
exclusiva), las I.G. y D.O. estarian protegidas por las acciones que establece la ley N°
19.955 “sobre la proteccién del consumidor”. Segun el articulo 3° letra b de dicha ley,
los consumidores tienen: “El derecho a una informacion veraz y oportuna sobre los
bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratacibn y otras
caracteristicas relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente
de ellos”. Derecho que se satisface en gran parte mediante la funcién publicitaria que

cumple las I.G. y D.O.
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Ademas, dicha ley otorga accion de perjuicios cuando un producto sujeto a normas
de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio no cumple las especificaciones
correspondientes. Calidad de cumplimiento que facilmente se podria dar en productos
protegidos por una I.G. o D.O. como es el caso del Vino o Pisco, donde existen

normas que regulan su elaboracion, produccién y embalaje en atencion a su calidad.

Esta ley al mismo tiempo sanciona con multa, en su articulo 23°: “al proveedor que,
en la venta de un bien o en la prestaciéon de un servicio, actuando con negligencia,
causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad,
identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o
servicio.” Es decir, podria ser sancionado mediante las acciones y multas de esta ley,
el productor que no siendo titular de una I.G. o D.O. engafia a los consumidores con
un producto en que promueve una asimilacién del bien con una calidad que se asocia
a una I.G. o D.O. Se castigaria la asimilacion negligente de calidad que no

corresponde.

El problema que presenta reducir el fundamento de proteccibn de estas
instituciones a solo la proteccion del consumidor, es justamente que las acciones sélo
las tienen los consumidores finales y no por ejemplo los intermediarios o los mismos
beneficiarios. Esto debido a que el ambito de aplicacién de esta ley s6lo se limita a las
relaciones entre proveedores y consumidores, entendiendo por consumidor: “las
personas naturales o juridicas, que en virtud de cualquier acto juridico oneroso,
adquieran, utilicen, o disfruten, como destinatarios finales bienes o servicios” (articulo
3 ley N°19.955).

Otra forma de proteccion de las I.G. y D.O. es a través de las acciones que

establece el D.L. N° 211 de 1973 sobre proteccion de la Libre Competencia®. Segin

8 Si bien existe consenso sobre el tratamiento de la libre competencia como bien juridico tutelado, no

existe claridad en la doctrina nacional sobre el concepto en si de Libre competencia. Segun Domingo
Valdez “libre competencia significa libertad en el ingreso, explotacién y salida de los mercados relevantes,
cualquiera sea la modalidad de autonomia o heteronomia empleada para combatir en el cabal
cumplimiento del marco de principios y garantias constitucionales, entre las cuales exhibe un rol capital el
principio de subsidiariedad”. VALDEZ PRIETO, Domingo. Libre competencia y Monopolio. Santiago.
Editorial Juridica de Chile. 2006. Pag.181.
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lo sefialado anteriormente, lo que se busca mediante la creacién de estas instituciones
(.G. y D.O.) entre otras cosas, es otorgar un estatuto de proteccion a sus
beneficiados. El problema que se podria originar por esta situacion excepcional es que
facilita la realizacion de actos u omisiones que der lugar al tipo universal antimonopolio
sefialado en el articulo 3 del D.L. N°211%, afectando el bien juridico libre
competencia®®. Esto basicamente porque los beneficiados con estos derechos de
propiedad industrial estan en una situacion que disminuye la posibilidad de
competencia con otros productores, generandose barreras de entradas en los

mercados.

A nuestro juicio, el criterio de imputacién que se podria dar en este caso es
producto de un abuso de posiciéon dominante® por un agente beneficiario, situacion
gque se daria cuando el titular de una I.G. o D.O. incurriera en actos como fijacion de
precios, imposicién de venta, cuotas de mercado, etc.’” Es importante sefialar que
Unicamente se sanciona el abuso de la posicién dominante y no ella en si, ademas de
sefialar que el D.L. N° 211 sanciona conductas desde la etapa de tentativa,

entendiendo por tal la accion “a la que falta una parte conclusiva”®

, Situacién que debe
estar intimamente relacionada con la tipicidad de las conductas atentatorias con el

bien juridico libre competencia.

8 E| articulo 3 del D.L. 211 sefiala como tipo universal antimonopolio: “El que ejecute o celebre, individual
0 colectivamente, cualquier hecho , acto o convencién que impida, restrinja o entorpezca la libre
competencia, o que tienda a producir dichos efectos, sera sancionado con las medidas sefialadas en el
art. 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas correctivas o prohibitivas que respecto de dichos
hechos, actos o convenciones pueden disponerse en cada caso”.
% Es importante sefialar que el tipo universal antimonopolio es de resultado, porque requiere un efecto
juridico relevante. Este resultado posee dos modalidades: “la de un detrimento o aniquilaciéon del bien
juridico tutelado (lesién o también llamado delito perfecto) y la de la puesta en peligro de este (peligro o
también llamado delito imperfecto).
VALDEZ PRIETO, Domingo. Op. Cit, pag. 270.
8 Debemos sefialar gue la posicion relevante esta intrinsecamente relacionado con el poder de mercado.
Valdez define posicion dominante como “es una situacién en la cual existe poder de mercado emanado de
un monopolio estructural y que no se agota en la situacion de un monopolio puro, resultando aplicable
también a los monopolios parciales”.
VALDEZ PRIETO, Domingo, Op.cit, pag. 550.
87 Segun MORALES y ZABALA, existen tres grandes tipos de conductas que pueden afectar el Bien
Juridico Libre competencia, las cuales son: “el monopolio y el cartel, con los abusos que la colusién entre
oferentes pueda generar; la posicion de mercado, sea monopolica o dominante y sus respectivos abusos
y la competencia desleal entre propios agentes.”
MORALES, Joaquin y ZABALA, José. Derecho Econdémico. 3° ed. Santiago. Editorial Juridica de Chile.
2005. Pag. 135.
8 POLITOFF, MATUS Y RAMIREZ, Lecciones de Derecho Penal Chileno. 2° edicién Santiago. Editorial
Juridica de Chile, 2003. Pag. 379.
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Las sanciones que podra decretar el Tribunal de la Libre competencia, estan

sefaladas en el articulo 26, las cuales son:

a) Modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o0 acuerdos
gque sean contrarios a las disposiciones de la presente ley;

b) Ordenar la modificacion o disolucion de las sociedades, corporaciones y demas
personas juridicas de derecho privado que hubieren intervenido en los actos,
contratos, convenios, sistemas o acuerdos a que se refiere la letra anterior;

c) Aplicar multas a beneficio fiscal hasta por una suma equivalente a veinte mil
unidades tributarias anuales y, en el caso de sancionar una conducta prevista en la
letra a) del articulo 3°, hasta por una suma equivalente a treinta mil unidades
tributarias anuales. Las multas podran ser impuestas a la persona juridica
correspondiente, a sus directores, administradores y a toda persona que haya
intervenido en la realizacion del acto respectivo. Las multas aplicadas a personas
naturales no podran pagarse por la persona juridica en la que ejercieron funciones ni
por los accionistas o0 socios de la misma. Asimismo, tampoco podran ser pagadas por
cualquiera otra entidad perteneciente al mismo grupo empresarial en los términos
sefialados por el articulo 96 de la Ley de Mercado de Valores, ni por los accionistas o
socios de éstas. En el caso de las multas aplicadas a personas juridicas, responderan
solidariamente del pago de las mismas sus directores, administradores y aquellas
personas que se hayan beneficiado del acto respectivo, siempre que hubieren

participado en la realizacion del mismo.

La ley N° 20.169 titulada “Ley que Regula la Competencia Desleal” publicada el 16
de Febrero de 2007, vino a sancionar los actos de competencia desleal efectuados
con el fin inmediato de captar clientela de un agente de mercado a otro. Es importante
sefalar que esta ley no es una derogacién del D.L. N° 211 de 1973, sino que un
complemento para la proteccion del mismo bien juridico. Una de las caracteristicas
gque presenta esta ley es que define que debemos entender por actos de competencia
desleal. El articulo 3 lo establece sefialando que: “es acto de competencia desleal toda
conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios

ilegitimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.” Debemos sefialar que
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el tipo sancionatorio es de caracter abierto y que las conductas que sefiala no son

taxativas. Estas conductas meramente enunciativas son (art. 4):

a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputacion ajena, induciendo a
confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o
establecimientos con los de un tercero.

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.

c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes,
servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de
un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputacion en el mercado. Son
también ilicitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia
objetiva.

d) Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las creencias,
ideologias, vida privada o cualquier otra circunstancia personal del tercero afectado y
gue no tenga relacion directa con la calidad del bien o servicio prestado.

e) Toda comparacion de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o
ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algun antecedente que no sea veraz
y demostrable, o, cuando de cualquiera otra forma infrinja las normas de esta ley.

f) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a
infringir los deberes contractuales contraidos con un competidor.

g) El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de

entorpecer la operacion de un agente del mercado.
Esta ley sanciona con la imposicion de determinadas conductas u obligaciones a

los infractores. Estas estan sefialadas en el articulo 5 y podran ejercerse, conjunta o

separadamente. Estas acciones son:
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a) Accion de cesacion del acto o de prohibicién del mismo si aun no se ha puesto en
practica.

b) Accion declarativa de acto de competencia desleal, si la perturbacioén creada por el
mismo subsiste.

¢) Accion de remocion de los efectos producidos por el acto, mediante la publicacién
de la sentencia condenatoria 0 de una rectificacion a costa del autor del ilicito u otro
medio idoneo.

d) Accion de indemnizacion de los perjuicios ocasionados por el acto, sujeta a las
disposiciones del Titulo XXXV del Libro IV del Cédigo Civil.

Suplementariamente, y sélo en caso que la conducta o el perjuicio producido
tengan el caracter de grave, se puede imponer una multa de hasta 1000 U.T.M. por el

Tribunal de la Libre Competencia, previo requerimiento del Fiscal Nacional Econémico.

Es importante sefalar que la ley N° 20.169 presenta un tipo sancionatorio que a
diferencia del tipo universal antimonopolio, no es de resultado. Esto quiere decir que la
aplicacion de esta ley no exige que el acto produzca un efecto determinado en el
mercado, sino que basta con que sea calificado como competencia desleal y

perjudique a un agente de mercado.

Todas estas acciones, emanan del fundamento de su proteccion, las cuales se
aplican a todas las I.G. y D.O. pero no son acciones que la ley sefiala en forma
expresa para proteger y dar eficacia a las 1.G. y D.O. A nuestro entender estos
derechos de propiedad Industrial tienen distintas esferas de proteccion dependiendo
de la fuente formal de la cual emanan. Es decir habria una proteccion general,
aplicable a toda Indicacion geogréfica o denominacién de origen, si junto con afectarse
estos derechos, se perturba bienes juridicos como la buena fe de los consumidores, la
libre competencia y la propiedad. En cambio, la proteccidén especial estaria dada por la

legislacion especifica que regula a cada tipo de I.G. y D.O. segun su fuente de origen.

Con respecto a las I.G. y D.O. reconocidas por la ley N° 18.455 (Pisco, Pajarete y

Vino Asoleado) estas son protegidas por la remisién que hace el articulo 42 de la ley
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N°18.455 al articulo 314 del Cédigo Penal. El articulo 42 sefiala que: “el que elaborare
productos empleando tratamientos o aditivos prohibidos o en una forma distinta a la
autorizada, que conviertan al producto en toxico o dafiino para la salud y los destine a
la bebida ser& sancionado con presidio menor en sus grados minimos a medio y multa

de seis a veinte unidades tributarias mensuales.”

A nuestro parecer, la sancién penal sefialada, s6lo seria aplicable cuando un
productor elabora alguna sustancia amparada por una |.G. o D.O. sin tener derecho a
su utilizacion, pero que exclusivamente tenga como resultado final del proceso
productivo un producto dafiino para la salud. Este tipo penal no seria aplicable al caso
de por ejemplo, un productor de aguardiente de la séptima regidén que elaborara dicha
bebida con la etiqueta de Pisco, si el resultado final no es un producto perjudicial para
la salud. Es decir, el tipo penal no opera para el caso de utilizacion dolosa o culposa
de una I.G. 0 D.O. por alguien que no sea beneficiado de esta, si no es perjudicial para

la salubridad publica.

En cambio, si seria sancionado con multa la utilizacién de 1.G. y D.O. sin tener
derecho a ella, como lo expresa el numero 1 del articulo 45°, al sefialar que se
sancionara con multa de 15 a 150 UTM “A los que elaboraren o vendieren productos
falsificados que no sean toxicos o dafinos para la salud”. Aunque es el numero 3° de
este articulo el que deberia operar por un tema de especialidad, ya que sefiala
expresamente que se sancionara con multa a los que utilizaren denominaciones de
origen en contravenciéon a lo dispuesto en los articulos 27, inciso final, 28 y 30. Es
decir, la multa sefialada anteriormente se aplicaria cuando un tercero utilice sin
derecho una D.O. e |.G. sea que tenga como fuente directa de reconocimiento la ley
N° 18.455 o por medio de Decreto Supremo del Presidente de la Republica expedido a
través del Ministerio de Agricultura. La conducta tipica esti sefalada en el articulo 30
al prescribir que: “queda prohibido designar con las denominaciones de origen
establecidas o que se establezcan a productos distintos de aquellos que se amparan
con tales denominaciones, como asimismo, a aquellos que, siendo similares o iguales,

se produzcan o envasen en otras areas o regiones”.
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Es importante sefalar que tanto el tipo penal sefalado en el articulo 42 y los del
articulo 45 no se aplican a las I.G. y D.O. que emanan del procedimiento sefialado en
la ley N° 19.039, ya que al ser tipos penales, opera el principio de especialidad y de
legalidad, el cual prohibe la aplicacién de una ley penal mediante la analogia in mala
partem”. No podria aplicarse a las I.G. y D.O. que emanan del Titulo IX de la ley
N°19.039 porque se estaria creando figuras penales inexistentes, restringiendo la

libertad individual, afectdndose el derecho fundamental de legalidad en materia penal.

Esta ley, ademés sefala en su articulo 28 que: “el Presidente de la Republica no
podré alterar, modificar ni suprimir las denominaciones de origen establecidas en este
articulo ni las que se establezcan en virtud de lo dispuesto en el articulo anterior”. Lo
que nos parece que esta demas, porque si se afectara alguno de estos Derechos de
propiedad industrial, operaria el estatuto de propiedad establecido en la carta
fundamental, ya que estas instituciones juridicas otorgan derechos y no meras

expectativas, haciendo aplicable la teoria de los derechos adquiridos.

Con respecto a la responsabilidad civil, la ley N° 18.455 nada dice, por lo que

debemos remitirnos a lo regulado en el Titulo XXXV del libro IV del Cadigo Civil.

Distinta es la situacion de las I.G. y D.O. reguladas y constituidas por el Titulo 1X
de la ley N° 19.039. Como hemos sefialado anteriormente, esta ley se remite
exclusivamente a las 1.G. y D.O. que son reconocidas por la autoridad respectiva
(Instituto Nacional de Propiedad Industrial) a través de un procedimiento
administrativo, el cual culmina con la respectiva inscripcibn a en Registro de
Indicaciones Geogréficas y Denominaciones de Origen.

El articulo 95 de esta ley sefiala una primera proteccion a nivel legal, al sefalar ciertas
situaciones en que no procede el reconocimiento de estas instituciones. Estas

causales son:

1) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el articulo 92 de la ley
N° 19.039.

2) Que sean contrarios a la moral o al orden publico.
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3) Que puedan inducir a error o confusion en el publico consumidor, respecto de
la procedencia de la indicacion geogréafica o denominacion de origen o de los
atributos de los productos que pretenden distinguir.

4) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que
se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los
conocedores de la materia o por el publico en general, salvo que hayan sido
reconocidas como indicaciones geograficas o0 denominaciones de origen en

virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

Estas limitaciones son a su vez requisitos de fondo para la constitucion de una I.G.
o0 D.O. Porque no basta con cumplir con los requisitos de la solicitud sefalados en el
articulo 97, sino también, que no estemos ante la situacion de alguna de estas

hipotesis recién sefialadas.

El articulo 96 permite la aplicacion de la ley N° 19.039 y por consiguiente sus
mecanismos de proteccion a las I.G. y D.O. de origen extranjeras, una vez inscritas en
el registro respectivo, con la condicion de estar protegidas en su pais de origen. Este
articulo lo que consagra es el principio de la doble proteccion, ya que para ser
protegidas por el Estado Chileno requiere de estar protegidas por su pais de origen,
proteccion esta ultima que no es solo requisito de reconocimiento, sino también de
eficacia, ya que una vez que se pierda la proteccion del pais de origen o caen en

desuso, el Estado Chileno las deja de proteger.

Otra forma de proteccién de las I.G. y D.O. es a través de lo sefialado en el articulo
96, el cual permite a la autoridad respectiva, establecer la coexistencia entre marcas y
estos Derechos de propiedad industrial. Situacion en la cual debera decretar las
condiciones en las cuales podran ser utilizadas las marcas o las I.G. y D.O. La
importancia de estas condiciones, que son parte de registro respectivo, es que su
incumplimiento prohibe al titular ampararse por las acciones establecidas en la ley N°
19.039, protegiendo al titular que actta de buena fe, sancionando la mala fe que tiene

como fin la induccion a error o confusion al publico consumidor.
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El Titulo I1X de la ley N° 19.039 también protege a las I.G. y D.O. a través de lo
sefialado en el articulo 100. Este articulo sefiala que la proteccién de las I.G. y D.O. es
de caracter indefinido, es decir no estd sujeto a caducidad. La proteccion perdura
mientras no cambien las circunstancias que permitan declarar la nulidad del registro
por infringir alguna prohibicién de la ley N° 19.039. A nuestro entender la nulidad del
registro se podra decretar por violacion de la ley N° 19.039, tanto en sus requisitos de
forma, como de fondo. La proteccion de la ley a las I.G. y D.O. estd sujeta a la
condicion resolutoria de que no se hayan infringido la ley, es decir, que no se hayan

cumplido con los requisitos de forma del articulo 97 y los de fondo del articulo 95.

Con respecto a la responsabilidad civil, ac& hay una diferencia con lo sefialado en
la ley N° 18.445, ya que hay una regulacion mas exhaustiva. El articulo 104 sefiala
gue las acciones civiles relativas al derecho a usar una 1.G. o D.O. y las destinadas a
impedir el uso ilegal de las mismas, se ejerceran ante los tribunales ordinarios segun
los sefialado en el Titulo X de dicha ley. Ademds, prescribe que ante el caso de una
I.G. 0 D.O. que identifique vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles que tienen
derecho sus titulares, procederdn cuando se emplee una Indicacion Geografica o
Denominacién de Origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se
acomparfie de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitacion”, u otras analogas, e
incluso cuando se indique el verdadero origen del producto. Lo que sefiala el articulo
104 en su inciso segundo son acciones tipificadas que dan origen a delitos o
cuasidelitos civiles, cuando estamos en presencia de I.G. o0 D.O. sobre vinos y bebidas
espirituosas, los cuales junto a la voluntariedad del hecho, dafio e imputabilidad dan
origen a la responsabilidad extracontractual. Claro que en lo no regulado por este
articulo opera las reglas del Titulo XXXV del libro IV del Cédigo Civil, por su aplicaciéon

supletoria.

Con respecto a las acciones civiles, el Titulo X contiene una regulacion importante.
El articulo 106, otorga un verdadero derecho de opcién para el demandante titular de
una 1.G. o D.O. que se vea lesionado. Dicho articulo permite optar al demandante

entre:
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A) La cesacion de los actos que violen el derecho protegido.

B) La indemnizacion de los dafios y perjuicios.

C) La adopcion de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infraccion.

D) La publicacion de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un
diario a eleccion del demandante. Esta medida ser& aplicable cuando la sentencia asi

lo sefiale expresamente.

A nuestro parecer es un verdadero derecho de opcién por parte del demandante
lesionado, pero no es excluyente, esto quiere decir, que el demandante podra solicitar
no solo una de las opciones, sino que todas o algunas en su conjunto, ya que no esta

limitado segun el inciso primero del articulo 106.

Con respecto al procedimiento, este se tramitara conforme a las reglas del
procedimiento sumario regulado en los articulos 680 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil. La importancia de este procedimiento, no es solo su celeridad,
sino que hace operable lo que la doctrina procesal denomina “el segundo grado de la
instancia”. Esto quiere decir, que el tribunal “ad quem” a peticion de parte interesada
podra, en conocimiento de un recurso de apelacién, pronunciarse sobre cuestiones
debatidas en primera instancia, pero que no fueron pronunciadas y falladas por el
tribunal “a quo”. Es importante sefialar que el juez acé aprecia la prueba segun las

reglas de la sana critica y no segun la regla de la prueba legal o tasada.

Tal vez el punto mas novedoso en relacion a la proteccién de una I.G. o D.O. por
concepto de responsabilidad civil, tiene que ver con lo sefialado en el articulo 108. El
cual otorga otro derecho de opcién al demandante lesionado que opta por la
indemnizacién de dafios y perjuicios. El demandante podra optar a que el monto de la

indemnizacién sea determinado segun las reglas generales o determinarse segun:

A) Las utilidades que el titular hubiera de percibir como consecuencia de la
infraccion (idea similar a la nocién de lucro cesante).
B) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la

infraccion (aca la pena tiene un fuerte componente punitivo).
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C) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el
otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del

derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concebido.

Acd y a diferencia de lo sefialado con respecto al derecho de opcién del actor en el
articulo 106, el derecho de opcion si es excluyente. EI demandante sdélo podra solicitar
una de las tres alternativas que le otorga este articulo. Esto se desprende del tenor
literal del articulo al sefialar “o de acuerdo a una de las siguientes reglas...”. Lo que
es concordante con los principios del derecho civil como son la Responsabilidad® y la

prohibicién del enriquecimiento sin causa®.

Otro grado de proteccion que sefala esta ley hace relacién con la responsabilidad
penal. El Articulo 105 sefiala ciertas acciones que sanciona con pena de multa, las
cuales van entre 25 a 1.000 Unidades tributarias mensuales. Es importante precisar
gue la ley las trata como delitos a pesar de que tiene como sancibn multas y no

penas.
Las acciones que prescribe como delitos son:
A) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos

por una indicacion geografica o denominacion de origen registrada, sin tener

derecho a usarla.

8 por responsabilidad entendemos lo sefialado por Alessandri, es decir, “la obligacion que pesa sobre
una persona de indemnizar el dafio sufrido por otra”. ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo. Tratado de
Responsabilidad extracontractual en el Derecho Chileno, “2° Edicién, Santiago, Chile. Editorial Fiadores,
1983, pag.11.
En el mismo sentido, BARROS BOURIE, define responsabilidad desde un punto de vista légico, al sefialar
gue es “un juicio normativo que consiste en imputar a una persona una obligacién preparatoria en razén
del dafio que ha causado a otra persona’. BARROS BOURIE, Enrique. Tratado de Responsabilidad
Extracontractual. Santiago. Editorial Juridica de Chile. 2006. Pag. 165
° Este “se trata de un principio fundamental de la justicia y de equidad, reconocido por su aplicacién, por
todas las legislaciones”. Este principio “aunque no esta expresamente formulado en un articulo especial,
informa sin embargo, el espiritu general de las disposiciones de nuestro cédigo civil’. Se encuentra por
ejemplo en los articulos 1750,1751, 1467.
BARROS ERRAZURIZ, Alfredo. Curso de Derecho Civil. 4° edicion. Santiago. Editorial Nacimiento. 1932.
pags. 20y 21.

87



B) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una
indicacion geografica o denominacion de origen no inscrita, caducada o
anulada, o las simulen.

C) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven
una indicacion geografica o denominacién de origen registrada, sin tener
derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el
embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados

con los que protege la indicacidén geografica o denominacion de origen.

Con respecto a su aplicacién, repetimos lo mencionado anteriormente en relacion a
las multas sefialadas en la ley N° 18.445. Los delitos establecidos en el articulo 105
s6lo son aplicables a actos tipicos, antijuridicos y culpables que tengan que ver con
una I1.G. o D.O. constituidas y reconocidas a través de la ley N° 19.039. Esto por
aplicacion del principio de especialidad, el cual est4 consagrado expresamente en el
articulo 93 que sefiala: “Las indicaciones geogréficas y denominaciones de origen se
regulardn por las normas de esta ley y por los reglamentos especificos de uso que se
aprueben. Lo anterior se entendera sin perjuicio de las disposiciones que regulan las
denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a
la Zonificacion Viticola, prevaleciendo respecto de ellas las normas especificas

contenidas en la ley N° 18.455".
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Capitulo 3: Marco regulatorio de las I.G. y D.O.

3.1) Marco regulatorio internacional de las 1.G.y  D.O.

Los derechos de propiedad industrial analizados han existido desde hace mucho
tiempo, sin embargo, el problema ha sido que su regulacién por parte de las
legislaciones nacionales, recién comenz6 a producirse a principios del siglo XIX,

motivada principalmente por el acelerado aumento del trafico comercial.

Naturalmente, como no existian acuerdos internacionales, la gran gama de
normativas internas de cada pais, dificultaba enormemente la proteccién de los
derechos de I.G. y D.O., toda vez que reinaba el principio de territorialidad, en virtud
del cual, la aplicacién del derecho de Propiedad Industrial se desarrollaba dentro de
los limites del territorio de cada Estado. Esto, unido a los conflictos que se producian
entre aquellos que deseaban conservar un derecho adquirido gracias a las
condiciones climaticas particulares, al tipo de suelos, a las formas de cultivar los
productos o de fabricarlos y, por otro lado, aquellos que, sin razén ni derecho,
utilizaban injustamente las denominaciones usurpadas a fin de sacar un provecho
ilegitimo. Todo lo cual, llevé a la comunidad internacional a realizar una constante
busqueda para establecer un sistema arménico y coherente que facilitara el
establecimiento de nuevos mecanismos de salvaguardia con legitimidad internacional

gue permitieran hacer frente a las probleméticas sefialadas.

Todo esto, desembocé en que a fines del siglo XIX se concluyera la celebracion del
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial. Dicho convenio dio
inicio a un camino que se prolonga hasta el dia de hoy, consistente en un esfuerzo

mancomunado por lograr una regulacion unitaria.

Actualmente, las I1.G. y D.O. se encuentran protegidas en diferentes paises del
mundo, aunque, en cada caso, el marco de proteccién, grado y especificidad es

variable. De tal manera, podemos encontrarlas protegidas en forma indirecta a través
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de leyes de competencia desleal, de proteccién del consumidor, para la proteccion de

las marcas de certificacion o bien mediante, normativas especificas y mas amplias®™.

Ahora bien, desde el punto de vista del marco normativo internacional, existe una
gran gama de convenios y acuerdos para el registro y la proteccion de los productos
con denominacién de origen en las relaciones comerciales internacionales. Los mas
importantes son: el Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial; el
Acuerdo de Madrid relativo a la represion de las indicaciones de procedencia falsas o
enganosas en los productos; el Arreglo de Lisboa para la proteccion de las
denominaciones de origen y su registro internacional y, mas recientemente, el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC). Todos estos, junto a otros no mencionados, se desarrollaran a
continuacion como parte de un analisis normativo internacional, el cual, llevaremos a

cabo en forma cronoldgica.

% En cuanto a normativas especificas puede decirse que el sistema legal mas desarrollado lo tiene la
Comunidad Europea (CE), donde tuvo origen el concepto, especificamente en los paises mediterraneos,
como Espafia, Portugal, Francia, Italia y Grecia. Estados en los que existe una extensa tradicion en la
valoracion y proteccion de los productos tradicionales y con origen geografico identificable y los que
representan comunmente signos de identidad cultural.
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3.1.1) Convenio de Paris (1883).

Este instrumento internacional tuvo lugar luego de la realizacion de una serie de
congresos internacionales, los que tuvieron por objeto la formacién de un sistema
normativo internacional que regulara las principales materias relativas a la propiedad
industrial, los cuales, culminaron con una conferencia diploméatica que se llevd a cabo
en Paris en el afio 1883, en la cual se celebro finalmente el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial®’. El 7 de julio de 1884 entr6 en vigencia con un
namero inicial de 14 paises miembros, el que no aumenté considerablemente sino

hasta el término de la Segunda Guerra Mundial.

Originalmente no se contemplaron las denominaciones de origen en su texto, el
gran numero de revisiones que sufrié, terminé por adaptarse a las necesidades
actuales®. La administracion de este tratado, esta a cargo de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La principal importancia de este Convenio, dice relaciébn con que fue el primer
instrumento internacional que se dedicdé a la regulacién de las instituciones que

conforman la propiedad industrial.

Nuestro pais, ratifico e incorporé dicho convenio a nuestro ordenamiento juridico en
1991.%

Tal como lo sefiala su articulo 1.1: “Los paises a los cuales se aplica el presente
Convenio se constituyen en Unién para la proteccion de la propiedad industrial”. Por
tanto, se crea una Unién de paises que persiguen un objetivo comun, la proteccion de

los derechos consagrados en el mismo.

%2 En adelante, el Convenio de Paris.
% Asi podemos decir que dicho convenio fue revisado en 7 ocasiones con posterioridad a su entrada en
vigencia: Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) y
Estocolmo (1967).
% Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 de
septiembre de 1991.
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El mismo articulo, en su numeral segundo, establece el d&mbito de aplicacion,
dentro del cual se sefialan expresamente que: “La proteccion de la propiedad industrial
tiene por objeto las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos o
modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el
nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asi
como la represion de la competencia desleal”. Se ha criticado mucho este articulo,
principalmente porque tiende a asimilar las indicaciones de procedencia con las
denominaciones de origen, ya que al utilizar la conjuncién “0” hace uno equivalente al
otro. Sin perjuicio de esto Gltimo y tal como lo hemos visto anteriormente®, se trata de
conceptos distintos. La explicacion a esto vendria dada principalmente porque el
ambito de aplicacién normativo al cual se dirigia principalmente este convenio, se
caracterizaba por hacer sinénimos dichos conceptos y no diferenciarlos claramente

como es la tendencia actual.

El convenio, a lo largo de su articulado, no trata en forma directa a las indicaciones
geograficas ni menos se pronuncia acerca de su proteccion, pero sabemos que estas
instituciones caen bajo su proteccion, por lo que para hacer efectiva la aplicacion de
sus normas se les hace aplicable la normativa relativa a las marcas de fabrica o de
comercio. Esto, en virtud de la forma en que han sido redactados los articulos que
tratan a estas ultimas y del hecho que formulan como hipétesis necesaria para la

proteccion el que sea utilizada una “indicacion falsa o errénea”.

En el convenio por tanto, se establecerian dos mecanismos principales de

proteccién de las I.G. a partir de la normativa marcaria, los cuales consistirian en:

a) El primero, se refiere al uso de una indicacion falsa. Este caso se produce
cuando la indicacién utilizada por un productor para identificar el lugar donde el
producto ha sido elaborado no se ajusta a la zona donde ha sido producido

realmente. Se refiere tanto a la utilizacién directa como indirecta. El convenio

% Este tema fue tratado en el capitulo I, sobre: “Las Denominaciones de Origen e Indicaciones

Geogréficas”. Especificamente en su numeral 1.1 denominado: “Concepto de D.O. y I.G. y diferencias
entre ellas”.
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ademds, sefiala las sanciones que proceden cuando se verifica la situacion

sefialada anteriormente®.

b) Un segundo mecanismo, esta constituido por el contenido en el articulo 33 bis
N° 1 del mismo, el cual, sefiala que: “Los paises de la Unién estan obligados a
asegurar a los nacionales de los paises de la Unién una proteccion eficaz
contra la competencia desleal”. Esta, puede considerarse como una norma de
clausura, puesto que establece una obligacion para los paises miembros de la
Union, los cuales, deben establecer mecanismos de proteccion ante practicas

gque atenten contra la competencia desleal.

Vale mencionar ademas, ciertos avances que se lograron con este convenio,
los cuales fueron innovadores para su época y que son aplicables a las I.G. y D.O.

Asi, podemos sefialar:

- El objeto de proteccién, que fue sefialado anteriormente, sufre una extension
alcanzando no sélo a las instituciones tipicas de la propiedad industrial, sino
gque sefiala en forma expresa ciertos productos que se resguardan mediante
ella, lo cual es inédito ya que los instrumentos internacionales que establecen
normas basicas relativas a la materia estudiada, nunca especifican productos
gue caen bajo su proteccion, sino que sélo establecen una regulacion genérica,
lo que nos podria sugerir que se intentd extender el objeto de proteccion en
especial a la industria del vino®’;

- Se consagra el Principio del Trato Nacional, segun el cual, los nacionales de
los paises que conforman la union, gozaran en cualquiera de los Estados que

son parte de esta agrupacion, de los mismos beneficios que por ley se

% Dentro de las sanciones establecidas encontramos, por ejemplo, el embargo de los productos al
importarse hacia aquellos paises de la union para la proteccién de la propiedad industrial, en los cuales la
indicacion geografica tengan derecho a proteccion legal.
" El articulo 1.3 del Convenio de Paris, sefiala que: “La propiedad industrial se entiende en su acepcion
mas amplia y se aplica no sélo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de
las industrias agricolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos,
granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”.
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otorguen a sus nacionales en todo lo referente a derechos de propiedad
industrial.

- Se establece la Teoria de la Marca Notoriamente Conocida, la cual, consiste en
gue aun cuando aquellas marcas no cuenten con registro, pero sean de
aquellas que se les reconoce notoriamente que pertenecen a una persona que
pueda beneficiarse de la proteccion del Convenio, participan de las
caracteristicas de las marcas y son consideradas como tales®.

- También podemos sefialar que se consagra el Principio de Prioridad, el cual,
consiste en que cuando se solicita el registro de una I.G. en algun pais de la
Union, se le concede a las partes que realizaron la solicitud, el goce de un
determinado espacio de tiempo, hasta que se materialice la inscripcién, dentro
del cual, cualquier otra solicitud de registro que se realice para productos

similares debe ser denegada.

Sin duda, y mas all4 de constituir el primer intento de regular en forma armdnica
y coherente a nivel internacional los distintos derechos de propiedad industrial,
hasta el dia de hoy sigue siendo la piedra sobre la cual reposa su proteccion a
nivel internacional, constituyendo el mecanismo de mas amplia tradicién en estas
materias. Siendo en definitiva, el marco juridico minimo de proteccion del derecho

de propiedad industrial.

% Esta teoria fue tratada al analizar la naturaleza juridica de las I1.G. y D.O., especificamente en el
capitulo I: “Las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geogréficas”, especificamente en el titulo
denominado: “Naturaleza juridica de las denominaciones de origen”.
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3.1.2) Arreglo de Madrid para la Represion de Indic  aciones Falsas o Engafiosas

sobre el Origen de los Productos (1891) .

Dicho instrumento internacional fue firmado el 14 de abril de 1891 en Madrid. Este
surge por el descontento de las naciones frente al texto inicial del Convenio de Paris,
ya gue sus sanciones tenian un alcance muy general y por lo mismo una escasa
aplicacion. El Arreglo de Madrid al igual que su antecesor, fue objeto de numerosas
revisiones'®. Sin perjuicio de que este acuerdo buscé lograr un nivel de proteccién
mayor que su antecesor, esto no fue suficiente incentivo para logar una suscripcion
masiva, con lo cual, no se logré un nivel de legitimidad mayor dentro de la comunidad
internacional. Asi, desde su entrada en vigencia, tan solo 34 paises lo han ratificado,
constituyéndose en partes contratantes y en relacién a esto, es preciso sefialar que
nuestro pais se ha negado a formar parte de este instrumento. Hay que agregar que

este Arreglo, al igual que el anterior, es administrado por la OMPI.

En cuanto al objeto de proteccion, debemos sefialar que no queda del todo claro el
alcance del mismo, es decir, cudles son los signos distintivos que se ven protegidos
por él. No queda claro en relacién a las indicaciones geogréficas, cuéles serian objeto
de proteccién ya que podria entenderse que soélo se refiere a las indicaciones de
procedencia. Sin embargo, se tratan en este instrumento las indicaciones falsas o
engafosas, no definiendo a qué tipo de indicaciones se refiere, por lo que se podria
entender que se encuentran contenidas dentro de esta proteccion las indicaciones

geograficas en general.

Si bien el mismo trata en forma general a la institucibn estudiada y sin
pronunciamiento expreso acerca de un concepto de indicacién de procedencia o
indicacién geogréafica propiamente tal, es innegable el aporte que realiza en la materia

al regular en forma expresa y exclusiva la proteccion de aquellas indicaciones que son

9 Arreglo de Madrid relativo a la represion de las indicaciones de procedencia falsa o engafiosa en el
comercio.
199 Asi, podemos citar las revisiones realizadas en: Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925),
Londres (1934), Niza (1957) y Estocolmo (1967). Ademas de sefialar que fue enmendado en 1979.
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consideradas falsas o engafiosas. Esto, a diferencia de regulaciones anteriores que
hacian extensible la aplicacion de la normativa relativa a las marcas comerciales a

estas instituciones.

La proteccidon que otorga este tratado se materializa al introducir la nocion de
represion de las indicaciones de procedencia falsas, generando una proteccion mucho
mas amplia para las 1.G. y D.O. que su antecesor. El Arreglo de Madrid estaria
previniendo la reduccién de indicaciones geogréaficas a términos genéricos, toda vez
que prohibe el uso de indicaciones encaminadas a engafar al publico, e impide la
importaciéon de bienes que utilizan indicaciones falsas o engafiosas. Dentro de las
sanciones establecidas por este instrumento, encontramos por ejemplo, el embargo de

los productos importados mediante la utilizacion de una indicacion falsa.

Finalmente, podemos sefialar que el Arreglo de Madrid, otorga una proteccién
especial a un cierto tipo de productos, haciendo referencia especial a los productos
vitivinicolas, respecto de los cuales, se les prohibe a los paises contratantes usar las
I.G. de vinos para designar sus productos de tal forma que puedan transformarse en

términos genéricos.
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3.1.3) Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion d e las Denominaciones de

Origen y su Registro Internacional (1958).

El Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Origen y su

Registro Internacional'®*

, fue adoptado en 1958 y posteriormente revisado en
Estocolmo en 1967. Este instrumento internacional entré6 en vigencia el 25 de
septiembre de 1966 y es administrado por la Oficina Internacional de la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual, mantiene el Registro Internacional
de Denominaciones de Origen. Son basicamente los paises de tradicion vitivinicola
los que han suscrito en mayor cantidad este arreglo, debido a que el instrumento

consagra el primer sistema de registro internacional de las D.O.

A continuacion, nos referiremos a los aportes entregados por este Arreglo, en

relacion alas .G y D.O.

Constituye el primer instrumento internacional en establecer un concepto de
denominacion de origen, el cual, en su articulo 2°, sefiala que: “la denominacién
geografica de un pais, de una regién o de una localidad que sirva para designar un
producto originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben exclusiva o
esencialmente al medio geogréfica, comprendidos los factores naturales y los factores

humanos"®,

El hecho de haberse establecido un concepto de esta institucién constituye un
reconocimiento a la distinta naturaleza que poseen en relacion a las marcas, lo que

hasta el momento no se habia llevado a cabo.

El concepto de D.O. entregado, se ha convertido en un paradigma en la materia.

Asi, han sido numerosas las legislaciones que la han adoptado o al menos sus

101

107 En adelante, Arreglo de Lisbhoa.

El antecedente de este concepto, proviene de la legislacion francesa, la cual, fue la primera en
establecer una nocion de las denominadas “apellations d’origine”.
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caracteristicas principales. Sin perjuicio de esto, se ha criticado esta definicion puesto
gue este acuerdo estaria limitado s6lo a la proteccion de las D.O. olvidando que éstas
ltimas so6lo constituyen un tipo de 1.G., por lo que habria una omisién en la proteccion
de otras especies de indicaciones geograficas como las I.G. propiamente tales o las

indicaciones de procedencia.

Todo esto, perjudicaria a aquellos productores que elaboran ciertos productos que
tienen una calidad y caracteristica con un valor reconocido, la que puede o no deberse
al medio geogréfico. Ejemplo de esto, lo constituyen aquellos productos relacionados
con una indicacién geografica. Asi, estos productores no tendrian un incentivo para el
desarrollo de sus productos, puesto que no alcanzarian a ser protegidos por esta

legislacion especial.

En cuanto al alcance de la proteccion que otorga este instrumento, podemos decir,
gue adopta las caracteristicas de ser un sistema de proteccion objetivo, es decir, no se
vale de elementos como por ejemplo, “la induccién al error”, establecida en anteriores
intentos para dar por establecida la prohibicion de utilizar una determinada indicacién
geografica. La proteccion opera frente a cualquier imitacion o usurpacion. Asi, estara
prohibida la utilizacion de 1.G. registradas, aun cuando verdaderamente el origen
sefialado sea el indicado, de tal forma que el elemento subjetivo (induccién a error al

publico) utilizado en otros instrumentos, desaparece.

Un gran avance se produce, toda vez que este Arreglo realiza un reconocimiento
expreso a los instrumentos internacionales que se llevaron a cabo con anterioridad,
ampliando el campo de proteccién en forma significativa, ya que todo aquello que se
haya regulado, por ejemplo, por el Convenio de Paris o el Acuerdo de Madrid, se

entenderan como parte integrante del Arreglo de Lisboa.
Sin duda, el aporte més significativo entregado por el Arreglo de Lisboa, se refiere a

la creacion de un Sistema de Registro Internacional de las D.O., el cual, simplifica y

facilita la proteccion internacional de las D.O. mediante un Gnico tramite de registro.
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El establecimiento de este sistema registral, trae multiples beneficios, tanto a los
consumidores como a los productores. Los primeros se verdn beneficiados en el
sentido de disminuir los costos que significa la busqueda de productos, ya que la
informacion con la que contardn los beneficiara al momento de elegir el producto,
debido a que podran escoger aquél que se asimila mas a sus expectativas. En relaciéon
a los productores, estos tendran asegurada en mayor medida una proteccion integral,

con lo que podran gozar en forma mas segura del retorno de sus inversiones.

Hay que sefalar que este tipo de sistema registral, existe exclusivamente respecto
de las I.G. y D.O., estableciéndose una gran diferencia en relacidén a otras instituciones
propias del derecho de propiedad industrial, como lo son, las marcas y patentes. Ya
gue no cuentan con un sistema de registro de caracter internacional que les permita a

los beneficiarios exigir su respeto en los distintos paises contratantes'®.

Este sistema de registro contempla la situacion que se produce en relacion a
terceros, respecto de los cuales, se reconoce un derecho adquirido sobre ciertas D.O.

con anterioridad a su inscripcion'®. De tal forma, se intenta regular la situacion que se

193 En cuanto al proceso de registro, podemos decir que segun el Arreglo de Lisboa, las D.O. se registran

en la Oficina Internacional de Propiedad Intelectual, la cual, es una agencia que depende de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, mas conocida como OMPI. La solicitud de registro se
realiza por peticion de la Administracion del pais que solicita la proteccion, dicha Administracion realiza la
peticion en representacion de las personas naturales o juridicas, publicas o privadas, que detentan el
derecho a utilizar la denominacién, segin la legislacion propia del pais. Una vez que el registro se ha
llevado a cabo, la Oficina Internacional procede a notificar del hecho de haberse producido el registro a
todas las Administraciones de cada uno de los paises contratantes y procede a realizar publicaciones de
los registros realizados en un repertorio periddico, con lo que se asegura la publicidad de los mismos,
dirigida tanto a productores como consumidores. La notificacion que se lleva a cabo por parte de la
Oficina Internacional, no produce un efecto vinculante inmediato en relacién a los demas paises
contratantes, ya que estos, pueden ejercer la facultad de declarar, mediante su respectiva Administracion,
gue no podran asegurar la proteccion de la respectiva IG., dicha decision, debera ser notificada a la
Oficina Internacional en el plazo de 1 afio desde la recepcién del anuncio de registro, la cual debera ser
motivada. El hecho de que un pais tome dicha decision, no alterara la proteccion de las respectivas
instituciones en el resto de los paises contratantes, asi, existiria una presuncion de proteccion, la cual,
consiste en que si dentro de un afio desde la notificacion del registro, ningun pais contratante ejerce dicha
facultad para proteger en su territorio la denominacion, se entendera que gozan de amparo, es decir se
presumird su proteccién. Ahora, la declaracién hecha por un pais, en el sentido de ejercer la facultad
sefialada con la finalidad de indicar la imposibilidad de asegurar la proteccion de la indicacion, debe ser
comunicada en el plazo mas breve posible, asi, el interesado queda posibilitado de ejercer en dicho pais
todos los recursos, sean administrativos o judiciales, que la legislacion del pais requerido establezca.
1% De tal forma, el articulo 5, denominado: Registro internacional. Denegacién y oposicién a la
denegacion. Notificaciones. Tolerancia de utilizacion durante cierto periodo, establece en su numeral 6, lo
siguiente: “Si una denominacion, admitida a la proteccién en un pais en virtud de la notificacion de su
registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho pais, desde una fecha anterior a dicha
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produce cuando terceros se encuentren utilizando una determinada I.G. o D.O. en un
pais en donde las mismas se integran al sistema de proteccion establecido por el
Arreglo de Lisboa, por lo que se conceden plazos con el fin evitar la colusién de
derechos entre los que son titulares de la D.O. registrada y los terceros que de buena
fe se encuentran usando la misma con anterioridad. Sin perjuicio de que el articulo
citado no establece como requisito la concurrencia de la buena fe, este principio forma
parte integrante del derecho internacional en su conjunto, por lo que se hace necesario

gue se obren de tal forma.

Se ha criticado la baja adherencia que ha tenido este instrumento, con lo que se le
ha restado legitimidad internacional. De tal manera, podemos decir que a la fecha de
hoy tan sélo 27 paises'® lo han firmado, dentro de los cuales, nuestro pais no forma
parte. Este fendmeno se debe principalmente a que el Arreglo tiene un enfoque
excesivamente restringido, especialmente disefiado para productos viticolas y al

parecer no aplicables a otros productos que pueden identificarse con una I.G.

Otra razon, en virtud de la cual, tendria tan baja adhesion dentro de la comunidad
internacional, estaria dada por que el concepto de D.O. que entrega. Sefialando que
deben concurrir copulativamente para hacer efectiva la proteccion, factores naturales y
humanos como vinculo de conexién con el origen geografico, y no, dichos factores en
forma separada como se reclama. De tal forma, serian muy pocos los productos que

cuentan con dichas caracteristicas, lo que desalentaria a los paises a suscribirlo.

notificacion, la Administracién competente de dicho pais tendra la facultad de conceder a tales terceros un

plazo, que no podra exceder de dos afios, para poner fin a la referida utilizaciéon, con la condicién de

informar de ello a la Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la expiracién del plazo de

un afio estipulado en el parrafo 3) que antecede”.

105 Organizacion Mundial de La Propiedad Intelectual. Partes Contratantes. Arreglo de Lisboa. [en linea]

<http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty id=10 > [consulta: 25 noviembre 2010].
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3.1.4) El acuerdo sobre los Aspectos de los Derecho s de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1995.

El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio, mas conocido como ADPIC's o TRIP's'®

en inglés,
corresponde a un instrumento de caracter multilateral. Tiene su génesis en la
Organizacién Mundial de Comercio y su finalidad es sistematizar los derechos de
propiedad intelectual. Es parte integrante del Acuerdo de Marrakech, contenido
especificamente en el Anexo 1C del mismo. La firma de este instrumento
internacional, se produce el 1 de enero de 1995, el cual, segun LORENZINI: “busca
establecer normas vy disciplinar el campo de la propiedad intelectual”™’. Los ADPIC
persiguen disminuir las distorsiones y obstaculos presentes en el comercio
internacional, mediante la instauracion de estandares minimos de proteccién, ademas
de incentivar un resguardo eficaz de los derechos de propiedad intelectual. Su fin
ultimo seria evitar el entorpecimiento del libre intercambio de bienes y servicios entre

los distintos paises que forman parte de este acuerdo.

Se distingue de los demds instrumentos internacionales anteriores por tener una
gran amplitud, ya que regula casi todos los aspectos del derecho de propiedad
intelectual. Por lo que es un conjunto normativo que armoniza y reune las normas

sustantivas mas importantes dispersas en los principales instrumentos internacionales.

El hecho de ser parte integrante del Acuerdo de Marrakech, por el cual nace la
OMC, se traduce en que la cantidad de Estados miembros de esta Ultima, lo sean a la
vez de los acuerdos ADPIC. Con lo cual, el nimero de paises que forman parte de

este Ultimo, es considerable, lo que le otorga una gran legitimidad.

106 Corresponde a las siglas en inglés de “The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual

Property Rights”.
197 L ORENZINI BARRIA, Jaime. El Régimen de Propiedad Industrial en la OMC. Santiago, Chile, Editorial
Juridica Conosur Ltda., 2000. Pag. 60.
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El acuerdo trata a las indicaciones geogréficas en la Parte I, seccién 3°, articulos
22, 23 y 24. Establece un concepto de indicaciones geogréaficas sefalando que:
“identifican un producto como originario del territorio de un Miembro o de una regién o
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputaciobn, u otra

caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geogréfico”.'*®

Es importante sefialar que no se establece una definicién de las denominaciones
de origen, tampoco se le menciona en forma particular, sino que se ofrece una

proteccién especial para las indicaciones geograficas de vinos y bebidas espirituosas.

Antes de pasar a analizar lo relativo a los mecanismos de proteccion establecidos
por este acuerdo en favor de las indicaciones geograficas, debemos hacer una

diferenciacion previa. Asi, podemaos distinguir entre:

La proteccion de las I.G. vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia del

Acuerdo.

Previo al andlisis, debemos hacer un nuevo distingo, esto, a partir de que el
Acuerdo nos otorga dos modalidades de proteccidn, consistentes en: a) la proteccién
de I.G. que se encuentran registradas o inscritas con anterioridad a la entrada en
vigencia del Acuerdo, sin la intervencién de otra forma de propiedad industrial, es
decir, como I.G. propiamente tales y b) la proteccién de aquellas que si reciben la
intervencion de otra forma de propiedad industrial, que, en este caso, estan contenidas

en una marca comercial y siendo esta ultima, la que es objeto de registro.

El primer caso sefialado, se encuentra establecido en el articulo 24.4 de los ADPIC,
denominado: “Negociaciones internacionales; excepciones”. El cual establece que:
“Ninguna de las disposiciones de esta seccion impondra a un Miembro la obligacion de
impedir el uso continuado y similar de una determinada indicacion geografica de otro

Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relacibn con bienes o

108 Este concepto, se encuentra contenido en el articulo 22 seccién 1° del Acuerdo ADPIC.
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servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa
indicacion geografica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u
otros fines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 afios como minimo antes de
la fecha 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha”. Esta disposicion se
refiere a derechos adquiridos con antelacion a la vigencia del Acuerdo, toda vez que el
mismo, no podia entrar a vulnerar los derechos adquiridos con anterioridad a su

entrada en vigencia por las distintas legislaciones.

Sin perjuicio de esta proteccion y, tal como lo establece el articulo sefialado en el
parrafo anterior, sélo se encontraria limitada a las 1.G. que identifican vinos y bebidas
espirituosas. De tal forma que, cuando una I.G. identifiqgue productos distintos a los
sefialados y aun cuando haya buena fe o su uso se haya iniciado con al menos 10
afios de antelacion a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo, debera renunciar a

la proteccion que hasta el momento ostentaba.

Criticamos la disposicidon recién citada, toda vez que es contradictoria a lo
establecido en los otros instrumentos internacionales (incluido los ADPIC), ya que se
otorga una mayor proteccion a dichos productos por sobre otros que sean de otra

naturaleza, respecto de los cuales, su proteccion seria inferior.

Otra precision en relacion a este ambito de proteccion dice relacion con que su
alcance estaria limitado al uso de dichas I.G. sélo dentro del territorio nacional. Por lo
gue no podria ser utilizada esta excepciébn mas alla de las fronteras de aquella

legislacion en donde se adquirio el derecho de proteccion.

En segundo lugar, corresponde el andlisis de las 1.G. que reciben la intervencién de
otra forma de propiedad intelectual, que, en este caso corresponderia a las marcas
comerciales. Esta forma de proteccion, se encuentra establecida en el articulo 24.5°
del instrumento internacional en estudio, el cual, establece que: “cuando una marca de
fabrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los
derechos de una marca de fabrica o de comercio se hayan adquirido mediante el uso

de buena fe: a) antes de la fecha de aplicacibn de estas disposiciones en ese
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Miembro, segun lo establecido en la Parte VI; o b) antes de que la indicacién
geografica estuviera protegida en su pais de origen; Llas medidas adoptadas para
aplicar esta Seccidn no prejuzgaran la posibilidad de registro ni la validez del registro
de una marca de fabrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por

el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicacion geogréfica”.

Para que se haga aplicable esta proteccion, es necesario que se cumplan los

siguientes requisitos copulativos:

a. Se debe haber solicitado el registro o que se haya producido el registro de las
marcas de buena fe y deben haber sido adquiridos por el uso de la buena fe.
En este caso, incorpora el factor de la buena fe, pero, no existe claridad de
cuando se configura dicha institucién por lo que debera determinarse caso a
caso. El érgano que esgrimira dicha situacidén, sera generalmente aquél
establecido para la solucién de controversias en los ADPIC.

b. El registro de la marca tiene que haber sido solicitada o registrado con fecha
anterior a la fecha en que entraron en vigencia los ADPIC para aquel pais que
ha requerido el registro o antes de que la I.G. sea protegida en su pais de

origen.

La proteccion de las I.G. que tengan una fecha post  erior a la entrada en vigencia

del Acuerdo.

En un principio, la proteccion de las I.G. s6lo abarcaba productos identificados con
éstas mismas y que solo pertenecian al ambito de los vinos y licores. Lo anterior,
cambio con el tiempo, extendiéndose su proteccidn a productos de distinta naturaleza.
Este hecho se explica en razén de la presion ejercida principalmente por la Comunidad
Europea en la etapa de negociacion, con la cual, se logré una proteccién adicional
para los productos que no estuvieran sujetos a la induccibn a error de los

consumidores. Es por esto, que se ha diferenciado entre la proteccion que se les
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otorga a las I.G. en general y aquella proteccion adicional otorgada exclusivamente a

las I.G. vinos y licores.

Proteccion otorgada por el Acuerdo alas I.G. enge  neral.

Los estdndares basicos de proteccién, se encuentran establecidos en el articulo
22.2 de los ADPIC, el cual se refiere a la Proteccion de las Indicaciones Geograficas y

gque sefala lo siguiente:

“2.  En relacion con las indicaciones geograficas, los Miembros arbitraran los

medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

a) La utilizacién de cualquier medio que, en la designacion o presentacion del
producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una region
geografica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al publico a

error en cuanto al origen geogréfico del producto;

b) Cualquier otra utilizaciébn que constituya un acto de competencia desleal,

en el sentido del articulo 10 bis del Convenio de Paris (1967)”.

La disposicion citada, se refiere a que los Miembros del Acuerdo arbitrardn los
medios legales para que las partes interesadas™® puedan cumplir. Por tanto, seran los
Miembros, quiénes podran escoger los mecanismos legales mas eficaces segun las

caracteristicas internas de cada pais.

Luego, en su literal a), se refiere a cualquier medio que indique o sugiera que el
producto es originario de un lugar diferente al de origen, de forma que induzca a error,

por lo que es indiferente si la I.G. se lleva a cabo mediante la utilizacion de una

199 podemos entender por partes interesadas, en el sentido de este articulo, a aquellas que tengan algun

interés directo en el resguardo de una indicacion geogréfica.
105



indicacion directa (por ejemplo el nombre de un pais, ciudad, region, etc.) o una
indicacion indirecta (que puede referirse a la utilizacion de simbolos o signos que
logren una asociatividad entre el producto y un territorio). Se establece por tanto, un
elemento objetivo, consistente en el hecho que debe inducir a error al publico dicha
I.G. en relacion al verdadero lugar de origen del producto, para que estemos frente a

una I.G. que no merece proteccion.

En el literal b) del mismo, se sefialan conductas distintas a la sola induccién al error
al publico, consistentes en actos de competencia desleal en el sentido de lo
establecido en el articulo 10 bis del Convenio de Paris'™®. El motivo de este literal es
obvio, toda vez que los ADPIC, buscan armonizar y unificar la proteccion de la
institucion de las 1.G. y como esta materia ya se encontraba regulada por el Convenio

de Paris, optd por remitirse al mismo, haciéndolo parte integrante de los ADPIC.

Proteccion otorgada en forma adicional a ciertas .  G.: vinos y licores.

Tal como se sefiald, existen ciertos productos identificados con una I.G. que
reciben una proteccion adicional a aquella establecida para las I.G. en general. Esta
categoria de productos corresponde a los vinos y licores. De esta forma, el articulo
23.1, referido a la “Proteccién adicional de las indicaciones geogréficas de los vinos y
las bebidas espirituosas”, sefiala lo siguiente: “Cada Miembro establecera los medios
legales para que las partes interesadas pueda impedir la utilizacién de una indicacion
geografica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios
del lugar designado por la indicacion geografica de que se trate, o que identifique

bebidas espirituosas para productos de ese género que no sea originarios del lugar

10 E| articulo 10 bis del Convenio de Paris, sefiala que “1) Los paises de la Unién esta obligados a

asegurar a los nacionales de los paises de la Union una proteccion eficaz contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en
materia industrial o comercial. 3) En particular deberan prohibirse: 1) Cualquier acto capaz de crear una
confusién, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor; 3) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio
del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.
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designado por la indicacion en cuestion, incluso cuando se identifique el verdadero
origen del producto o se utilice la indicacion geogréfica traducida o acompafiada de

expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitacion” u otras analogas”.

Conocido es el tema de que la proteccion de los vinos adquiere un caracter
esencial, sobre todo por la importancia que reviste para la economia de muchos
paises. Por este motivo es que se ha negado la opcién de utilizar una 1.G. para
productos que sean distintos a los protegidos con el hombre geogréfico. El fin de esto
es evitar que las I.G. que identificaban vinos y bebidas espirituosas terminaran
convirtiéndose en indicaciones genéricas, perdiendo asi, su caracter individual y la
justificacion de su proteccion.

El N° 2 del articulo 23, sefiala que: “2. De oficio, si la legislacion de un Miembro lo
permite, o a peticidbn de una parte interesada, el registro de toda marca de fabrica o de
comercio para vinos que contenga o consista en una indicacibn geografica que
identifigue vinos, o para bebidas espirituosas que contenga 0 consista en una
indicacion geogréfica que identifique bebidas espirituosas, se denegara o invalidara
para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen”. Como se puede
desprender de dicho numeral, los productos abarcados dentro de esta protecciéon
adicional son también protegidos, toda vez que se impide su registro como marcas

comerciales que contengan a las mismas.

El establecimiento de un Sistema Multilateral de No tificacion y Registro de

Indicaciones Geogréficas para Vinos y Bebidas Espir  ituosas.

Los propios ADPIC en su articulo 23.4 establecen que: “Para facilitar la proteccion
de las indicaciones geograficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se
entablaran negociaciones sobre el establecimiento de un Sistema de notificacion y
registro de las indicaciones geograficas de vinos que sean susceptibles de proteccion

en los Miembros participantes en ese sistema”.
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El parrafo 18 de la Declaracion Ministerial de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1), sefiala
que "[c]lon miras a completar la labor iniciada en el Consejo de los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los
ADPIC) sobre la aplicacién del parrafo 4 del articulo 23, convenimos [los Ministros] en
negociar el establecimiento de un sistema multilateral de notificacion y registro de las
indicaciones geogréaficas de vinos y bebidas espirituosas para el quinto periodo de

sesiones de la Conferencia Ministerial".

A partir de ambos textos, queda en evidencia que los ADPIC no se comprometen al
establecimiento de un sistema de notificacion y registro internacional de las I.G., sino
que sblo a la promocion de la realizacibn de negociaciones tendientes a su
materializacién, por lo que su establecimiento descansaria en la voluntad de los

miembros del Acuerdo.

Existen a la fecha tres propuestas principales emanadas de los tres nucleos
importantes que integran los ADPIC, las cuales s6lo se enumeraran, ya que su estudio
se aleja de los objetos de este trabajo y por no encontrarse actualmente zanjado no
tiene caracter obligatorio para sus miembros. Asi, hos encontramos, en primer lugar
con la propuesta de la Comunidad Europea, en segundo lugar, la Propuesta Conjunta
y finalmente la propuesta que intenta conciliar a las dos primeras, constituida por la
postura China, la cual busca el establecimiento de un sistema de notificaciones y

registro.

El problema principal que se ha dado con su implementacién, consiste en el hecho
de existir intereses disimiles en su instauracion y los grandes costos que traeria
consigo su establecimiento, mantencion y forma de costearlos. Ya que existiria por un
lado paises que tienen |.G. que formarian parte de este registro y otros que no

poseerian siquiera uno.

Luego de haber analizado los instrumentos internacionales mas importantes en la
materia, debemos concluir que la comunidad internacional cuenta con un conjunto de

normas, las cuales, han evolucionado a medida que se han ido desarrollando los
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diversos acuerdos, conformando un marco normativo minimo de proteccion de las I.G.
y D.O. Ademas, podemos decir que en la actualidad se puede apreciar una tendencia
a establecer sistemas de proteccién mas desarrollados, lo cual, encuentra explicacion,
entre otras razones, en la creciente estandarizacion de la legislacion internacional en
materia de propiedad intelectual, determinada principalmente por las disposiciones de
la OMC y los compromisos adquiridos por los estados miembros en esta materia. Otra
razén importante esta constituida por la inclusién de este tema en los acuerdos y

tratados comerciales bilaterales y multilaterales.

A este respecto, se hace necesario destacar en este sentido el acuerdo ADPIC, el
cual, obliga tanto a que se creen regulaciones nacionales como a iniciar negociaciones
para la proteccibn de las indicaciones de terceros paises. Dicho acuerdo es
considerado uno de los tres pilares de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC),
toda vez que, define un estdndar minimo para la proteccién de derechos de propiedad

intelectual en los paises miembros, incluidas las Indicaciones Geogréficas.
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3.2) Marco regulatorio nacional de las I.G. y D.O.

3.2.1) Antecedentes Histdricos legales.

Tradicionalmente y a la par con la experiencia del derecho comparado, el
surgimiento de las denominaciones de origen e indicaciones geograficas en la
legislacion nacional ha tenido una fuerte relacibn con el mundo vitivinicola. Es la
industria de las bebidas alcohdlicas y en especial la del vino, y la importancia que tiene
en ella el elemento exclusividad o diferenciador, lo que ha originado y fortalecido estos
derechos de propiedad industrial. Las 1.G. y D.O. que se erigen fuera del mundo de
estas bebidas recién emergen en Chile a inicios del siglo XXI, al modificarse la ley
N°19.039 y establecerse un procedimiento administrativo, respecto del cual, se permite
la solicitud de reconocimiento por parte de cualquier persona habilitada que represente
a un grupo significativo interesado en alguno de estos derechos de propiedad

industrial.

La ley N° 1.515 de 1902'** fue la primera ley de alcoholes en Chile. Esta consagréd
la obligatoriedad de inscribirse en un registro especial a cargo de la administracion del
Estado, a fin de poder operar toda fabrica de alcoholes o bebidas alcoholizadas. En
dicho registro, el productor debia declarar su ubicacion, técnica empleada en sus
procesos, materias primas y procedimientos, entre otros. El motivo de esta
obligatoriedad de registro se debid a que esta ley gravaba con altos impuestos a los
fabricantes de alcoholes'?, ya que asi podria existir un control por parte de la
autoridad. Ademas, se estableci6 la facultad del Presidente de la Republica de negar
el permiso para instalar u operar una fabrica de produccion de alcohol, si la clase de
alambiques o los instrumentos rectificadores utilizados no otorgaban la suficiente
garantia de dicho producto en relacibn a una determinada pureza. Es importante

sefalar que esta ley no reconocié ninguna I.G. o D.O.

" biario Oficial N° 7.125, de 20 de Enero de 1902. Recopilacion de Leyes, desde ley N° 1.318 a N°1.635.

Ministerio del Interior. Santiago de Chile. 1904.
M2 Un ejemplo, lo constituye el impuesto especifico del vino que fijo en $0.3 pesos el litro y con
posterioridad, se aumentd a un 10% por afio hasta llegar al valor de $1 peso por litro.
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Posteriormente, la ley N° 3.087 de 1916"® modificé la ley de alcoholes N° 1.515
incorporando al aguardiente y al pisco artificial a su regulacién. En su articulo 50° letra
F), sefald: “que estan afectos a un impuesto de fabricacion de licores de cuarenta y
cinco centavos por litro y que el cofiac y pisco puro™* estan exentos de dicho tributo”.
Esta ley no hacia referencia alguna a las I.G. o D.O., aun cuando se referia al Pisco y

Cognac, que en la practica podrian dar lugar a denominaciones de origen.

Ulteriormente, la ley N° 4.536 de 1929'*° reemplazé a la anterior ley de alcoholes
N° 1.515 y sefalé impuestos mas altos para determinadas bebidas alcohdlicas.
Ademds, se determiné que por aguardientes, piscos y cogfac(s) naturales, se
entenderian: “aquellos genuinamente puros y obtenidos de la uva o sus derivados sin
agregados de esencias ni de otras substancias que las permitidas por el reglamento.”
En esta ley de Alcoholes se determina el concepto de Pisco, pero aun no se hace

referencia a ninguna I.G. y D.O. como institucion juridica.

El Decreto con Fuerza de Ley N° 181 de 1931 fue el primer instrumento juridico
nacional que reconocié a una denominacién de origen como tal, la cual fue el Pisco,

limitando la zona productora del aguardiente. Este D.F.L. sefiald lo siguiente:

“Teniendo presente que desde antiguo se elaboran aguardientes en las zonas de
Huasco y Elqui, que con el nombre de pisco han alcanzado justo nombre en el pais y
en el extranjero, gracias a las condiciones especiales de la region y de la calidad de
las uvas cuyo caldo se destila;

Que la competencia que le hacen otros productos similares fabricados en otras
zonas han restringido el mercado conquistando a fuerza de tantos afos y sacrificios

por la venta de sustitutos que por su naturaleza pueden expenderse a mas bajo precio;

3 Diario Oficial N° 11.455, de 13 de Abril de 1916. Recopilacién de Leyes, Tomo VII. Ministerio del
Interior. Santiago de Chile.1929
114 por pisco puro se entendia a: “los genuinamente puros que se produzcan directamente de una uva
especial sin agregados de esencia ni de otras sustancias que las permitidas por el reglamento y que sean
embotelladas directamente por el vifiero que los produzca”.
5 Diario Oficial N° 15.276, de 18 de Enero de 1929. Recopilacién de Leyes, Tomo XIV. Ministerio del
Interior. Santiago de Chile.1929.
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Que este estado de cosas ha traido la consiguiente desvalorizacion de la industria
pisquera, impulsandola desde poco tiempo a esta parte a una aguda crisis: “que es de
publico conocimiento que el Pisco propiamente tal, que proviene de la destilacién de
los caldos de uva se produce solo en las zonas comprendidas entre Huasco y el rio
Limari y que los que con el mismo nombre se elaboran mas al sur, son extraidos con
orujos y otras materias primas que no son de uva, en cantidades que a veces duplica

la legitima produccion que corresponde a las zonas nombradas.™*®

Este D.F.L. viene a consagrar una fama o prestigio ya constatada y determina que
la D.O. Pisco queda determinada exclusivamente para los aguardientes que procedan
de los departamentos de Copiap6, Huasco, La Serena, Elqui y Ovalle. Ademas, se
sancioné como delito el uso del nombre Pisco para identificar bebidas alcohdlicas que
no reunieran las exigencias para este destilado, estableciéndose una pena equivalente
al 25 por ciento del valor del producto elaborado.

Mas adelante, la ley N° 5.231 de 1933 fij6 el texto de la Ley de Alcoholes y
establecio en su articulo 32° que: “el nombre de pisco queda exclusivamente
reservado a los aguardientes que proceden de la destilacion de los caldos de uvas
obtenidos en los departamentos de Copiap0, Huasco, La Serena, Elqui y Ovalle, en la
zona que se extiende al norte del rio Limari, ri6 Grande y ri6 Rapel.” Asimismo,
prohibié dar el nombre de pisco a toda bebida que no sea elaborada exclusivamente
por destilacion de Caldo de Uvas provenientes de las zonas anteriormente indicadas.
Dicha ley junto con haber consagrado lo sefialado anteriormente, se encargl de
prescribir que el Presidente de la Republica tenia la facultad de fijar los requisitos para

los Piscos naturales.

La ley N° 11.256 de 1952 refundi6 las diversas leyes sobre alcoholes y bebidas
alcoholicas. Esta ley hacia referencia en forma indirecta al concepto de denominacién
de origen, al obligar a los productores de vinos que utilicen marcas, inscribirlas
indicando el origen del producto. Asimismo, en el articulo 33 indicé que el nombre del

pisco queda: “reservado a los aguardientes que procedan de la destilacion de los

1° Diario oficial N° 15.972 de 15 de Mayo de 1931. Recopilacion de Decretos con Fuerza de Ley, afio

1931, desde D.F.L N° 1 al N° 360. Biblioteca del Congreso Nacional. Santiago de Chile, 1933.
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caldos de uvas obtenidos en los departamentos de Copiap6, Huasco, La Serena, Elqui
y Ovalle”. Se prohibi6 dar el nombre de Pisco a toda bebida que no sea elaborada en
dichas localidades. Igualmente, el articulo 188 concede la denominacion de origen de
vinos generosos (pajarete) a los vinos que se produzcan en localidades como la
provincia de Atacama y Coquimbo. Aqui, el legislador confunde el concepto de
denominacién de origen con denominacion de procedencia, al darle Unicamente

importancia al elemento geografico.

Posteriormente el D.F.L. N° 1 de 1967, que vino a reemplazar al D.F.L N° 181 de
1931, da una definicion de denominacidén de origen, sefialando que es aquella que:
“identifica un producto vitivinicola por sus caracteristicas especificas y por las regiones
de que procede”. Esta definicion es mas propia del concepto de denominacion de
origen, ya que no sélo considera el elemento geografico, sino que también, el humano,
apartandose de la definicion de la ley N°11.256 de 1952. Es importante sefalar que

esta definicion so6lo hace referencia a los vinos y no a otras bebidas alcohdlicas.

La ley N° 17.105 de 1969 fij6 el texto refundido de la ley de alcoholes y conservo la
definicion del D.F.L N° 1 de 1967, pero, le otorg6 al Presidente de la Republica la
facultad de que mediante decreto extendido a través del Ministerio de Agricultura,
establezca zonas viticolas y regiones vitivinicolas. Con esta ley, se diversifica el origen
o las fuentes de las denominaciones de origen. Antes, su fuente formal sélo era la ley
(como el caso del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado). Ahora, con la ley N° 17.105 de
1969, la fuente puede ser también un acto administrativo que emane de la potestad

reglamentaria del Presidente de la Republica.

El Decreto N° 2.753 de 1979 modificé gran parte de la ley N° 17.105 e incorporé a
las denominaciones de origen en un capitulo aparte. Este Decreto tiene importancia
porque establece que las denominaciones de origen establecidas anteriormente no
pueden ser alteradas o modificadas por la potestad reglamentaria del Presidente de la

Republica. La consecuencia de esto, es que hace aplicable a las denominaciones de
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origen y por ende a sus titulares, la teoria de los derechos adquiridos'’. Si lo vemos
desde la Optica de la legislacion actual, su privacién podria ser protegida por la accién
de proteccion del articulo 20 de la Constitucion Politica de la Republica, como

sefalamos anteriormente.

Posteriormente, se fueron dictando otros decretos, que solo fijaban zonas
geograficas de produccion, las cuales otorgan importancia al elemento geogréfico y no

a los naturales y humanos.

El andlisis que se puede hacer de esta etapa de la legislacién nacional es que el
legislador confunde el concepto de denominacién de origen con el de indicacion
geografica. No existe claridad en lo relativo a los conceptos y por eso se tiende a
tratar a ciertas situaciones como D.O., alin cuando no existan elementos naturales y
humanos. Ademas, criticamos que el otorgamiento de la calidad de denominacion de
origen solo puede ser por ley o por acto de autoridad y que se remiten exclusivamente

al mundo vitivinicola y pisquero, reduciendo su @mbito de aplicacion.

17 | a teoria clasica distingue entre derechos adquiridos y meras expectativas. El primero que hizo esta

clasificacion fue Portalis, al discutirse la redaccion del articulo 2° del Codigo Civil francés. Segin
ALESSANDRI, SOMARRIVA Y VODANOVIC: “se entiende por derechos adquiridos, segun la mas precisa
definicion de Gabba, todos aquellos derechos que son consecuencia de un hecho apto para producirlo
bajo el imperio de la ley vigente al tiempo en que el hecho se ha realizado y que ha entrado
inmediatamente a formar parte del patrimonio de la persona, sin que importe la circunstancia de que la
ocasion de hacerlo valer se presente en el tiempo en que otra ley rige”.
En cambio las simples expectativas son “la esperanza de adquisicion de un derecho fundado en la ley
vigente y aun no convertido en derecho por falta de alguno de los requisitos exigidos por la ley”.
ALESSANDRI, A., SOMARRIVA, M., VODANOVIC, A. Op. Cit. Pag. 227-228.
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3.2.2) La legislacion nacional sobre I.G. y D.O.

Como hemos sefialado anteriormente, la legislacion nacional sobre las I.G. y D.O.
no estad comprendida en un cuerpo legal Unico, sino que ha sido tratada por tres
fuentes legales, las cuales son: EI D.S. N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura, la
Ley N° 18.455 sobre Alcoholes y Vinagres y recientemente el Titulo IX de la Ley N°
19.039 sobre propiedad Industrial. EI motivo de esta dispar regulacion se debe a que
el reconocimiento de este derecho de propiedad industrial y su ordenacion, no fue
tema de politica publica, sino que fue la respuesta sobre la marcha, a necesidades
tanto econdmicas como politicas que se fueron originando durante el tiempo.

El tratamiento de las I.G. y D.O. en diferentes normas legales, se traduce en que
hay un distinto trato por parte de la autoridad a la misma institucion juridica, haciendo
operable el principio de especialidad al aplicar e interpretar cada una de ellas, lo que
se traduce en que la constitucion, sanciones y formas de proteccién son distintas

dependiendo del origen de cada I.G. y D.O.

A modo de introduccion, la ley N° 18.455 sobre Alcoholes y Vinagres soélo regula las
denominaciones de origen pisco, pajarete y vino asoleado. EI D.S. N° 464 de 1994 del
Ministerio de Agricultura establece por remision del articulo 27 de la ley N° 18.455, las
zonas vitivinicolas y denominaciones de origenes de determinas zonas, ademas de las
condiciones, caracteristicas y modalidades de estas. Finalmente la ley N° 19.039,
mediante el Titulo IX (modificado por la ley N° 19.996), regula el procedimiento de
reconocimiento de una 1.G. o D.O. definiendo dichos conceptos y estableciendo una
institucionalidad tendiente a fomentar la constitucién y reconocimiento de estos
derechos. Con esto, se busca unificar la disparidad de normas que regulan alas I.G. y
D.O.

También es importante sefialar que la Constitucidén Politica de la Republica de 1980
consagra (dentro del catalogo de derechos fundamentales) como derecho
fundamental, la propiedad industrial a través del articulo 19 N° 25° y dentro de éste en
forma indirecta, alas 1.G.y D.O.
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3.2.2.1) Constitucién Politica de La Republica.

La Constitucion Politica de 1980, establece un doble reconocimiento de las I.G. y
D.O. Por una parte, existe un reconocimiento en forma directa a través del articulo 19

N° 25 y otro, en forma indirecta, mediante el N° 24 de dicho articulo.

El reconocimiento directo se expresa al sefalar que junto con garantizar el derecho
de autor, se garantiza también la propiedad industrial: “sobre las patentes de
invencion, marcas comerciales, modelos, procesos tecnoldgicos y otras creaciones

analogas”.

La Constitucion de 1925 también reconocia la propiedad Intelectual en su articulo
10, N°11, al expresar que se reconocia en beneficio de todos los habitantes: “La
propiedad exclusiva de todo descubrimiento o produccion, por el tiempo que
concediere la ley”. El texto actual en cambio, realiza una mejor sistematizacién tanto
del derecho de autor como de la propiedad industrial, aumentando el reconocimiento y

proteccion de estas subcategorias.

La Carta fundamental trata de la propiedad intelectual en los incisos 1°y 2°y a la
propiedad industrial en el inciso 3°. Adem4s, consagra que este tipo de propiedad es
temporal y transitoria, a diferencia de la propiedad comUn que es perpetua y

transmisible. Esto, al sefialar “solo por el tiempo que sefiale la ley”.**?

118 El distinto tratamiento de la propiedad industrial (dentro de ésta las D.O. e 1.G.) y el derecho de

autor, se debe segun el comisionado Jorge Ovalle Quiroz a que: “la proteccion del derecho de autor tiene
caracteristicas distintas de la del inventor, porque el aprovechamiento de los inventos en el orden
cientifico precisa con mayor fuerza la comunidad que del disfrute espiritual o intelectual de un cuadro o de
un libro, sobre lo que puede reconocerse la propiedad por toda la vida del autor y mas alla de la vida.
Cosa que no ocurre con el inventor, que a veces debiera ser obligado a aportar a la comunidades el
producto de su invento”.

En: LARRAGUIBEL, Santiago, “Derecho de autor y propiedad industrial, 12 edicién, Santiago, Editorial
juridica de Chile, 1979, pags. 198 y 199.
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Es importante sefalar que la Comision de Estudios para la Nueva Constitucién
(CENC) dej6 constancia que el plazo de duracion relativo a este tipo de propiedad es
de caducidad, por lo que caduca en forma automatica el derecho al cumplirse el plazo
previsto y que por esto, no puede disminuirse o acortarse, sin hacer operar la
regulacion de la expropiacion del articulo 19 N° 24.*° AGn cuando esto no opera para
las I.G. y D.O., ya que no estan sujetos a un plazo determinado.

Lo que se desprende del citado numeral, es que la propia Constitucion asegura
como derecho fundamental, la propiedad Industrial y dentro de ella las I1.G. y D.O.
Incluso, hace extensible la procedencia del recurso (accion) de proteccion ante el caso
de una accién u omisién arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace el derecho
del titular de una I.G. y D.O., sea que esta actuacion provenga del Estado o de un
tercero. Este reconocimiento que hace la carta fundamental y su proteccién por su
calidad de derecho fundamental, es independiente de cual sea la fuente de

reconocimiento de la .G. y D.O.

Ahora bien, la Constitucion reconoce en forma indirecta a las I.G. y D.O. mediante
el estatuto de propiedad sefialado en el numeral 24 del articulo N° 19. Si bien opera el
recurso de proteccion si se vulnera dicho precepto, las I.G. y D.O. estan sometidas al
estatuto expropiatorio por ser derechos de propiedad. Es decir, ante una privacion del
dominio o propiedad, sobre el bien en que recae o alguna facultad del dominio, existe
un mecanismo que asegura al titular de la 1.G. o D.O. su derecho de dominio y que si

120

procede la expropiacion™= mediante determinadas causales a través de una ley

general o especial, tendra derecho a una indemnizacion de perjuicios por el dafio

121

patrimonial efectivamente causado™, el cual comprende tanto el dafio emergente

19 Informe de la subcomision, anexo, sesion 197, Pag. 38 y siguientes.

120 pon Patricio Aylwin define expropiacion como “el acto por el cual se priva a una persona de un bien de
su dominio por decision unilateral del Estado, por razén de utilidad puablica calificada por la ley y previo
pago de una indemnizacion al expropiado.
AYLWIN, Patricio. Derecho Administrativo, citado por PENAILILLO, Daniel en “la expropiacion ante el
Derecho Civil, Santiago .Editorial juridica de Chile, 2° edicion. 1995, paginas 13y 14.
21 g concepto de indemnizacién de perjuicios es la consecuencia del principio fundamental de la
responsabilidad. Esta es segin MEZA BARROS: “en suma, una estipulacion en dinero del interés del
acreedor en cumplimiento de la obligacion. Puede definirsela como una cantidad de dinero que
representa el beneficio que el acreedor habria obtenido del cumplimiento integro y oportuno de la
obligacion”. Se ha entendido por la doctrina que al sefialar la Constitucién en el articulo 19 N°24: “por el
dafio patrimonial efectivamente causado”, se entiende tanto el dafio emergente como el lucro cesante,
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como el lucro cesante'”’. Todo esto se ve fortalecido por la remision que hace el
articulo 2 de la ley de N° 19.039 que establece: “que cualquier persona natural o
juridica podra gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la
Constitucion Politica, debiendo obtener previamente el titulo de proteccion
correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales
o0 juridicas residentes en el extranjero deberan, para los efectos de esta ley, designar
un apoderado o representante en Chile”. Lo que viene a ampliar el contenido
sustancial del articulo 19 N° 25 de la carta fundamental, extendiendo su ambito de

accion y proteccion.

remitiéndose a las normas establecidas para el cumplimiento por equivalencia del Titulo XII del Cddigo
Civil(dafio emergente y lucro cesante).
MEZA BARROS, Ramén. Manual de Derecho Civil de las Obligaciones. Santiago. Editorial Juridica de
Chile. 1997. Pag. 234.
22 Tanto el dafio emergente como el lucro cesante corresponden a indemnizaciones provenientes del
perjuicio directo previsto que alguien experimenta. El dafio emergente es: “el empobrecimiento real y
efectivo que sufre el patrimonio del acreedor, vy el lucro cesante, la utilidad que deja de percibir el
acreedor por el incumplimiento o cumplimiento tardio de la obligacién.”
ABELIUK MANASEVIC, René. Las Obligaciones. Tomo Il, Cuarta Ediciéon. Santiago. Editorial Juridica de
Chile. 2001. Pag.791.
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3.2.2.2) Ley N° 18.455 sobre Alcoholes y Vinagre s (1985).

La ley N° 18.455 fue publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1985,
fijando normas sobre produccién, elaboracion y comercializacion de alcoholes etilicos,
bebidas alcohdlicas y vinagres.’?® Esta ley se divide en siete titulos y consta de 69
articulos definitivos y 6 transitorios. En su Titulo | sobre “Disposiciones Generales”
define una serie de conceptos, establece las funciones del Servicio Agricola Ganadero
(SAG) y senala lo qué se entenderd por productos falsificados, adulterados y
alterados. El Titulo 1l es de “Los alcoholes etilicos y bebidas alcohdlicas no
fermentadas; el Titulo Il es “de las bebidas alcohdlicas fermentadas; el Titulo 1V es “de
los vinagres”; el Titulo V es “de la denominacién de origen”, sefialando como
denominacién de origen el Pisco, Pajarete y Vino Asoleado. Ademas, dispone que un
decreto supremo establecera las zonas vitivinicolas y denominaciones de origen de
vinos de determinadas areas del pais; el Titulo VI es “de la comercializacion”; el Titulo
VIl es de las “sanciones” y finalmente el Titulo VIII trata “del procedimiento para
sancionar infracciones administrativas”, otorgando dicha competencia al director

ejecutivo del servicio (SAG).

Es importante sefialar que esta ley mantiene el reconocimiento que se hacia a las
D.O. tratadas en las anteriores leyes sobre alcoholes y vinagres, demostrando dos
cosas. La primera, es el escaso desarrollo que tuvieron estas instituciones juridicas en
nuestro ordenamiento juridico y por ende, en nuestra economia. La segunda, es su

reconocimiento como derecho de propiedad industrial por parte del legislador.

123 Segin Carmen Paz Alvarez sus objetivos fueron: “Resguardar el prestigio y calidad de los vinos

chilenos: determinar el mercado del vino propiamente tal; proteger las denominaciones de origen de
productos regionales; ampliar las atribuciones fiscalizadoras del Servicio Agricola Ganadero (SAG); y
entregar el conocimiento de las infracciones de la ley a los Tribunales Ordinarios, con el objeto de
establecer un mayor equilibrio entre las partes involucradas.” En: HOHMANN, Melissa y VENTURELLI,
Valentina. Régimen de Propiedad Industrial en la legislacién Chilena. “Andlisis comparativo con el ADPIC
y Tratados de Libre Comercio Suscritos por Chile”. Memoria para optar al grado Académico. Universidad
de Chile. 2008. P4g.102.
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Esta ley en su articulo 28 sefiala que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
precedente, establécense las siguientes denominaciones de origen para los productos

gue se sefialan a continuacion:

a) Pisco: esta denominacion queda reservada para el aguardiente producido y
envasado, en unidades de consumo, en las Regiones Il y IV, elaborado por destilacion
de vino genuino potable, proveniente de las variedades de vides que determine el
reglamento, plantadas en dichas Regiones.

b) Pajarete: esta denominacion queda reservada para el vino generoso genuino
producido y envasado, en unidades de consumo, en las Regiones Il y IV, provenientes
de vides plantadas en dichas Regiones.

C) Vino Asoleado: esta denominacion queda reservada para el vino generoso genuino
producido y envasado, en unidad de consumo, en el area de secano comprendida
entre el Rio Mataquito por el Norte y el Rio Bio-Bio por el Sur, provenientes de vides

plantadas en el &rea mencionada.”

La ley N° 18.455, como se sefialo, mantiene el reconocimiento de las D.O. Pisco,
Pajarete y Vino Asoleado, sefialando sus caracteristicas, elementos constitutivos y
mecanismos de proteccion. Ademas, sefiala en su articulo 27 que las zonas viticolas y
denominaciones de origen de vinos y destilados podran ser otorgadas por decreto
supremo expedido a través del Ministerio de Agricultura. Es decir, la constitucion de
estos tres productos destilados es a través de la ley, pero toda otra D.O. solo sera
reconocida mediante un decreto supremo (que en el caso de los vinos es a través del
D.S. N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura).

También es importante sefialar como parte de la ley N° 18.455, al D.S. N° 78 de
1986 del Ministerio de Agricultura que reglamenta la ley N° 18.455. El cual, en su
Titulo V trata “De la Denominacion de Origen”. El articulo 55 de este Decreto sefiala
que: “Un reglamento especifico determinard las condiciones, caracteristicas y
modalidades que deberan cumplir las zonas viticolas y las denominaciones de origen
de vinos y destilados”. Reglamento que plasmé el D.S. N° 464 de 1994 del Ministerio

de Agricultura y que sera tratado mas adelante. En dicho capitulo, el articulo 57
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sefiala como falsas, ciertas situaciones que pueden afectar la fama o prestigio de una

determinada D.O., estas son:

a) Cualquier bebida alcohdlica con denominacion de origen que haya sido producida,
elaborada o envasada fuera de las regiones y areas establecidas por la ley o que se
establezcan por Decreto Supremo.

b) Aquellas bebidas alcohdlicas con denominacién de origen en cuyo proceso de
produccién o elaboracién hayan intervenido total o parcialmente materias primas
procedentes de regiones o areas distintas a las establecidas en la ley o que se
establezcan por Decreto Supremo.

c) Los piscos elaborados con variedades de uvas distintas a las sefialadas en el

articulo 56 de este reglamento.

Tal vez, lo mas novedoso de este Decreto Supremo sea el articulo 58 que reconoce
la Denominacién de Origen “Pisco Sour”, al expresar que: “Se dara el nombre de Pisco
Sour al céctel producido y envasado en las Regiones Il y IV, preparado con pisco,
zumo de limén o saborizante natural del mismo. Ademas podra contener aditivos
autorizados tales como estabilizantes, espesantes, emulsionantes, enturbiantes y
colorantes. Su graduacion alcohdlica minima serd de 20 grados Gay-Lussac y su
contenido minimo de impurezas serd de 3 gramos por litro. Se acepta que esta bebida
se prepare con zumo de otras frutas citricas 0 saborizantes naturales de las mismas,
pero en tal caso al producto deberda nominarse Pisco Sour, seguido del nombre de la
fruta que corresponda.”

Esta definicibn debe entenderse aparte de la D.O. Pisco sefalada en el articulo 28
de la ley N° 18.455, debido a que claramente hace alusion a factores naturales y

humanos distintos que se configuran a su vez, con el elemento territorio.

Ahora bien, la ley N° 18.455 fue modificada por la ley N° 20.332 a fin de adecuar
sus disposiciones a compromisos internacionales adquiridos por Chile y perfeccionar
sus mecanismos de fiscalizacion. Como se desprende del mensaje enviado al

congreso, este proyecto de ley se origind en el marco del Acuerdo de Asociacion
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vigente entre Chile y la Unién Europea'®, del cual se suscribid el Acuerdo sobre el
Comercio de Vino y el Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas Espirituosos y Bebidas
Aromatizadas. Y para cuya implementacion se requeria efectuar algunas
modificaciones legales al ordenamiento juridico. Especificamente, las adecuaciones
gue se requerian incorporar a nuestra legislacion se referian, por una parte, a la
denominacion de los Vinos, de conformidad a las normas del Anexo V del Acuerdo
sobre el Comercio de Vinos; y por la otra, a las reglas sobre proteccién de las
indicaciones geograficas y las expresiones tradicionales, de acuerdo con el Anexo VI

del Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas Espirituosas y Bebidas Aromaticas.

Los acuerdos sefialados anteriormente contemplan una regulacion de las
denominaciones de origen y expresiones tradicionales que identifican a los vinos y
licores, definiendo aquellas que son de uso exclusivo de la Comunidad Europea y
aquellas que son reconocidas y de uso exclusivo para Chile. De acuerdo a estas
normas: “Chile tiene el derecho exclusivo a utilizar las denominaciones y expresiones
gue le son reconocidas en los apéndices respectivos de los Acuerdos citados y, en
paralelo, esta comprometido a que en su produccién nacional de vinos y licores dejen
de utilizarse aquellas indicaciones geogréaficas y expresiones tradicionales reservadas

a la Unién Europea™?®®

Si bien la adecuacion a esta normativa internacional ya se habia iniciado mediante
la modificacion del D.S. N° 78 de 1986, del Ministerio de Agricultura, contenida en el
decreto supremo N° 53 de 2005, del mismo Ministerio. La cual sustituyé las
expresiones “champafa” y “champenoise” por las de “vino espumante 0 vino

espumoso”. La primera y la segunda por “de fermentacién de botella”, “fermentado en

botella por el método tradicional”, “método clasico” o “método clasico tradicional”. Aln

era necesario modificar parte de la ley N° 18.445 debido a que ésta, desde sus

124 Este acuerdo fue suscrito el 18 de noviembre de 2002 entre la Unién Europea, sus Estados miembros

¥25Chile. Su fecha de publicacion en el diario oficial es de 1 de febrero de 2003.

Mensaje presidencial ley N°20.332. Chile. “Modifica la Ley N°18.455, sobre produccion, elaboracién y
comercializacion de alcoholes, bebidas alcohdlicas y vinagres para adecuar sus disposiciones a
compromisos internacionales adquiridos por Chile y perfeccionar sus mecanismos de fiscalizacion.”
Congreso Nacional, Valparaiso, Chile, 17 de febrero de 2009. [En linea] < http://www.bcn.cl/histley/Ifs/hdl-
20332/HL20332.pdf > [consulta: 10 de Noviembre 2010]
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origenes, hacia referencia a ciertas 1.G. y D.O. que producto de estos instrumentos
internacionales, ahora pasaban a ser denominaciones reservadas a la Comunidad
Europea, como es el caso de “cognac”, “armagnac” y “grapa”, prohibiéndose su

utilizacion.

Ademas, esta ley reemplaz6 las normas relativas al etiquetado de los productos
regulados por la ley, tanto en cuanto a las menciones obligatorias de las etiquetas,
como en lo relativo a la prohibicibn de contener en ellas indicaciones geograficas,
denominaciones de origen, expresiones tradicionales o menciones complementarias
extranjeras y protegidas que Chile haya reconocido como tales en instrumentos
internacionales. Asimismo, se contemplé una disposicidn transitoria que, por un lado,
atraso la aplicacion de la prohibicion de uso para determinadas denominaciones o
menciones en productos destinados al mercado interno chileno, hasta el 1 de febrero
de 2015 vy, por otro, sujet6d la vigencia de dichas prohibiciones en productos para

exportacion, a lo previsto en dichos Acuerdos.

Importante es sefialar que la modificacion de la ley N° 18.455 por la ley N° 20.332
no origind la transformacion necesaria que la legislacion nacional necesitaba para
potenciar a las I.G. y D.O. como elementos diferenciadores en los mercados. Es mas,
la ley N°18.455 solo hace referencia a las denominaciones de origen, sin sefalar la
existencia de indicaciones geograficas. Sino méas bien, fue fruto una vez mas de la
necesidad de actualizar la legislacion debido a la suscripcion de un instrumento
internacional. Sélo una vez modificada la ley N° 19.039 a través de las leyes N°
19.996 y N° 20.160, es que las I.G. y D.O. traspasan el dmbito de las bebidas
alcoholicas y productos destilados, para pasar a ser instrumentos necesarios en la
economia y sociedad, susceptibles de acaparar todo tipo de bienes, ampliando su

ambito de aplicacion.
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3.2.2.3.) Decreto N° 464 del Ministerio de Agricul tura (1994).

El Decreto N° 464 de 1994, del Ministerio de Agricultura, fue promulgado el 14 de
diciembre de 1994 y consta de 20 articulos y un articulo transitorio. Su promulgacion
se produjo por mandato de lo dispuesto en el articulo 27 de la ley N° 18.455, y por lo
sefialado en el articulo 55 de su Reglamento, y tiene como fin determinar la
zonificacién viticola o denominacion de origen para los vinos que se produzcan en el

pais.'® Este decreto viene a concretar la facultad legal que tiene el Presidente de la

126 Decreto N° 464, Zonificacion Viticola y Denominacién de Origen, 26 de Mayo de 1995: Articulo 1°.

Establécese la siguiente Zonificacion Viticola o denominacién de origen, para los vinos que se produzcan

en el pais.

1.- REGION VITICOLA DE ATACAMA: abarca la Il Regiéon Administrativa e incluye las siguientes

Subregiones: Valle de Copiap6 y Valle del Huasco, cuyos limites se extienden a las provincias de igual

nombre.

2.- REGION VITICOLA DE COQUIMBO: abarca la IV Regién Administrativa e incluye las siguientes

Subregiones: Valle del Elqui, Valle del Limari y Valle del Choapa, cuyos limites se extienden a las

provincias de igual nombre. El Valle del Elqui comprende las Areas de Vicufia y Paiguano, que

corresponden a las comunas del mismo nombre y la comuna de La Serena. El Valle del Limari comprende

las Areas de Ovalle, Monte Patria, Punitaqui y Rio Hurtado, que corresponden a las comunas del mismo

nombre. El Valle del Choapa comprende las Areas de Salamanca e lllapel, que corresponden a las

comunas del mismo nombre.

3.- REGION VITICOLA DE ACONCAGUA: abarca la V Region Administrativa e incluye las siguientes

Subregiones: Valle del Aconcagua, Valle de Casablanca y Valle de San Antonio y el Area del Valle del

Marga-Marga de la comuna de Quilpué. El Valle del Aconcagua comprende las provincias de San Felipe

de Aconcagua y Los Andes, y en él se encuentra el Area de Panquehue que corresponde a la comuna del

mismo nombre. El Valle de Casablanca comprende a la comuna del mismo nombre. El Valle de San

Antonio comprende a la provincia de igual nombre y en él se encuentra la zona Valle de Leyda que

corresponde a las comunas de San Antonio y Santo Domingo y en la que se incluye el area de San Juan

gque comprende a la comuna de San Antonio.

4.- REGION VITICOLA DEL VALLE CENTRAL: se extiende desde la provincia de Chacabuco de la

Region Administrativa Metropolitana, hasta las provincias de Cauquenes y Linares, de la VIl Regién

Administrativa. Incluye las siguientes Subregiones: Valle del Maipo, Valle del Rapel, Valle de Curicé y

Valle del Maule.

A) Valle del Maipo: comprende todas las provincias de la Regién Administrativa Metropolitana, y en él se

encuentran las siguientes Areas:

a) Santiago, que incluye las comunas de Pefialolén y La Florida.

b) Pirque, que incluye la comuna del mismo nombre.

c) Puente Alto, que incluye la comuna del mismo nombre.

d) Buin, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Paine y San Bernardo.

e) Isla de Maipo, que incluye la comuna del mismo nombre.

f) Talagante, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de

Pefaflor, El Monte y Padre Hurtado.

g) Melipilla, que incluye la comuna del mismo nombre.

h) Alhué, que incluye la comuna del mismo nombre.

i) Maria Pinto, que incluye la comuna del mismo nombre.

B) Valle del Rapel: comprende las provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro de la VI Regién

Administrativa, y en él se encuentran las siguientes Zonas: Valle del Cachapoal y Valle de Colchagua. El
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Valle del Cachapoal comprende las provincias de igual nombre, y en él se encuentran las siguientes
areas:
a) Rancagua, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Graneros, Mostazal, Codegua y Olivar.
b) Requinoa, que incluye la comuna del mismo nombre
¢) Rengo, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Malloa y Quinta de Tilcoco.
d) Peumo, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Pichidegua, Las Cabras y San Vicente.
El Valle de Colchagua comprende la provincia de Colchagua y Cardenal Caro, y en él se encuentran las
siguientes Areas:
a) San Fernando, que incluye la comuna del mismo nombre.
b) Chimbarongo, que incluye la comuna del mismo nombre.
¢) Nancagua, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Placilla.
d) Santa Cruz, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Chépica.
e) Palmilla, que incluye la comuna del mismo nombre.
f) Peralillo, que incluye la comuna del mismo nombre.
g) Lolol, que incluye la comuna del mismo nombre.
h) Marchigue, que incluye la comuna del mismo nombre.
C) Valle de Curicé: comprende la provincia de Curic6 y la comuna de Rio Claro de la provincia de Talca
de la VII Regién Administrativa, y en él se encuentran las siguientes Zonas: Valle del Teno y Valle del
Lontué.
El Valle del Teno comprende las comunas de Teno, Romeral, Rauco y Hualafié de la provincia de Curicé,
y en él se encuentran las siguientes Areas:
a) Rauco, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Hualafié.
b) Romeral, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Teno. El Valle del Lontué comprende las
comunas de Curicd, Molina y Sagrada Familia de la provincia de Curic6 y la comuna de Rio Claro de la
provincia de Talca , y en él se encuentran las siguientes Areas:
a) Molina, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Rio Claro y Curicé.
b) Sagrada Familia, que incluye la comuna del mismo nombre.
D) Valle del Maule: comprende la provincia de Talca, con excepcion de la comuna de Rio Claro, la
provincia de Linares y la comuna de Cauquenes de la provincia del mismo nombre de la VIl Region
Administrativa, y en él se encuentran las siguientes Zonas: Valle del Claro, Valle del Loncomilla y Valle del
Tutuvén. El Valle del Claro comprende las comunas de Talca, San Clemente, Pencahue, Maule, Pelarco y
San Rafael de la provincia de Talca, y en él se encuentran las siguientes Areas:
a) Talca, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Maule y Pelarco.
b) Pencahue, que incluye la comuna del mismo nombre.
¢) San Clemente, que incluye la comuna del mismo nombre.
d) San Rafael, que incluye la comuna del mismo nombre. El Valle del Loncomilla comprende las comunas
de San Javier, Villa Alegre , Retiro, Parral, Linares y Yerbas Buenas de la provincia de Linares, y en él se
encuentran las siguientes Areas:
a) San Javier, que incluye la comuna del mismo nombre.
b) Villa Alegre, que incluye la comuna del mismo nombre.
c¢) Parral, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Retiro.
d) Linares, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Yerbas Buenas. El Valle del Tutuvén
comprende la comuna de Cauquenes de la provincia del mismo nombre, y en él se encuentra el Area de
Cauquenes, que corresponde a esa misma comuna.
5. REGION VITICOLA DEL SUR: se extiende desde la provincia de Nuble de la VIl Regién
Administrativa, hasta donde las condiciones edafoclimaticas permitan el desarrollo de la vid. Incluye las
siguientes Subregiones: Valle del Itata, Valle del Bio-Bio y Valle del Malleco.
A) Valle del Itata: comprende las comunas de Chillan, Coelemu. Ranquil, Quillén, Portezuelo, Ninhue,
Treguaco, Quirihue, San Nicolas, Bulnes y San Carlos de la provincia de Nuble y la comuna de Florida de
la provincia de Concepcion de la VIII Region Administrativa, y en él se encuentran las siguientes areas:
a) Chillan, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Bulnes y San Carlos.
b) Quillén, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Ranquil y Florida.
c¢) Portezuelo que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Ninhue, Quirihue y San Nicolas.
d) Coelemu, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Treguaco.
B) Valle del Bio-Bio: que comprende las comunas de Yumbel, Nacimiento, Mulchén, Negrete y Laja de la
provincia de Bio-Bio de la VIII Regiéon Administrativa, y en él se encuentran las siguientes areas:
a) Yumbel, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Laja.
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Republica de fijar estas zonas vitivinicolas y denominaciones de origen. Es importante
sefialar que este decreto constituye la fuente legal mas importante para las I.G. y D.O.
del mundo vitivinicola, porque como sefialamos anteriormente, la ley N° 18.455 sélo
consagro tres D.O. (Pisco, Pajarete y Vino Asoleado). La otra forma de reconocimiento

es a traveés del procedimiento de constitucion del Titulo XI de la ley N° 19.039.

Lo que se produce en la practica mediante la instauracion de este Decreto, es que,
la nomenclatura “Zonificacion Viticola” pasa a ser una similitud con el concepto de
denominacién de origen, confundiéndose la respectiva zonificacion vitivinicola con una

denominacioén de origen.

Esto se puede apreciar en que el articulo 2, que trata ambos conceptos como

sinénimos, al sefialar que los vinos se clasificaran en tres categorias:

“a) Vinos con denominacion de origen. Son los vinos provenientes de alguna de las
regiones viticolas sefaladas en el articulo 1°, elaborados con las cepas que se indican
en la letra b) del articulo 3 y que cumplen con los demas requisitos establecidos para
esta categoria en el presente decreto.

b) Vinos sin denominacion de origen. Son los vinos elaborados con uvas obtenidas en
cualquier regién del pais, pertenecientes a las cepas que se indican en la letra b) del
articulo 3 o con otras cepas viniferas tradicionales no incluidas en dicha némina.

¢) Vinos de mesa. Son los vinos obtenidos de uvas de mesa. Los vinos, segin su
categoria, podran indicar en sus etiqguetas menciones de zonificacion o denominacién
de origen, cepaje, afio de cosecha, y la expresion “Embotellado en Origen”, de

acuerdo a las normas que mas adelante se establecen.”

Asimismo, el articulo 3 de este Decreto sefiala los requisitos que debe poseer el

destilado final, a fin de poder ser beneficiado con dicha zonificacion vitivinicola o

b) Mulchén, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Nacimiento y Negrete.

C) Valle del Malleco: que comprende las comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco,
Purén, Renaico, Traiguén y Victoria de la provincia de Malleco de la IX Regi6on administrativa, y en él se
encuentra el Area de Traiguén que incluye la comuna del mismo nombre.
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denominacion de origen, otorgando suma importancia a los factores naturales y
humanos y no limitAndose al elemento geogréfico del proceso productivo, lo que
descarta que sean tratadas como Indicaciones geograficas. Los requisitos del articulo
3 para estar en presencia de una zona vitivinicola o denominacion de origen son:

a) A lo menos el 75 por ciento del vino debe ser producido con uvas provenientes del
lugar geogréfico indicado. Este porcentaje podra enterarse con vinos producidos por
terceros productores siempre que dichos vinos hayan sido previamente certificados
respecto a su procedencia geogréfica, cepaje y afio de cosecha, por el Servicio
Agricola y Ganadero o por una empresa certificadora autorizada por éste de acuerdo a
las normas de este decreto.

b) Los siguientes cepajes de uva, 0 sus sindnimos internacionalmente aceptados, son
los Unicos que pueden sefialarse en la etiqueta. Los cuales estan ilustrados en el

siguiente cuadro.

Variedades Blancas Sin6nimos. Variedades Tintas SinGnimos
Chardonnay Pinot Chardonnay. Cabernet franc Cabernet franco.

Chenin blanc Chenin. Cabernet sauvignon Cabernet.
Gewurztraminer. Carignan Carignane, Carifiena.
Marsanne. Carmeneére Grande Vidure.

Moscatel de Alejandria Blanca ltalia. Cot Cot rouge, Malbec, Malbek, Malbeck.
Moscatel Rosada. Merlot.

Pedro Jiménez Pedro Ximénez. Mourvedre Monastrell, Mataro.

Pinot blanc Pinot Blanco, Burgunder | Nebbiolo.

Weisser. Petit verdot.

Pinot gris. Petite Syrah Duirif.
Riesling. Pinot noir Pinot negro.
Roussanne. Portugais blue.
Sauvignon blanc Blanc Fumé, Fumé. Sangiovese Nielluccio.
Sauvignon gris Sauvignon rose. Syrah Sirah, Shiraz.
Sauvignon vert. Tempranillo.

Semillén. Verdot.

Torontel. Zinfandel.

Viognier.
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¢) Podréa contener hasta un 25 por ciento de vinos producidos con uvas procedentes
de otros lugares geograficos y de variedades distintas a las sefialadas en la letra b),
con excepcion de las uvas de mesa.

d) El vino debe obtenerse de uvas propias o compradas a terceros productores.

e) El vino con denominacion de origen deberd ser envasado en el territorio nacional y

s6lo podra comercializarse en unidades de consumo.

En los articulos siguientes, el D.S. N° 464 regula el tratamiento de los vinos con
D.O. y sin D.O., su rotulacién, etiguetamiento, facultades de adjuntar a la etiqueta

como su afio de cosecha, menciones, etc. ¥’

A nuestro entender, el legislador a cometido un claro error, al confundir a las zonas de
vitificacion con las denominaciones de origen, siendo que las primeras vendrian siendo
una especie de denominacion de origen, ya que como lo sefiala su nombre, sélo
atienden al elemento geogréfico. La situacion que regula el D.S. N° 464 de 1994 son
las denominaciones de origen, porque se dan todas las caracteristicas de éstas. En
virtud de esto, sostenemos que debiese derogarse el cardcter de zonificacién
vitivinicola, ya que s6lo genera confusion tanto en los titulares de estos, como en los
consumidores, olvidando en cierta forma uno de los fundamentos de la proteccion de

estas instituciones juridicas, que es la buena fe de los consumidores.

127 Lo interesante de este cuerpo normativo es lo sefialado en los articulos 13° y 14°. El Articulo 13°

faculta al Director Nacional del Servicio Agricola y Ganadero (SAG) a externalizar una de sus funciones, la
cual consiste en certificar a los vinos con Denominaciéon de Origen, en personas juridicas del sector
publico o privado, favoreciendo que laboratorios especializados constaten efectivamente que se cumplan
con las normas legales en materia de D.O. vitivinicolas, aln cuando la facultad fiscalizadora sigue siendo
del SAG.
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3.2.2.4) Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.  Reformas introducidas y

su reglamento.

La ley N° 19.039, fue publicada el 25 de enero de 1991 y estableci6 normas
aplicables a los privilegios industriales y acciones tendientes a proteger los derechos
de propiedad Industrial. Esta ley estaba compuesta originalmente por 73 articulos y 4
articulos transitorios, todo esto, dividido en VIII Titulos, y en ninguno de estos se

trataba a las I.G. y D.O.

Con la adopcién de Chile de los acuerdos ADPIC’s y la correspondiente necesidad

y obligacién de introducir modificaciones a la Ley N° 19.039, se dict6 la Ley N° 19.996,
publicada en el Diario Oficial de 11 de marzo de 2005. Se agreg6 a la Ley N° 19.039
un nuevo Titulo VII denominado “De los Esquemas de Trazado o Topografias de los
Circuitos Integrados”; un Titulo VIl “De los Secretos Empresariales y de la Informacion
Presentada a la Autoridad para la Obtencion de Registros o Autorizaciones Sanitarias”;
un Titulo IX “De las Indicaciones Geogréficas y Denominaciones de Origen”; y un
Titulo X “De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, referido a
acciones civiles, medidas precautorias y medidas prejudiciales”. No obstante la
128

dictacion de esta ley, esta sélo cobré vigencia con la publicacion de su Reglamento™®,

por disponerlo asi su Articulo 7 Transitorio.

La importancia de la ley N° 19.996 para nuestro objeto de estudio, es que, por
primera vez en nuestra legislacion se hizo un tratamiento de las 1.G. y D.O. en forma
genérica, es decir, no remitida exclusivamente a un determinado sector comercial o
industrial como habia ocurrido con la ley N° 18.455 y el D.S. N° 464 de 1994. Se
definio por parte del legislador los conceptos de I.G. y D.O., se establecié un
procedimiento de constitucion y se establecieron acciones tendientes a proteger a los
titulares de estos derechos de propiedad industrial. La importancia del Titulo IX de esta

ley, es que permite que toda persona natural o juridica que represente a un grupo

128 Reglamento publicado el 25 de Agosto de 2005, mediante D.S. N°236 del Ministerio Economia,

fomento y reconstruccion.
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significativo de personas pueda solicitar la constitucion de una I.G. y D.O. para todo

tipo de productos o resultado de procesos productivos.

El nuevo Titulo IX parte definiendo a las I.G. y D.O., sefialando en su articulo 92
gue: “A) Se entiende por indicacion geografica aquella que identifica un producto como
originario del pais o de una region o localidad del territorio nacional, cuando la calidad,
reputacidon u otra caracteristica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su
origen geogréficos. B) Se entiende por denominacién de origen aquella que identifica
un producto como originario del pais, o de una region o de una localidad del territorio
nacional, cuando la calidad, reputacion u otra caracteristica del mismo sea imputable
fundamentalmente a su origen geografico, teniendo en consideracién, ademas, otros

factores naturales y humanos que incidan en la caracterizacion del producto.”

La diferenciacion de conceptos fue un avance durante la tramitacion de la ley,
debido a que el ejecutivo consideraba que la expresion indicacion geografica
comprendia a la denominacién de origen. Al final, primoé la idea de establecer y definir
ambas instituciones y para ello se adopté y se reprodujo el concepto de indicacion
geografica expresado en los acuerdos ADPIC y en el Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos, ademas de utilizar como base la definicibn de denominacion de
origen del acuerdo de Asociacion Econ6mica con la Union Europea. Esto, viene a
resolver el problema conceptual al que se hacia alusiéon anteriormente, debido a que,
tanto la ley N° 18.455 como el D.S. N° 464 de 1994, generaban confusion en las

nociones sobre estas instituciones juridicas y por ende, de sus caracteristicas.

El articulo 93, viene a resolver el problema de la disparidad de fuentes legales que
existen en nuestro ordenamiento juridico en relacién a las I.G. y D.O. Dicho articulo,
sefala que: “Las indicaciones geograficas y denominaciones de origen se regularan
por las normas de esta ley y por los reglamentos especificos de uso que se aprueben.
Lo anterior se entenderd sin perjuicio de las disposiciones que regulan las
denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a
la Zonificacién Vitivinicola, prevaleciendo respecto de ellas las normas especificas

contenidas en la ley N° 18.455.” La solucion que tuvo el legislador aca, fue aplicar el
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principio de especialidad'?®, ya que las D.O. constituidas por la ley N° 18.455 y el D.S.
N°464 de 1994 se seguirdn rigiendo por dichas normas, pero que toda nueva |.G. o
D.O. que se otorgase, se regiria por la ley N°19.039 y sus respectivos reglamentos
especificos. Habra por tanto, un tratamiento legal distinto para el Pisco, Pajarete, Vino
asoleado y Zonas Viticolas y, otro, para las I.G. y D.O. otorgadas a través del
procedimiento establecido en el Titulo IX de la ley N° 19.039. Es importante sefalar
que la ley de propiedad industrial puede llegar a regular alguna de las I.G. y D.O.
anteriormente sefialadas y, esto se debe a que las leyes N° 19.039 y N° 19.996 no las
excluyen de su competencia. Permitiendo la solicitud de toda I.G. y D.O. que cumpla
con los requisitos antes sefialado. Como sefialamos en el capitulo I, en lo relativo a su
ambito de aplicacion, es perfectamente factible solicitar al INAPI la declaracién de una
D.O. Pisco, Pajarete y Vino Asoleado. Lo que si es necesario aclarar, es que esta D.O.
sera regulada no solo por la ley N° 19.039 y el respectivo reglamento especifico de

uso y control, sino también por la ley N° 18.455.

Ahora bien, con respecto a las definiciones dadas en el articulo 92, éstas toman
importancia debido a que el articulo 95 se remite a ellas para establecer una situacion
en que no procede el reconocimiento de una D.O o I.G, la cual es: “a) Que no se
conformen a las Definiciones contenidas en el articulo 92 de esta ley”. Es decir, para
poder reconocerse como |.G. e D.O., éstas deben cumplir con las caracteristicas que
se desprenden de la definicibn dada por el articulo 92 y que fueron tratadas en el

capitulo 1.*°

129 En nuestro ordenamiento juridico el principio de especialidad se encuentra su consagracion en los

articulos 4° y 13° del Cédigo Civil. Segun BOBBIO este principio opera porque: “la ley especial es aquella
que deroga a una ley mas general, 0 sea que sustrae de una norma una parte de la materia para
someterla una reglamentacién diversa contraria o contradictoria). El paso de una regla mas amplia (que
abarque cierto genus) a una regla derogatoria menos amplia (que abarca una especie de genus)
corresponde a una exigencia fundamental de justicia.”
BOBBIO, Norberto. Teoria General del Derecho. Madrid, Espafia. Editorial Debate. 1999. Pag.207
130 as demas situaciones gue impiden el reconocimiento de estos Derechos de propiedad industrial son:
“b) Que sean contrarios a la moral o al orden publico.
¢) Que puedan inducir a error o confusion en el publico consumidor, respecto de la procedencia de la
Indicacion Geografica o Denominacion de Origen o de los atributos de los productos que pretenden
distinguir.
d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose
por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el publico en general, salvo
gue hayan sido reconocidas como Indicaciones Geograficas o Denominaciones de Origen en virtud de
tratados internacionales ratificados por Chile.”
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Otro avance importante de la ley N° 19.996 (en especial su articulo 96) es que
permite el registro de 1.G. y D.O. extranjeras, las cuales deber ser otorgadas mediante
el mismo procedimiento que para el caso de las nacionales, lo que nos demuestra el

trato similar que le da el legislador e estas instituciones.

También es importante sefalar que la ley N° 19.039 y las modificaciones sufridas
por las leyes N° 19.996 y N° 20.160 protegen a las I.G. y D.O. de las marcas, al
sefalar que no pueden registrase como marcas: “Las que puedan inducir a error o
confusién en el publico consumidor, respecto de la procedencia o atributos del
producto que pretende distinguir en Chile una indicacion geografica o denominacion de
origen” (articulo 20 letra j.).

Esto quiere decir que ambas pueden coexistir, si no generan error o confusion en
los consumidores. Esto, se desprende del articulo 96 bis A, el cual faculta al INAPI a
declarar la coexistencia entre marcas e I.G. y D.O. o entre estas Ultimas, sefialando
ciertas condiciones a fin de poder evitar malas practicas que afecten la buena fe de los
consumidores. Estas condiciones de uso forman parte del registro respectivo de cada
I.G. y D.O. otorgadas mediante el procedimiento contenido en el Titulo IX de la ley N°
19.039.

Con respecto al reconocimiento como tal por parte del INAPI, se establecié que
toda persona, sea natural o juridica puede solicitar e iniciar el procedimiento de
constitucion y reconocimiento.™! Esto, siempre que represente a un grupo significativo

de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma juridica, cuyos

Bl La respectiva solicitud de reconocimiento debera realizarse mediante formulario pre-impreso en

duplicado o a través del sitio Web del INAPI™!. Esta solicitud, debera llevar segun el articulo 97°:
a) Nombre, domicilio, rol Unico tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la
indicacion o denominacion pedida.
b) La indicacién geografica o denominacioén de origen.
c) El area geografica de produccién, extraccion, transformacion o elaboracién del producto que se
distinguira con la indicacion o denominacion, delimitdndola a los caracteres geograficos y la division
politico-administrativa del pais.
d) La descripcion detallada del producto o los productos que distinguira la indicacion o denominacién
solicitada, asi como sus caracteristicas o cualidades esenciales del mismo.
e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que
las caracteristicas o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o
exclusivamente a su origen geografico.
f) Un proyecto de reglamento especifico de uso y control de la indicacion o denominacion solicitada.
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predios o establecimientos de extraccion, produccion, transformacién o elaboracion se
encuentren dentro de la zona de delimitacion establecida por la indicacion geogréfica o
denominacion de origen solicitada y cumplan con los demas requisitos sefialados en
esta ley” (articulo 94). Es decir, entre los futuros beneficiados con la declaracion de
I.G. o D.O. debe existir una vinculacion geogréfica, ya que el radio de proteccion de

estos derechos se circunscribe a una zona fisica determinada.

También pueden actuar en representacion de futuros titulares de estos derechos de
propiedad industrial y solicitar su reconocimiento, autoridades politico administrativas,
con la sola limitacién de que las I.G. y D.O. solicitadas por estas autoridades estén
ubicadas dentro de sus territorios donde ejercen su competencia. Es importante
sefalar que del sélo tenor literal del articulo antes sefialado, sélo se hace referencia a
funcionarios de la administracién del Estado que tengan el caracter de autoridades
politicas, y por ende, debe excluirse a las autoridades judiciales o del Congreso

Nacional.

En el caso que el solicitante sea una autoridad deberé indicar especificamente el
cargo que ejerce y el acto administrativo en que consta su nombramiento. (Art. 13
Reglamento de la ley N° 19.039). Ademas, si el solicitante actia en representacion

debera acompafiar un poder otorgado en conformidad al articulo 15 de la ley.'*

Una vez presentada y aceptada la solicitud por parte del INAPI, el solicitante
debera publicar un extracto de esta solicitud en el Diario Oficial, dentro del plazo de 60

dias desde la aceptacion.

Tratandose de solicitudes de I.G. y D.O. chilenas que recaigan sobre productos
silvoagropecuarios y agroindustriales, se requiere, un informe favorable del Ministerio

de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el articulo

132 Articulo 15: “Los poderes relativos a la propiedad industrial podran otorgarse por escritura publica o por

instrumento privado firmado ante notario o ante un Oficial de Registro Civil Competente, en aquellas
comunas que no sean de asiento de notario. Los mandatos provenientes del extranjero podran otorgarse
o legalizarse ante el Consul de Chile respectivo sin ninguna otra formalidad posterior; o en la forma
establecida en el articulo 345 del Cadigo de Procedimiento Civil.
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97. En el caso de las I1.G. y D.O. de origen extranjeras relativas a los mencionados
productos, se requerira también un informe del Ministerio de Agricultura. A nosotros
nos parece que estos informes son vinculantes, debido a que el articulo 98 sefiala
gue: “se requerird ademas, para el registro de las mismas, un informe favorable del
Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en

el articulo 97...". Esto nos demuestra que es un requisito esencial para inscribir una

I.G.y D.O. en el registro de indicaciones geograficas y denominaciones de origen.

Si no existiese solicitud de oposicion por parte de algun interesado, después de las
respectivas publicaciones, el INAPI deberé dictar la resolucion que otorga el derecho
de propiedad industrial y una vez acreditado el pago de los derechos pertinentes, se
extendera el titulo respectivo. Este titulo debera estar firmado por el Director Nacional
del INAPI y se inscribira en el Registro de Indicaciones Geograficas y Denominaciones

de Origen.

La resolucion que conceda el registro deberé sefialar (articulo 99°):

a) La indicacién geografica o denominacién de origen reconocida.

b) La zona geogréfica delimitada de produccién, extraccion, transformacion o
elaboracion cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la
indicacion o denominacion.

¢) Los productos a los cuales se aplicara la indicacion geogréafica o denominacion de
origen y las cualidades o caracteristicas esenciales que éstos deben tener.

d) La calificacion, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompafiados, de

tratarse de una indicacion geogréfica o de una denominacién de origen.

Asimismo, tal resolucién aprobara y ordenara el registro del reglamento especifico
de uso y control de la indicacién geografica o denominacién de origen reconocida. Con
respecto al reglamento de uso y control, no es necesario que forme parte del registro,
s6lo basta que se sefale el lugar publico donde se encuentra en forma accesible a los

interesados.
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Es importante sefalar que el registro, y por lo tanto el derecho de propiedad
industrial concedido, tienen una duracion indefinida, es decir, no esta sujeto a un plazo
extintivo. Pero cualquier persona puede impetrar la declaracién de nulidad de este por

infraccion de alguna prohibicién determinada por la ley.

Finalmente el articulo 103 le reconoce a las I.G. y D.O. la calidad de propiedad no
exclusiva ni excluyente, debido a que todo productor, fabricante o artesano que realice
su actividad dentro de la zona geografica amparada por una I.G. o D.O. tiene derecho
al uso de ella, aun cuando no haya participado en el procedimiento de reconocimiento.
No seria exclusiva porque la declaracién no se limita a reconocer como titulares a los
solicitantes, es decir, seria una resolucion administrativa con efecto absoluto, ya que
concede derechos a quienes no intervinieron en la solicitud ni en el procedimiento de
constitucion. Operando como modo de adquirir el dominio, la ley. No seria excluyente
porgque la titularidad no se circunscribe Unicamente a los productores favorecidos al
momento de la resolucion y posterior inscripcion, sino que se hace extensiva a todo
futuro productor, artesano o fabricante que cumpla con los elementos naturales,
humanos y geograficos (o sélo geograficos si es una I.G.) dentro su proceso
productivo. La Unica limitaciobn para estos terceros que se ven favorecidos con la
resolucion del INAPI, es que deben cumplir con las disposiciones sefialadas por la ley
y las que regulan su uso, las cuales estan basicamente establecidas en el reglamento

de uso y control.
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3.3. Tratados internacionales adoptados por nuestro pais. Tratamiento de las
D.O. en el TLC entre Chile y los Estados Unidos, Ac  uerdo de Asociacion entre

Chile y la Unién Europea y otros acuerdos.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) que nuestro pais ha suscrito, son acuerdos
comerciales que tienen como fin principal reducir las barreras arancelarias aplicadas a
los productos de los paises partes, a fin de incrementar el intercambio comercial. Esto
debido a que los productos se presentan a los consumidores en condiciones mas
favorables, ya que no estan gravados con impuestos arancelarios, lo que les permite
competir en igualdad de condiciones. Ademas, estos TLC establecen condiciones
comunes entre las partes, a fin de proteger y fomentar ciertas situaciones, instituciones
y derechos. Entre las cuales se encuentran las indicaciones geograficas y

denominaciones de origen.
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3.3.1 TLC entre Chile y Estados Unidos.

EL TLC entre Chile y Estados Unidos comenzd sus negociaciones en 1994
mediante los planteamientos mutuos que realizaron los presidentes Bill Clinton y
Eduardo Frei. Tras afios de negociaciones entre comisiones especiales, éstas
terminaron el 11 de diciembre del afio 2002, y el tratado fue firmado el 6 de junio de
2003. En Estados Unidos el TLC fue ratificado por la CaAmara de Representantes el 24
de julio de 2003, y ratificado por el Senado de dicho pais el 31 de julio de 2003. El
Presidente George W. Bush firmé la United States-Chile Free Trade Agreement
Implementation Act, el 3 de septiembre del afio 2003. En Chile, fue suscrito en el
Gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar y ratificado por el Congreso Nacional,
pasando a ser ley de la Republica. Su publicacién en el Diario Oficial se produjo el 31
de Diciembre de 2003. Finalmente el acuerdo fue implementado por ambos paises el 1

de enero del afio 2004.

Este tratado define (articulo 17.4.) las indicaciones geograficas como: “las que
identifican un producto como originario del territorio de una Parte, o de una region o
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion u otra caracteristica
del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geogréfico. Cualquier signo
0 combinacion de signos (tales como palabras - incluidos los nhombres geograficos y
de personas, letras, nimeros, elementos figurativos y colores) de cualquier forma que

»n 133

sea, podran optar a la proteccion o reconocimiento como una indicacion geogréfica”.

Esta definicion es compatible con la que sefala el articulo 92 de la ley N° 19.039.

En un primer momento pensamos que Unicamente hacia referencia a las
indicaciones geogréficas, ya que sélo se hace mencion al factor geografico como
elemento fundamental en la diferenciacion de un determinado producto. Pero debemos

sefalar que las denominaciones de origen son una especie de indicacion geogréfica,

133 Esta definicion de 1.G. es muy similar que la dada por el articulo 22.1 del acuerdo ADPIC, eso si,

agrega la expresién que “Cualquier signo o combinacién de signos (tales como palabras - incluidos los
nombres geograficos y de personas, letras, nimeros, elementos figurativos y colores) de cualquier forma
gue sea, podran optar a la proteccién o reconocimiento como una indicacion geogréfica.”
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donde concurren factores naturales y humanos que acompafan al elemento
geografico dentro del proceso productivo otorgandole reputacion, calidad u otra
caracteristica que lo hace susceptible de proteccién. Es por esto que consideramos
gue la proteccion otorgada por el TLC entre Chile y EEUU, no s6lo se circunscribe a
las indicaciones geograficas, sino también, a las denominaciones de origen, debido a
gue las segundas son una especie de las primeras. Ademas, esto se ve reflejado en
que el concepto otorgado por este TLC es mas amplio que el sefialado en el acuerdo

ADPIC, extendiendo su @mbito de aplicacion a las D.O.

Debemos expresar a su vez, que el articulo 2° letra J) de la ley N° 19.039 sefiala
que no podran ser registrada como marcas: “Las que puedan inducir a error o
confusién en el publico consumidor, respecto de la procedencia o atributos del
producto que pretende distinguir en Chile una Indicacion Geografica o Denominacion
de Origen”. A su vez, en Estados Unidos las indicaciones geograficas pueden ser
protegidas mediante marcas colectivas o de certificacion. Esto se compatibiliza
aceptando que una I.G. o D.O. extranjera pueden ser reconocidas como marca, pero
s6lo en el supuesto en que sus caracteristicas no generen confusion o error en los
consumidores al distinguir en Chile una determinada |I.G. o D.O. Es decir, que no se
afecte la buena fe de los consumidores, bien juridico que como sefialamos en
capitulos anteriores, es uno de los fundamentos de proteccién de estas instituciones

juridicas.

Bésicamente, las obligaciones que se pactan son las de proteccion reciproca y de

igualdad de trato y no discriminacién.”** El motivo de la diferencia en el tipo de

134 Chile debera:

(a) proporcionar los medios legales para identificar y proteger indicaciones geograficas de personas de

Estados Unidos que cumplan con los criterios establecidos en el parrafo 1; y

(b) proporcionar a las indicaciones geograficas de vinos y bebidas espirituosas de Estados Unidos el

mismo reconocimiento que Chile otorga a los vinos y bebidas espirituosas de conformidad con el sistema

de registro de indicaciones geograficas de Chile.

Estados Unidos debera:

(a) proporcionar los medios legales para identificar y proteger las indicaciones geograficas de Chile que

cumplan con los criterios establecidos en el parrafo 1; y

(b) proporcionar a las indicaciones geograficas chilenas de vinos y bebidas espirituosas el mismo

reconocimiento que los Estados Unidos otorga a los vinos y bebidas espirituosas de conformidad con el

sistema Certificate of Label Approval (COLA), administrado por el Alcohol and Tobacco Tax and Trade

Bureau, Department of Treasury (TTB), o por cualquier organismo que le suceda. Los nombres que Chile
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reconocimiento se debe a que los dos paises tienen distintos mecanismo para
proteger alas I.G. Chile lo hace a basicamente a través del registro especial llevado
a cabo por el INAPI y Estados Unidos, en cambio, protege sus I.G. mediante marcas

colectivas y de certificacion.

En el capitulo tercero de este TLC, sobre “Trato Nacional y Acceso al Mercado de
Bienes” se estableci6 el reconocimiento de algunas indicaciones geogréficas
especificas. **°

Lo extrafio que se produce aca, es que si bien el articulo 17.4 sélo trata a las
Indicaciones geogréficas, el reconocimiento que hace Estados Unidos al Pisco
Chileno, Pajarete y Vino Asoleado es sobre una denominacién de origen, lo que
demuestra que las indicaciones geograficas son la institucion genérica y las
denominaciones de origen, una especie de estas.

Ademas, se sefiala que cada parte proporcionard los medios legales para que las
personas de la contraparte soliciten la proteccion o pidan el reconocimiento de las
indicaciones geogréficas. Cada Parte aceptara las solicitudes o peticiones, segun sea

el caso, sin requerir la intercesion de una Parte en representacion de sus nacionales.

El quinto punto del articulo 17.4, sefiala que: “cada Parte procesara las solicitudes
0 peticiones, segun sea el caso, para las indicaciones geograficas con el minimo de
formalidades”. Buscando agilizar el procedimiento de constitucion, el cual se vio

plasmado en la modificacion de la ley N°19.039 y que dio origen a su Titulo IX.

desee incluir en la regulacién establecida en el 27 CFR Part 12 (Foreign Nongeneric), o en cualquier
reEguIaci()n sucesora, se regularan por el parrafo 4 de este articulo.
135 Chile se comprometié a reconocer el Bourbon Whiskey y el Tennessee Whiskey como productos
distintivos de Estados Unidos y a no permitir la venta en su territorio de algin producto con esa I.G., salvo
que haya sido elaborado en Estados Unidos en conformidad a sus leyes y reglamentos que rigen su
elaboracion. Por su parte, Estados Unidos se comprometié a reconocer el Pisco Chileno, Pajarete y Vino
Asoleado, como productos distintivos de Chile y a no permitir la venta de ningln producto en su territorio
con esos nombres, a menos que haya sido elaborado en Chile en conformidad con sus leyes y
regulaciones que rigen su elaboracion.
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3.3.2. Acuerdo de Asociacion entre Chile y la Comu  nidad Europea (2002).

El acuerdo por el que se establece una asociacion politica y econémica entre la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Republica de Chile
por la otra, fue firmado por los presidentes de la Comunidad Europea, la Comisién
Europea y la Republica de Chile, en mayo de 2002. A su vez, fue aprobado en enero
del 2003 en el Congreso Nacional, pasando a ser ley de la Republica, siendo
publicado en el Diario Oficial el 1 de Febrero de 2003.

Este tratado establece nuevas areas de cooperacion y trata temas referentes a
certificaciones en comun, propiedad intelectual, materias aduaneras, cooperacion
industrial, tecnoldgica y cientifica. Esto, permiti6 constituir normas comunes en
materia de Indicaciones geograficas, denominaciones de origen, marcas de vinos y

bebidas espirituosas, practicas ecoldgicas, etc.

Este instrumento internacional sefiala en su articulo 169, cudl sera su ambito de
aplicacion al expresar qué entiende por derechos de propiedad Industrial. Esto es
importante, ya que hace alusién a las indicaciones geograficas y dentro de estas a las
denominaciones de origen, separando dichos conceptos y reconociendo en cierta

forma su relacion de género a especie.

El acuerdo se refiere, en su anexo V, al Comercio de Vinos y, en su Anexo IV al
comercio de bebidas espirituosas o aromatizadas. El articulo 3 del Anexo V define
indicacién geogréfica tal como se establece en el parrafo 1 del articulo 22 del Acuerdo
ADPIC, agregando la siguiente frase: “protegida por la legislacion de una parte, a
efectos de la identificacidbn de un vino originario de una region o localidad de dicha

parte”.

Aca, se establece una proteccion reciproca a las denominaciones de origen e
indicaciones geograficas de ciertos productos, sean estos originarios de la comunidad
Europea o de Chile. Para ello, cada parte adoptara los medios juridicos previstos en el

articulo 23 del Acuerdo ADPIC de la OMC, con el fin de asegurar una proteccion eficaz
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e impedir el uso de una indicacion geografica para designar vinos no incluidos en
dicha indicacion o descripcion. Se sefiala ademas, que la proteccion otorgada por las
partes prevera la exclusion de cualquier uso de denominaciones para vinos y bebidas

espirituosas que no sean originarios de la zona geografica indicada.

Conjuntamente, se establece que se denegara todo registro de marcas que se
soliciten a fin de proteger a vinos y bebidas espirituosas que sean similares a una

denominacién de origen protegida y enumerada en este instrumento internacional.

Las denominaciones que se protegen son los vinos y bebidas espiritosas originarias
de la Comunidad Europea y dentro de éstas, las referentes a los Estados miembros
del que sea originario el producto y las indicaciones geogréaficas del apéndice I. Junto
a esto, se protegen también los vinos y bebidas espirituosas originarios de Chile y
dentro de estos, los vocablos que designen a Chile y las indicaciones geograficas

establecidas en el apéndice II.

El punto sexto del articulo 5° sefiala que las disposiciones del presente articulo se
entenderan sin perjuicio del derecho de toda persona fisica/natural o juridica a
emplear, para fines comerciales, su nombre o el nombre de su predecesor en el
negocio, a menos que dicho nombre se emplee de manera engafosa para los
consumidores. Lo que viene a resguardar y reconocer la titularidad que se tiene sobre
un atributo de la personalidad como es el nombre. Los mismos conceptos se
reproducen en el anexo VI referidas al Comercio de Bebidas Espirituosas o

Aromatizadas.
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3.3.3) Otros acuerdos suscritos por Chile.

El tratado de Libre Comercio entre Chile y China, inicié sus tratativas en junio de
2002, cuando la Republica Popular China le propuso a Chile la celebracién de un
Tratado de estas caracteristicas. Este acuerdo fue suscrito por los Gobiernos de la
Republica de Chile y de la Republica Popular China el 18 de noviembre de 2005.
Dicho Tratado fue aprobado por el Congreso Nacional el 16 de agosto de 2006, siendo

publicado el 23 de septiembre y entrd a regir a partir del 3 de octubre del afio 2006.

Con respecto a las Indicaciones geogréaficas y denominaciones de origen, este
tratado se remite a ellas en el articulo 10. El anexo 2A sefiala las indicaciones

Geograficas en china, las cuales son:

- Vino Shaoxing

- Anxi Tieguanyin (te)

El anexo 2B sefala la Indicaciones geogréfica en Chile, la cual es el Pisco Chileno.

En general, este tratado de Libre Comercio no representa un importante
instrumento relativo a las 1.G. y D.O., y su estudio en este trabajo s6lo se debe a la
importancia que tiene este tratado y al mercado que representa China, que constituye

casi un 20 por ciento de la poblacion mundial.

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México fue firmado en la ciudad de
Santiago de Chile el 17 de abril de 1998. Su publicacion se hizo en el diario oficial el
31 de julio de 1999, comenzando a regir el 1 de agosto de 1999.

En su Anexo 15-24 se hace referencia a las denominaciones de origen
reconocidas, las cuales son para Chile el Pisco, Pajarete y Vino Asoleado. Ademas
son sujetos a proteccion, los vinos con denominacion de origen chilena que se
determinara por una comision bipartita, sobre la base del apéndice 15-24. Para México
son el Mescal y el Tequila.

142



El tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadé fue firmado el 5 de diciembre de
1996 en Santiago de Chile, su publicacién en el Diario Oficial se efectuo el dia 5 de
Julio de 1997, entrando en vigencia ese mismo dia. Este tratado se remite a la
definicion del acuerdo ADPIC sobre indicacion geografica. Chile se obligé a reconocer
y proteger la a indicacion geografica "Whisky Canadiense" ("Canadian Whisky"), y
Canada se obligb a reconocer y proteger la indicacién geogréfico “Pisco Chileno”, una

vez que esta Ultima, obtenga la proteccibn como marca comercial en dicho pais.

El Acuerdo de Asociacion Econdmica entre Chile y Japon se Firmé en Tokio,
Japon, el dia 27 de Marzo del 2007,y fue promulgado en Chile mediante el D.S.N°143
del Ministerio de Relaciones Exteriores el 14 de Agosto de 2007, siendo publicado en
el Diario Oficial el 03 de Septiembre de 2007. Comenzando a regir ese mismo dia. En
este tratado, las partes se remiten a la definicion de indicacion geografica del acuerdo
ADPIC. En este acuerdo se reconoce a Japon la indicacion geografica Satsuma y a

Chile, el Pisco Chileno.

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Australia fue firmado en Canberra,
Australia, el 30 de Julio de 2008, siendo promulgado en Chile mediante D.S. N°30 del
Ministerio de Relaciones Exteriores el 04 de Febrero de 2009. Finalmente fue
publicado en el Diario Oficial el 06 de marzo de 2009, y desde ese dia empezé a regir.
En su articulo 17.17 se sefiala: “1.Cada Parte reconocera que las indicaciones
geograficas pueden ser protegidas a través de un sistema de marcas de fabrica o de
comercio, de un sistema sui generis 0 a través de otros medios legales. 2. Cada Parte
proporcionara los medios para que las personas de la otra Parte soliciten la proteccion
de las indicaciones geograficas. Cada Parte aceptara las solicitudes sin requerir la
intercesion de una parte en representacion de sus personas...”. Ademas, en el articulo
3.12° Australia reconoce al Pisco Chileno y se obliga a protegerlo, pero sin hacer

alusion a si es una indicacién geografica o denominacion de origen.
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Otros tratados de Libre Comercio que ha suscrito Chile son con Corea del Sur,
Centro América, EFTA™®, Pacifico -4'*', Panama, Colombia y Peri. Ademas, existen
tratados no vigentes aun, pero suscritos con Turquia y Malasia. En negociaciones se

encuentra el tratado de Libre comercio con Vietnam.

En Sintesis, debemos sefialar que en todos los Tratados de Libre Comercio y
acuerdos de asociacion, existe preocupacion por la proteccion de ciertos productos
gue son reconocidos mediante una I.G. o D.O. En todos los casos, el reconocimiento
es taxativo, sefialdndose expresamente cuales 1.G. y D.O. quedan protegidas por el
tratado. Esto se ve plasmado en la imposicibn de las obligaciones de proteccion
reciproca y de igualdad de trato y no discriminacién que se da entre los Estados
partes. Esto, a fin de poder garantizar los derechos de propiedad industrial ante
nuevos oferentes que se vean favorecidos a competir en otros mercados, gracias a la

reduccion de las tasas arancelaria

3% Integrado por los paises de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza.

37 Integrado por Brunéi, Nueva Zelanda y Singapur.
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3.4) Derecho Comparado.

En la actualidad, muchos de los paises del orbe han generado su propia normativa
relativa a las indicaciones geogréficas y denominaciones de origen, notdndose en
cada una, la influencia de los diversos instrumentos internacionales. Sin embargo,

queremos referirnos a dos legislaciones especificas.

Como sabemos, las legislaciones europeas se caracterizan por ser muy
proteccionistas cuando se encuentran en juego los productos propios de cada una de
sus regiones. Por esta razén, escogimos la Ley 4/2010 de Denominaciones de Origen
e Indicaciones Geograficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura, la cual, es de
muy reciente aprobacion, lo que la convierte en una de las legislaciones mas

adelantadas, encontrando en ella, instituciones dignas de analizar.
Por otro lado, nos parecié interesante analizar un caso latinoamericano, por lo que

escogimos una legislacién que, a nuestro juicio se encuentra mas desarrollada en

relacion a los demas paises de la zona, nos referimos al ordenamiento brasilefio.
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3.4.1) Ley 4/2010 de Denominaciones de Origen e In dicaciones Geograficas de

Calidad Agroalimentaria de Extremadura.

Primero que todo, debemos sefialar que Extremadura es una comunidad autonoma
espafiola situada en la zona suroeste de la Peninsula Ibérica. Estd compuesta por las

dos provincias mas extensas de Espafa: Caceres y Badajoz.

Antes de la entrada en vigencia de esta ley'®, las normas internas de esta
comunidad no se encontraban cumpliendo con los estandares exigidos tanto por la
normativa bdsica estatal espafiola ni la europea, por lo tanto, se busc6é su
adaptacion™®.

La region, cuenta con diez denominaciones de origen y dos indicaciones
geogréficas, las cuales, corresponden a una fuente importante de ingresos para los
habitantes de dicha zona. Todas estas razones, originaron la necesidad de asegurar
la proteccién de todos sus productos y actualizar el sistema de proteccion segun lo

establecido por las normas méas avanzadas.

Los fines principales que inspiraron su creacién se relacionan con el interés por
apoyar el fomento de la calidad diferenciada, incrementar el valor afiadido de sus
productos, mejorar la competitividad del mercado global y contribuir a fijar a la

poblacién en el entorno rural.

El motivo de querer ilustrar esta ley, dice relacién con que, su reciente aprobacion
(abril 2010), nos hace pensar que dentro de sus normas encontramos elementos y
mecanismos que la convierten en una legislacidn moderna, que sigue los estandares

mas altos de las legislaciones europeas.

138

1s0 Su entrada en vigencia se produce en el mes de mayo del afio 2010.

Si no se hubiese producido tal adaptacion, los productos provenientes de Extremadura, no habrian
sido certificados ni podrian haber seguido operando en los mercados.
146



Citaremos algunos parrafos de la exposicion de motivos de la ley para ilustrar los

fines de la misma;

“Extremadura posee condiciones privilegiadas para la produccién agropecuaria y es
cuna de una gran variedad de alimentos de calidad reconocida, apreciada dentro y

fuera de nuestras fronteras.

La promocién de productos agroalimentarios de calidad resulta muy beneficiosa
para el mundo rural, al asegurar la mejora de la renta de los agricultores y ganaderos y

el asentamiento de la poblacion rural (...).

A medida que va extendiéndose el proceso de globalizacion, aumenta la
competitividad de los productos agropecuarios de los paises emergentes obtenidos
con inferiores costes. Ante esos nuevos retos comerciales, resulta crucial diferenciarse

ofreciendo una calidad superior a la garantizada.

Numerosos son los consumidores de la Unidn Europea y, cada vez mas, de todo el
mundo, que desean calidad, para lo que buscan productos auténticos procedentes de
una zona geogréfica determinada y estan dispuestos a pagar un precio mas elevado

por ellos (...).

La ley persigue fundamentalmente crear un marco juridico adecuado para la
gestidn y proteccion de las denominaciones de origen e indicaciones geogréficas de
productos agroalimentarios susceptibles de proteccion dentro de la Union Europea.
Para ello define un nuevo modelo de entidad de gestion que permita integrar las
finalidades publicas y privadas y regula las potestades administrativas precisas para
garantizar en ultimo término el cumplimiento de las normas que fundamentan la

proteccién dispensada a los productos de calidad”.

Metiéndonos de lleno en el analisis de la ley, podemos decir que, el objeto de la

misma, estaria constituido por lo siguiente:
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1) El régimen juridico, el sistema de proteccion, la normativa especifica, los
organos de gestion y el sistema de garantia del cumplimiento del pliego de
condiciones de dichas I.G. y D.O.

2) Las potestades de supervision de los érganos de gestion, de restauracion de la
legalidad y de inspeccion.

3) El régimen sancionador.

4) La colaboracidon y cooperacion entre la Administracién de la Comunidad
Auténoma de Extremadura y los érganos de gestion.

5) Elfomento delas|.G.yD.O.

El articulo 2 de esta ley define en forma extensa a las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen, estableciendo dos categorias. En primer lugar, aquellos
productos agroalimentarios distintos a los productos derivados de la vid y, en segundo

lugar, se encarga de definir aquellos productos derivados de la vid.

Asi, para el primer caso sefialado, se reproduce en su numeral 1°, lo establecido en
el Reglamento (CE) N° 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006, sobre
proteccion de las indicaciones geograficas y de las denominaciones de origen de los

productos agricolas y alimenticios'*.

En seguida, en su numeral 2 se establece que: “También se consideraran
denominaciones de origen o indicaciones geogréficas las denominaciones
tradicionales, geograficas o no, que designen un producto agricola o alimenticio que

cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1”.

140 E| articulo 2° de dicho Reglamento, establece que, “Se entendera por: a) Denominacién de Origen: El

nombre de una regién, de un lugar determinado 0, en casos excepcionales, de un pais, que sirve para
designar un producto agricola o un producto alimenticio:
- originario de dicha region, de dicho lugar determinado o de dicho pais,
- cuya calidad o caracteristica se deban fundamentalmente o exclusivamente al medio geografico con sus
factores naturales y humanos, y
- cuya proteccion, transformacion y elaboracion se realicen en la zona geogréfica delimitada;
b) Indicacion Geografica: EI nombre de una regién, de un lugar determinado 0, en casos excepcionales,
de un pais que sirve para designar un producto agricola o un producto alimenticio:
- originario de dicha regién, de dicho lugar determinado o de dicho pais,
- que posea una cualidad determinada, una reputacién u otra caracteristica que pueda atribuirse a dicho
origen geogréfico, y
-cuya produccion, transformacion o elaboracién se realicen en la zona geografica delimitada.

148



Finalmente, se establece en su numeral 3° que: “No obstante lo dispuesto en el
apartado 1, letra a), determinadas designaciones geogréficas se asimilaran a
denominaciones de origen aunque las materias primas de los productos de que se
trate procedan de una zona geografica mas extensa o diferente de la zona de

transformacioén, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a) la zona de produccién de las materias primas esté delimitada;
b) existan condiciones especificas para la produccién de las materias primas, y
c) exista un régimen de control que garantice la observancia de las condiciones

mencionadas en la letra b).

Las designaciones en cuestion deberan haber sido reconocidas como

denominaciones de origen en el pais de origen antes del 1 de mayo de 2004".

De tal manera, se establece, para el caso de tratarse de productos que se
identifiguen con una 1.G. y D.O. que sean distintos a los derivados de la vid, lo
siguiente: en primer lugar, se seguira el concepto establecido en el Reglamento de la
Unién Europea, para luego establecer ciertas excepciones en sus numerales 2°y 3°,
los cuales, buscan extender la proteccion a las denominaciones tradicionales y a la
asimilacién de ciertas designaciones geogréaficas como D.O., siempre que cumplan

ciertos requisitos.

Ahora, para aquellos productos derivados de la vid, el literal B) del articulo 2,
establece una guia aln mas extensa de lo que podemos sefalar. En el cual, se toma
como base principal el concepto establecido en el Reglamento (CE) N° 1234/2007 que
crea una organizacion comun de mercados agricolas y se establecen disposiciones
especificas para determinados productos agricolas (Reglamento Unico para las
oCM)*,

141 E| cual fue modificado por el Reglamento (CE) N° 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, el

cual incorpora en el régimen comudn para todas las OCM, la regulacién establecida en el Reglamento (CE)
N° 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organizacion comin del
mercado vitivinicola, se modifican los Reglamentos (CE) N° 1493/1999, (CE) N° 1782/2003, (CE) N°
1290/2005 y (CE) N° 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) N° 2392/1986 y (CE) N°1493/2009.
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El articulo 118 ter de este ultimo establece que:

“1.Se entendera por:

a) Denominacion de Origen: El nombre de una regién, de un lugar determinado o,
en casos excepcionales, de un pais, que sirve para designar un producto
referido en el articulo 118 bis, apartado 1, que cumple con los requisitos
siguientes:

i) su calidad y sus caracteristicas se deben béasica o exclusivamente a un
entorno geografico particular, con los factores naturales y humanos
inherentes a él,

ii) las uvas utilizadas en su elaboracién proceden exclusivamente de esa
zona geografica,

iii) la elaboracion tiene lugar en esa zona geografica, y

iv) se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera.

b) Indicacion Geogréfica: Una indicacion que se refiere a una region, a un lugar
determinado o, en casos excepcionales, a un pais, que sirve para designar un
producto referido en el articulo 118 bis, apartado 1, que cumple los requisitos
siguientes:

i) posee una calidad, una reputacion u otras caracteristicas
especificas atribuibles a su origen geogréfico,

1)) al menos el 85% de la uva utilizada en su elaboracion procede
exclusivamente de esa zona geografica,

iii) la elaboracion tiene lugar en esa zona geogréfica, y

iv) se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera o de un

cruce entre esta especie y otras especies del género Vitis.

2. Ciertos nombres usados tradicionalmente constituiran una denominacion de origen
cuando:

a) designen un vino;

b) se refieran a un nombre geogréfico;
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¢) retnan los requisitos mencionados en el apartado 1, letra a) incisos i) a iv), y
d) Se sometan al procedimiento de proteccion de las denominaciones de origen e

indicaciones geogréficas que se establece en la presente subseccion”.

Con posterioridad, se establece expresamente el régimen juridico de estas
instituciones, segun el cual, las I.G. y D.O. son catalogadas como bienes de dominio
publico, respecto de los cuales, su titularidad exclusiva recae en la Comunidad
Auténoma de Extremadura. Ademas, se sefialan algunas de sus caracteristicas como
el hecho de no ser susceptibles de apropiacién individual, venta, enajenaciéon o

gravamen.

En el articulo 4 se sefialan ciertas obligaciones y requisitos que deben cumplir una
empresa que quiera hacer uso de una I.G. o D.O., junto con los procedimientos para

su utilizacion.

El ambito de proteccion de las I.G. o D.O., se encuentra establecido en el articulo 5
de la Ley, el cual establece que, su proteccion sera de acuerdo a las normas
comunitarias establecidas, pero, se sefialan ciertas normas especiales que deberan

aplicarse, consistentes en:

- Las instituciones objeto de la ley, se protegerdn contra toda utilizacién comercial,
directa o indirecta, de una denominacion registrada para productos no amparados por
el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo

dicha denominacion.

- En relacién a los productos derivados de la vid que se identifiquen con una I.G. o
D.O. se protegeran de todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido
por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del
nombre protegido, o en la medida en que ese uso aproveche la reputacion de
aquellas.

- Ahora, en relacion tanto a los productos protegidos por estas instituciones, sean

agricolas y alimenticios en general o0 ya sea en relacion a los productos derivados de
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la vid, asi como los vinos que utilicen estos nombres protegidos, se les garantiza la
proteccion frente a determinadas conductas, entre las cuales podemos destacar las
siguientes: todo tipo de usurpacion, imitacion o evocacion aunque se indique el origen
verdadero del producto; cualquier otro tipo de indicacion falsa o engafiosa en cuanto a
la procedencia, el origen, la naturaleza o las caracteristicas esenciales de los
productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad, etc. Finalmente, se sefiala
una Ultima situacién que abarcaria todas las demas situaciones, que constituiria
cualquier otra practica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico
origen del producto. Asi, podemos dar por establecido que la proteccién de estas

instituciones en esta comunidad autébnoma es profusa.

Se establece un plazo maximo de duracion del procedimiento, el cual serd de 6
meses. Si durante ese plazo la autoridad competente y sin haberse notificado la
resolucion expresa motivada emitida por dicha autoridad, los solicitantes, podran

entender que su solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo.

La Orden emitida por el titular de la Conserjeria debe ser notificada a los
interesados y publicada, junto con el pliego de condiciones, en el Diario Oficial de la
Extremadura. Luego, serd la Administracion General del Estado la que debera
comunicar a la Unién Europea la resolucién estimatoria de la Comunidad Auténoma a
la solicitud de registro o de proteccion de la nueva I.G. o D.O. asi como su publicacion,
junto con el pliego de condiciones, en el Boletin Oficial del Estado, con lo que quedara

protegida transitoriamente a nivel nacional.

La Comision Europea sera la que decidira en ultimo término sobre su admisibilidad,
estimacion o rechazo, en caso de ser estimada quedard inscrita en el correspondiente
registro de la Union Europea, con lo que accedera y quedara bajo el amparo total de

dicho sistema de proteccion.

Esta ley, introduce un Organo de Gestién, denominado también Consejo
Regulador, el cual, debera existir en cada I.G. o D.O. Su naturaleza juridica sera la de

una Corporacién de Derecho Publico, el cual, tendra personalidad juridica propia,
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autonomia economica y plena capacidad para obrar en el cumplimiento de sus fines.
Para la realizacién de estos ultimos y en ejercicio de las funciones atribuidas, los
organos de gestibn podran llevar a cabo toda clase de actividades, promover,
participar o relacionarse con cualesquiera personas fisicas o juridicas publicas o
privadas estableciendo al respecto los oportunos negocios juridicos, incluidos
acuerdos de colaboracion.

Este Organo, se regird por principios democraticos y de representatividad de los
intereses econdmicos y sectoriales integrados en la I.G. o D.O., con especial
contemplacion de los minoritarios, debiendo existir paridad en la representacion de los
diferentes intereses en presencia y mantener, como principio basico, su
funcionamiento sin animo de lucro. Creemos que estos principios, son irrenunciables y
que el estatuto de la I.G. o D.O., debe reunirlos. Si no son respetados, este Ultimo no
sera aprobado por la autoridad respectiva.

Los fines principales de este érgano son: la representacidon, defensa, garantia,
formacion, investigacion, innovacion, desarrollo de mercados y promocion de la I.G. o
D.O. Dichos fines se llevan a cabo mediante las funciones establecidas para los

mismos en su articulo 16.2.

El Titulo X de la Ley analizada, se denomina, “Fomento de las Denominaciones de
Origen e Indicaciones Geograficas”. Este titulo nos parece una excelente forma de fijar
una verdadera politica de establecimiento de estas instituciones. Este titulo consta

sélo del articulo 50, el cual establece lo siguiente:

“Fomento de las denominaciones de origen e indicaciones geograficas. La
Administracion de la Comunidad Autonoma de Extremadura fomentara las
denominaciones de origen e indicaciones geograficas extremefias, en el marco
establecido por el ordenamiento juridico vigente, con las finalidades de potenciar la
incorporacién de las empresas como operadores, el conocimiento del régimen juridico
de dichas figuras de calidad diferenciada, la mejora de sus sistemas de gestion, la
promocion de los productos amparados en las denominaciones de origen e

indicaciones geograficas, la incentivacion para la creacion de nuevas denominaciones
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de origen e indicaciones geograficas y en general para cuantos fines redunden en la
proteccion, reconocimiento, reputacion y desarrollo de las mismas”.

Creemos que la existencia de una norma como esta, y mas aun que tenga un
caracter legal, constituye un requisito esencial en la existencia de cualquier sistema de
proteccion de derechos de I.G. y D.O. Ademaés, se le otorga dicho papel a la
Administracion de la Comunidad Autonoma de Extremadura, por lo que se radican las
funciones del articulo 50, en dicho organismo. En nuestro pais, no existe una norma
legal que se pronuncie en este sentido. El INAPI, es el encargado de llevar a cabo,
tales funciones, pero, al no existir una norma legal, el fomento y la promocién se ha
caracterizado por ser lento y débil. Es evidente que debiese existir una norma como
esta en nuestra ley de propiedad industrial, para aprovechar de mejor forma las

bondades del sistema.

Nos parece que esta ley, establece un verdadero sistema de proteccion para las
I.G. y D.O., en donde se regula profusamente cada una de sus instituciones y
estableciendo otras que, aun estdn muy lejos de compararse con las establecidas en
nuestra ley de propiedad industrial. Debemos recordar que en Europa, existe la mayor
cantidad de indicaciones geogréficas y denominaciones de origen, favoreciendo que
su sistema reuna tales caracteristicas. Sin perjuicio de esto, podriamos criticar el
hecho de que es un sistema cerrado y complicado, lleno de procedimientos que para

el resto de paises seria irrealizable.
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3.4.2) Legislacion Brasilefa.

Se ha discutido en muchas legislaciones el hecho que las I.G. y D.O. tienen un
caracter muy elitista y especifico, por lo que se haria dificil la proteccion de productos
que se encuentran fuera de aquellos que tienen una naturaleza agroalimentaria o que
provienen de la vid. Dada esta razdn, no se ha podido formular una regulaciéon que
tenga un caracter general. Tal como lo sefiala GOMEZ LOZANO, una norma general
se haria hoy muy necesaria para permitir que un sinnimero de productos e incluso
servicios, puedan ser identificados a través de indicaciones geograficas y

denominaciones de origen, encontrando la correspondiente proteccion®*,

Hemos escogido la legislacién brasilefia puesto que plantea un sistema bastante
innovador, dentro de lo que podria considerarse el tratamiento que reciben las
instituciones estudiadas. De tal forma, el Cdédigo de la Propiedad Industrial, Ley N°
9.279 de 14 de mayo de 1996, estableci6 en forma muy vanguardista la posibilidad
cierta de que las I.G. y las D.O. puedan tener por objeto no sélo productos alimenticios
0 aquellos relacionados con vino o licores o bebidas espirituosas, sino que puedan ser

aplicadas a los servicios.

Es el Titulo IV de la citada ley el encargado de regular en forma principal el estatuto
de las I.G. y D.O., entre los articulos 176 a 182 mas un pérrafo Unico. El cual, sefiala
qgue: “El INPI establecerd las condiciones de registro de las indicaciones geograficas”.
En virtud de esto Gltimo es que dicho 6rgano ha dictado la resolucion INPI*** 075, de
28 de noviembre de 2000, la cual, regula el registro de las mismas. Se ha sefialado
que la proteccién de estas expresiones se ha tornado necesaria en la actualidad,
principalmente por la gran importancia que han adquirido los hombres geograficos en
el comercio internacional, por lo que una adecuada proteccion y publicidad terminarian

por beneficiar a los centros productores de bienes y servicios.

142 GOMEZ LOZANO, Maria. Revista de Derecho Mercantil. “Algunas observaciones sobre el vigente

ré3gimen juridico de las indicaciones geograficas”. Madrid. 1999, julio-septiembre. Pag. 1164.

15°E| cual, entré en vigencia el 15 de mayo de 1997.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) es una autoridad federal vinculada al Ministerio de
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, segin lo establecido por la Ley de Propiedad Industrial N°
9.279/96, la Ley de Software N° 9.609/98 y la Ley N° 11.484/07.
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Lo que hace el sistema brasilefio es conceptualizar las indicaciones de procedencia
y las denominaciones de origen de forma muy semejante al sistema francés. El cual,
adopta las designaciones “indications de provenance” y “apellations d origine”. Asi, los

conceptos principales se establecen en los articulos 176° a 178° de la Ley.

Se debe sefialar que la proteccion de las I.G. se diferencia del resto de los
derechos de propiedad industrial regulados por esta legislacion, en el hecho de que su
proteccién pasa por la represion de las I.G. falsas y no por la concesién del registro.
Asi, el registro de una I.G. sélo tendra por objeto el reconocimiento de esa indicacion y

no la concesion de un derecho.

Podemos sefalar que el articulo 176 de la citada ley se encarga de establecer
ciertas precisiones al sefialar que: constituird indicacion geogréfica, la indicacion de
procedencia o denominacién de origen. De esta forma, el articulo establece que las
indicaciones geograficas pueden ser tanto, indicaciones de procedencia como
denominaciones de origen. Para luego, entrar a definir cada una de ellas en los

articulos siguientes.

En el articulo 177, se establece un concepto de indicacion de procedencia, segun el
cual, podran: “considerase indicacion de procedencia el nombre geografico del pais,
ciudad, region o localidad de su territorio, que se haya vuelto conocido como centro de
extraccion, produccion o fabricacion de determinado producto o de prestacion de
determinado servicio”. Se ha intentado establecer el alcance exacto de este concepto,
el cual, se presta a informar al publico en general sobre el origen de un producto o

servicio. Su vinculacién con el producto no es dependiente de factores geograficos.

Como consecuencia de esto Ultimo, todos los productores o prestadores de
servicios establecidos en determinado pais, ciudad, localidad o region tendran
legitimacion para hacer uso de la indicacién de procedencia. Aca es donde resaltamos
la posibilidad que esta ley otorga de identificar a las 1.G. no s6lo con productos, sino

también con servicios.
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En seguida, el articulo 178, sefiala lo que debe entenderse por denominacion de
origen, segun el cual, podra: “Considerase denominacion de origen el nombre
geografico de pais, ciudad, regién o localidad de su territorio, que designe producto o
servicio cuyas cualidades o caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente al

medio geografico, incluidos factores naturales y humanos”.

De lo expuesto, se desprende que el alcance del concepto es tomado en forma
amplia, ya que éstas no sélo indican el origen del producto o servicio, sino que de igual
forma, sirven para asegurar que estos se revistan de caracteristicas peculiares,

dependientes principalmente, de factores geograficos.

En tal caso, se presupone una estructura de control. Segun STREBER, “Cuando no
soélo el origen geogréfico, sino también las exigencias cualitativas con relacion a los
productos estan definidas, la indicacién geografica estara mas proxima a una marca
de certificacion, asi que la funcion indicadora de origen sera suplantada por la funcién
indicadora de cualidad o de valor de la denominacién de origen para el consumidor
pasaré a ser el de una garantia directa de una determinada cualidad™**”.

Siguiendo con el andlisis, el articulo 179 de la ley, nos indica que la proteccién
alcanza también a la representacion grafica o figurativa de la indicacién geogréfica y
también la representacion geogréfica de pais, ciudad, region o localidad del territorio
cuyo nombre sea indicacion geogréfica. Segun esto, se confiere una garantia adicional
tanto a aquellos que se encuentran verdaderamente legitimados en el uso de tales
representaciones como también al consumidor, con lo que se crea un medio eficaz en
contra de las préacticas desleales que pudiesen ser dirigidas contra la forma figurativa
de las I.G.

Al sefialar este articulo, o que se estaria haciendo es permitir la utilizacion como

complemento de la denominacién de algun logotipo o figura, de manera que éstos

145 STREBER, Dr. Albert Christian. Die internationalen Abkommen der Bundesrepublik Deutschland zum

Schutz geographischer Herkunftsangaben. Band 91, Carl Heymanns Verlag KG, Minchen 1994. En: De
Sousa Borda, Ana Lucia. Estudio de la Certificacion y Las Marcas Colectivas — Su Proteccién en Brasil e
Importancia en el Contexto Internacional. Pag. 8. [en linea] <
http://mwww.dannemann.com.br/files/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf> [consulta: 25 noviembre 2010].
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facilitarian la comercializacion del producto o servicio, puesto que, publicitariamente se
sabe que el publico en general asocia de mejor manera una expresion si va
acompafada de una figura que sea fécil de recordar. En cuanto a lo que dice relacién
con la representacion geografica, se permitiria hacer referencia a la silueta
caracteristica de una region o pais, como por ejemplo, “la bota de Italia”. También se
podria pensar en incorporar una figura que intrinsecamente y sin estar acompafiada
de la denominacion nos sefiale de forma inmediata la zona de la cual proviene el

producto o servicio.

La doctrina ha entendido que ambas representaciones constituirian indicaciones

geograéficas indirectas.

Ahora, como lo sefiala BRAVO SANDOVAL'®: “Por su parte el articulo 180 plantea
que cuando un nombre geogréafico se haya convertido en un nombre de uso comun,
designando un producto o servicio, no sera considerado como indicacion geogréfica.
Esto ya no es nuevo para nosotros puesto que seria el caso de que una denominaciéon
de origen que por el uso comin que se le ha dado se ha convertido en una

denominacién genérica”.

El articulo 181 permite que los nombres geogréficos que no constituyen
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, puedan servir de elemento
caracteristicos de una marca para un producto o un servicio siempre que no induzca a
una falsa procedencia. Esto Ultimo, a juicio de GOMEZ LOZANO: constituiria una
“liberalizacion” de las indicaciones geograficas aunque sometidas al cumplimiento de
un solo requisito™*’.

Por su parte, el articulo 182 de la ley, establece que el uso de las I.G. solamente
corresponde a los productores y prestadores de servicio establecidos en la zona,

sefialando ademas, que las D.O. deberan proveer requisitos de calidad.

146 BRAVO SANDOVAL, Alvaro Rodrigo. “Las Denominaciones de Origen en ElI Comercio Internacional”.

Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales. Universidad de
Concepcion, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. Concepcion. 2004. Pag. 51.
147 GOMEZ LOZANO, Maria. Op. Cit. P4g. 1188.
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Por dltimo y tal como se sefial6 en un principio, las condiciones de registro de las
|.G. seran establecidas por el INPI, las cuales son fijadas en la resolucion 75/2000 la

cual tiene por finalidad determinar dichas condiciones.

Dicha Resolucion establece principalmente, la naturaleza declaratoria del
reconocimiento, asi como las indicaciones geograficas propiamente dichas, a su vez,
establece quienes pueden requerir el reconocimiento de las indicaciones
geogréaficas**®, junto con contemplar la posibilidad de que un Unico productor o

prestador de servicios esté legitimado al uso exclusivo del nombre geogréfico.

Entre los documentos sefialados por esta Resolucion, que deben acompafiarse al
pedido, se exige entre otros, un documento oficial delimitando el &rea geografico, el
reglamento de uso del nombre geografico, las caracteristicas del producto o servicio,

etc.

En cuanto al procedimiento propiamente tal de registro, se encuentran reguladas en
los articulos 9 y siguientes de la Resolucion y se detallan todas las etapas recorridas
por un pedido de registro de indicacion geografica con vistas a su reconocimiento. Se
ha dicho que las normas procesales relativas al examen y reconocimiento de |.G.
fueron fijadas buscando una mayor celeridad y simplificacién del sistema, lo que esta
correcto, a la vez que el registro es, de naturaleza declaratoria. Como consecuencia
de esto ultimo, el registro, 0 mejor dicho el reconocimiento, una vez que se ha

otorgado, permanecera en vigor por plazo indeterminado.

Como se logra avizorar, la legislacién brasilefia, sin perjuicio de su antigiedad,
contiene novedades importantes en relacion a las demas legislaciones, sobre todo

latinoamericanas, que incluso fueron mucho posteriores a esta. Se puede ver

18 E| Art. 5° de dicha Resolucion establece “Podem requerer registro de indicagfes geograficas, na

gualidade de substitutos processuais, as associagdes, 0s institutos e as pessoas juridicas representativas
da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geografico e estabelecidas no respectivo territorio.

§ 1° Na hipétese de um Unico produtor ou prestador de servigo estar legitimado ao uso exclusivo do nome
geografico, estard 0 mesmo, pessoa fisica ou juridica, autorizado a requerer o registro da indicagdo
geografica em nome proprio.

§ 2° Em se tratando de nome geografico estrangeiro ja reconhecido como indicagdo geogréfica no seu
pais de origem ou por entidades/organismos internacionais competentes, o registro devera ser requerido
pelo titular do direito sobre a indicacdo geografica”.
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claramente la influencia tanto de la legislacion francesa como la alemana en todo el

articulado de sus disposiciones.

Dentro de los aportes que entrega esta legislacion, encontramos el hecho de que la
forma en que se encuentran protegidas las 1.G., no pasa por un tema de concesion de
registro, sino que por la represion de las 1.G. que son consideradas falsas. Ademas, se
amplia considerablemente la gama de posibilidades de reconocimiento, ya que no se
limita s6lo a productos, sino que también se extiende a los servicios. Por otro lado, se
establece un mecanismo adicional de proteccion, el cual, constituiria un complemento
de las denominaciones de origen con lo que se facilitaria la comercializacion del
producto o servicio. Nos referimos a las representaciones graficas o figurativas y la
representacion geogréfica. Finalmente, y tal como ocurre en nuestro pais, se establece
la naturaleza declaratoria del reconocimiento de una indicacion geografica. Segun la
cual, el derecho se reconoceria mediante una resolucion del INPI en orden a conceder

el registro y determinar las condiciones del mismo.

Creemos que el estudio del derecho brasileio de la propiedad industrial,
especificamente de las indicaciones geograficas, puede conducir a un mejor
entendimiento de la naturaleza de tal derecho y el andlisis de las instituciones
presentes en dicho sistema normativo, pudiendo ayudar a la incorporacion de alguna

de éstas en nuestra legislacion.
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Capitulo 4: Relaciones contractuales que se produce n a raiz de una declaracién
de .G.y D.O.

4.1)  Andlisis de la situacion actual.

La situacién que se genera al otorgarse o reconocerse una |.G. y D.O., depende en
gran medida de cual es la fuente legal de cada uno de estos derechos de propiedad
industrial. Como hemos venido sefalando, existen tres fuentes formales de
reconocimiento de una I.G. o D.O.: la ley N° 18.455, el D.S. de 1994 del Ministerio de
Agricultura y el procedimiento establecido en el Titulo IX de la ley N° 19.039. Cada una
de estas fuentes difieren en el tratamiento de esta institucion en mdultiples aspectos,
gque van desde la forma y requisitos para su reconocimiento, hasta el monto y forma de

las sanciones ante su infraccién, entre otros aspectos.

Con respecto al otorgamiento de conformidad al procedimiento de la ley N°19.039,
el derecho de dominio del titular de una 1.G. o D.O. se reconoce mediante una
resolucion administrativa del INAPI, la cual y a diferencia del las dos fuentes legales
sefialadas anteriormente, estd sujeta a la observancia de un reglamento especifico
para su uso y control, cuyo contenido es constituido por el solicitante y acompafado a
la respectiva solicitud de reconocimiento. La caracteristica que posee este reglamento
especifico de uso y control, es que obliga a todos los futuros beneficiados por este
derecho aun cuando no hayan sido parte de los solicitantes originales. Segun el
articulo 76 del reglamento de la ley N°19.039, el reglamento de uso y control sélo “se
referira a la forma y condiciones de produccién de los bienes que usaran una D.O. o
I.G.” Es decir, el reglamento so6lo pondra referirse a determinar y normalizar el proceso

productivo comun.

Con respecto a este reglamento, podemos adelantar que su naturaleza juridica es
la de un contrato forzoso y a su vez, de adhesion para los titulares posteriores. Ya que
el futuro titular de este derecho al someterse a la proteccion que se le otorga debe, a
su vez, reconocer y cumplir con lo estipulado tanto en la ley como en el reglamento

especifico de uso y control. El reglamento especifico de uso y control pasa a ser parte
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del marco de accidén que tienen los titulares de este derecho, generando derechos y
obligaciones tanto para la parte solicitante como las que se amparen en forma
posterior. Esto se desprende del articulo 103 de la Ley N° 19.039 al sefalar que:
“aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente,
tendrén derecho a usar la indicacion geografica o denominacién de origen en relacién
con los productos sefialados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones

que regulan el uso de las mismas”.

En cambio, cuando el reconocimiento es mediante la ley N° 18.455 o por el D.S.
N°464 de 1994 del Ministerio de Agricultura, este no queda sujeta a ninguna condicion,
es decir, el reconocimiento y constitucion que hace la norma juridica del derecho de
propiedad en cuestion, opera “ipso iure”, otorgando el derecho de dominio sobre la I.G.
o D.O. por solo mandato de ley. Siendo los titulares de este derecho los productores,
artesanos o fabricantes que cumplen con los requisitos establecidos en relacion a los

elementos naturales, humanos y geograficos (o s6lo geograficos).

La caracteristica de este tipo de reconocimiento es que no se otorga a una persona
en particular, es decir, el titular de este derecho no esta individualizado, sino que se
determina al cumplirse el supuesto de hecho que la norma legal provee, sin que exista
una limitacién en cuanto a la cantidad de titulares de este derecho. Con respecto a la
necesidad de establecer un reglamento especifico de uso y control, este requisito no
existe, por lo que la regulacion en el uso de una I.G. o D.O. queda circunscrita a lo
sefalado en la ley y a posibles acuerdos que lleguen las partes dentro de la esfera de
la autonomia de la voluntad. La Unica norma legal que hace alusion a la regulacién
voluntaria de los interesados es la que sefiala el articulo 15 del D.S. N° 521 del
Ministerio de Agricultura, que fija el reglamento de la denominacion de origen Pisco. El
cual expresa que: “Las organizaciones de viticultores pisqueros podran proponer los
reglamentos especificos que regulen las modalidades de cultivo, cosecha y transporte
de uvas pisqueras, atendiendo las diferentes zonas agroclimaticas existentes en la lll y
IV Regiones del pais”. Esta disposicién, como se desprende de su sdlo tenor literal, no
obliga a constituir un reglamento de uso y control, sino que faculta a la autorregulacién

de los titulares de la denominacién de origen Pisco mediante un contrato innominado,
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el cual, a diferencia de lo sefialado con respecto al reglamento de la ley N° 19.039, no
es obligatorio para los futuros titulares de una I.G. y D.O., y por ende, no es condicion

para poder ejercer los derechos de esta denominacion de origen.

Producto de este dispar tratamiento que hace el ordenamiento juridico, es que en la
practica existen distintos estatutos de derechos y obligaciones para las I.G. y D.O. lo
que se manifiesta en que las relaciones juridicas y el régimen contractual entre
titulares de una I.G. y D.O. sean distintos, dependiendo principalmente de cual es la

fuente legal de reconocimiento de cada una.

Recientemente, el INAPI ha otorgado la primera indicacién geogréafica respecto del
“Limén de Pica™*. Asi, por resolucion de fecha 22 de abril de 2010, dicho organismo
reconocié por primera vez una indicacién geografica en aplicacion de las normas del
Titulo IX de la ley N°19.039, permitiendo su registro y teniendo por aprobado el
respectivo reglamento de uso y control. Sin perjuicio de que originalmente, la peticion
pretendia que se reconociera al “Limén de Pica” como denominacion de origen, pero
en definitiva, el organismo en cuestiébn le otorgd reconocimiento en calidad de
indicacion geografica. La solicitud se basé principalmente en la reputacion del
producto “Limon de Pica” y en la existencia real de un vinculo entre la zona geogréfica
de la cual proviene dicho producto y las caracteristicas especiales del mismo que le
otorgan una fama o prestigio en el mercado. Hay que sefalar también que en la
actualidad existe una cantidad considerable de solicitudes de reconocimiento de 1.G. y
D.O., lo que hace avizorar que en un corto plazo, este tema cobrar4 mayor relevancia.
Algunas solicitudes de indicaciones geograficas pendientes ante el INAPI son:
Montefalco Sagrantino, Maiz Blanco gigante Cuzco, Chuluncanas, Barbaresco y Monoi
de Tahiti.

A nivel internacional, recientemente se ha aprobado la indicacion geografica
“Banano de Costa Rica” (Costa Rica), la denominacion de origen “Pera de Leida”

(Espafia), “Café Villarrica” y “Café Machu Picchu Huadquifia” (ambos de Perud) entre

149 Mediante solicitud N°757.508 realizada al entonces Departamento de Propiedad Industrial (DPI),

actualmente INAPI, y reconocido con fecha 13 de mayo de 2010.
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otras. En Espafia se esta en conversaciones a fin de poder lograr el reconocimiento
hacia una denominacion de origen Unica que reuna todos los vinos elaborados en la
region de Tenerife. La idea es poder reunir bajo una misma denominacién de origen a

las denominaciones de Abona, Tacoronte-Acentejo, Valle de Giimar, Valle de la
Orotava e Ycoden-Daute-Isora.**

150 AGENCIA EFE. Tenerife, hacia la DO dnica. [en linea]

<http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=12&vs_fecha=201101&vs_noticia=
1295530151> [consulta: 6 de Abril de 2011].
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4.2) Titularidad del derecho de propiedad industria | sobre una indicacion

geografica o una denominacion de origen. Naturale  za juridica.

Antes de entrar de lleno en lo que respecta al andlisis de estas instituciones desde
una oOptica contractual, debemos abordar una doble problematica. La primera, ¢A
quién o quienes les corresponde la titularidad del Derecho de Propiedad Industrial
reconocido? y la segunda, en relacion a ¢ Qué tipo de Derecho corresponderia a dicha

titularidad?

Producto de las reformas a la ley de Propiedad Industrial, en particular aquella
introducida por la ley N° 19.996, el tema de la titularidad de las I.G. o D.O. ha adquirido
un tinte totalmente nuevo el que no ha sido del todo abordado por la doctrina. Diversos
son los planteamientos que sobre el tema, es posible plantear. Razén por la cual

intentaremos conciliar las distintas posturas para proponer un modelo de titularidad.

Desde una primera perspectiva, podria estimarse que el titular estaria constituido
por los productores, fabricantes y artesanos que usan una I.G. o D.O. ya reconocida.
Sin perjuicio de lo anterior, debemos precisar que la ley de propiedad industrial, en su
articulo 103" otorga el derecho a usar la I.G. o D.O. a todos los productores,
fabricantes o artesanos que lleven a cabo sus respectivas actividades dentro de un
territorio determinado, sin que sea necesario haber estado dentro de los solicitantes
originales, siempre y cuando cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las

mismas.

A este respecto, BRAVO SANDOVAL nos entrega una doble precision, sefialando
primero que: “(...) descomponer la titularidad en tantas titularidades como personas

solicitaron su reconocimiento o estén gozando de ella, o atribuirla a todos ellos en un

51 E| articulo 103°, de la ley N° 19.039, sefiala que: “Todos los productores, fabricantes y artesanos que

desempefian su actividad dentro de la zona geografica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran
entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendran derecho a usar la indicacion geografica o
denominacién de origen en relacién con los productos sefialados en el Registro, siempre que cumplan
con las disposiciones que regulan el uso de las mismas”.
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régimen de comunidad de bienes, pugna también con el régimen juridico de las
denominaciones de origen, ya que éstas por su naturaleza no se estructuran como un
circulo cerrado del que solo pueden gozar unos pocos, sino que por el contrario,
siempre se encuentran abiertas a la incorporacion de nuevos miembros, que
cumpliendo con todos los requisitos exigidos, pueden hacer uso de ellas, o a la salida
de aquellos que actualmente no los cumplan, ain cuando hubiesen gozado de una

denominacién por afios™2,

En segundo lugar, este mismo autor sefiala que es necesario recordar que no se
puede confundir la titularidad de una denominacién con el derecho que tienen ciertas
personas a usarla, agregando que habitualmente estas agrupaciones de productores
delimitados geogréaficamente carecen de la mas minima organizacion juridico-legal que
las dote de la calidad de asociaciones con personalidad juridica. Es asi, como algunos
hacen una diferencia previa, entre el titular del derecho y aquellos que usan el mismo.
Asi, seria el Estado el titular exclusivo de todas las I1.G. y D.O., ya que este las
reconoce como tal, sefialando los requisitos, para que ciertas personas, que los
cumplen, puedan utilizar dichos derechos™.

Sostenemos que, luego de las sucesivas reformas que se han hecho a la “ley de
propiedad industrial’, sea el Estado el titular exclusivo de todas las 1.G. y D.O.
Consideramos que lo sefialado por este autor es interesante y por lo mismo merece un
mayor analisis y critica, por tanto, nos referiremos a las ideas incorporadas, mas

adelante.

Desde otra perspectiva, basados principalmente en lo sefialado por la Organizacion
Internacional del Vino (OIV), la cual en 1947, dispuso que: “de este esfuerzo colectivo
y prolongado de generaciones sucesivas ha nacido un verdadero derecho de
propiedad en beneficio de la region o de la comuna. Este derecho no es individual, es
colectivo y puede ser invocado por todos los habitantes de la regién o comuna”, se ha
considerado que los titulares de una D.O. son todos los miembros de la region o

localidad donde se ha reconocido dicho derecho de propiedad industrial. Ademas, y a

12 BRAVO SANDOVAL, Alvaro Rodrigo. Op. Cit. Pag. 10
153 BRAVO SANDOVAL, Alvaro Rodrigo. Op. Cit. Pag. 10
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partir de lo sefialado por la OIV, se ha inferido que existirian dos tipos de titulares. En
primer lugar, aquellos titulares activos, los cuales se encuentran gozando actualmente
del reconocimiento de la I.G. o D.O. y, por otro lado, aquellos titulares pasivos,
constituidos por cualquier habitante de la region delimitada y que es un potencial titular
activo, ya que en cualquier momento puede hacer uso de ésta*. Cabe destacar
también, el reconocimiento que realiza la OIV, en orden a dejar por establecido que
existiria un verdadero derecho de propiedad, el cual tendria el caracter de ser

colectivo. Esto ultimo lo trataremos con mayor profundidad en este mismo titulo.

Otra precision la realiza AREYUNA, a partir de la denominacion de origen Pisco,
sefialando que los productores de dicho licor, debidamente registrados en el Servicio
Agricola y Ganadero, serian los titulares inmediatos de la denominacion y los demas
habitantes de la zona delimitada (es decir, Ill y IV regiones), serian los titulares

mediatos.™®

Una postura distinta, es la sostenida por MACAYA, la cual se encarga de realizar
una distincion entre el derecho a la denominacion de origen y el derecho sobre la
denominacion de origen. El primero, puede ser invocado, reclamado y utilizado por
todos los productores, fabricantes y artesanos de la zona delimitada. El segundo,
estaria constituido por un derecho de propiedad para la region o zona, el cual recaeria
sobre una autoridad publica que se manifiesta en la fiscalizacion y concesiones de la

autoridad en la materia®®.

Algunas legislaciones, se encargan de zanjar expresamente el tema de la
titularidad de las I.G. y D.O. Por ejemplo, la ley mexicana establece en un acépite de la
ley de Propiedad Industrial que: “El Estado mexicano serd el titular de la denominacién
de origen. Esta sélo podra utilizarse mediante autorizacién que expida el Instituto” (se

157

refiere al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) En el mismo sentido,

encontramos el articulo 218 del Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad

%4 BRAVO SANDOVAL, Alvaro Rodrigo. Op. Cit. Pag. 10.

155 AREYUNA, Rafael. Op. Cit. Pag. 227 y 228.
1% MACAYA, Javier. Op. Cit. Pag. 29.
57 Articulo 167 de la Ley de Propiedad Industrial de México.
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Industrial del Peru, el cual, sefiala que: “El Estado Peruano es el titular de las
denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concederan autorizaciones de
uso”. Por ultimo, cabe citar el caso de Francia, en donde se encuentra consagrada la
proteccion de la Apelacién de Origen Controlada (AOC) desde 1935, las que son

consideradas Patrimonio Colectivo de la Nacion.

Nuestra ley de propiedad industrial, establece en su articulo 2 que: “cualquier
persona natural o juridica, nacional o extranjera, podra gozar de los derechos de
propiedad industrial que garantiza la Constitucion Politica, debiendo obtener
previamente el titulo de proteccion correspondiente de acuerdo con las disposiciones
de esta ley (...)" y el articulo 1 de la misma, sefiala cuales son los derechos de
propiedad industrial, incluyéndose dentro de ellos a las indicaciones geogréficas y
denominaciones de origen™®.

159 sobre estos

En relacion a lo anterior y frente a la posible titularidad del Estado
titulos de proteccién, podriamos decir que nuestra legislacion no se pronuncia en
ningin momento acerca del papel que podria jugar el Estado en cuanto a la titularidad
del Derecho como lo hacen otras legislaciones, sino que permite que cualquier

persona natural o juridica, nacional o extranjera pueda ostentarla.

A mayor abundamiento, se reconoce expresamente en su articulo 2, su amparo

constitucional con lo que tales titulos de proteccion quedarian abarcados dentro de las

1160

denominadas “otras creaciones analogas™" establecidas por el inciso 3° del articulo

138 E| articulo 1°, sefiala gue:"Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de

propiedad industrial, se regiran por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de
invencion, los modelos de utilidad, los dibujos y disefios industriales, los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados, indicaciones geograficas y denominaciones de origen y otros titulos de
proteccion que la ley pueda establecer. Asimismo, esta ley tipifica
las conductas consideradas desleales en el ambito de la proteccién de la informacién no divulgada”.
159 cuando nos referimos a la titularidad del Estado, hacemos referencia a la idea de Estado como titular
exclusivo de todas las I.G. y D.O.
10 E| articulo 19 N° 25, establece en su inciso 3° que: “Se garantiza, también, la propiedad industrial
sobre las patentes de invencién, marcas comerciales, modelos, procesos tecnolégicos u otras creaciones
analogas, por el tiempo que establezca la ley”. Como se puede avizorar, no se sefialan expresamente a
las indicaciones geograficas ni tampoco a las denominaciones de origen, esto ocasioné varios problemas,
siendo incluidos dentro de las denominadas “otras creaciones analogas”. El problema se solucioné a partir
de lo establecido en los articulos 1° y 2° de la “Ley de Propiedad Industrial”, los cuales, incluyen a las I.G.
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19 N° 25 de la Constitucion Politica de la Republica y, por tanto, les seria aplicable en
forma integra el estatuto constitucional del derecho de propiedad, pudiendo sus

titulares ejercer plenamente los mecanismos establecidos para su proteccion.

Otro argumento, en contra de la titularidad del Estado lo daria el articulo 103, al
sefalar que, todo productor, fabricante o artesano de la zona delimitada, incluso
aquellos que no solicitaron el reconocimiento se les concederia el derecho a usar la
indicacién geografica o denominacién de origen. Por tanto, es posible concluir, a lo
menos preliminarmente, que nuestra legislacion estaria reconociendo que los

derechos en cuestion, les corresponderian a los productores, fabricantes y artesanos.

Finalmente, desechamos al Estado como titular exclusivo, en base a que, dentro de
los legitimados para realizar una solicitud de reconocimiento de una I1.G. o D.O., se
encuentran las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando
se trate de |1.G. o D.O. ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas
competencias. El hecho de poder realizar una solicitud, es completamente
independiente de la posibilidad de ser titular de los mismos derechos. Por tanto, si se
les da la posibilidad a estos 6rganos (representantes del Estado) de solicitar el
reconocimiento de una I.G. y D.O. es porque el Estado no podria ostentar la titularidad
exclusiva de dichos derechos. Ya que nadie podria solicitar una titularidad que ya
posee. La ley tampoco se pronuncia frente a la alternativa de que estas autoridades
politicas o administrativas puedan formar parte del grupo de titulares de dichos
derechos, al contrario, se les limita su ambito de acciéon a la sola solicitud de

reconocimiento.

Podria llegar a pensarse que autoridades como el Servicio Agricola y Ganadero
(SAG) o el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI), fueran titulares de
ciertas 1.G. y D.O. La primera en materias vitivinicolas, por ser el encargado del

gobierno y administracion de las mismas. La segunda, en razon de las facultades que

y D.O. como derechos de propiedad industrial y luego, se sefialando que los mismos quedan protegidos
por la Constitucién Politica de la Republica.
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le otorga la ley N° 19.039, dado que el reconocimiento de uno de estos titulos de
proteccion puede solicitarse ante dicho o6rgano. Lo anterior debe descartarse,
principalmente por que dichos organismos representan al Estado y este ultimo, de
ninguna forma podra ser titular exclusivo. Queda pendiente el tema de determinar si
dichas autoridades podrian presentar solicitudes, toda vez que el articulo 94° de la ley
de propiedad industrial no distingue respecto de las autoridades nacionales,

regionales, provinciales o comunales.

El tema de la titularidad de una indicacion geografica o de una denominacién de
origen aun no se encuentra zanjado en la doctrina. Sin embargo, creemos que
recaeria sobre el conjunto indeterminado de productores, fabricantes y artesanos de
una zona delimitada, los cuales, pueden ser parte del grupo significativo que solicité el
reconocimiento de una I.G. o D.O. 0 que no participaron de la solicitud pero que
cumplen con los requisitos para llegar a ser titulares. En este mismo sentido,
ERRAZURIZ TORTORRELLI establece que: “Por su misma naturaleza, las
indicaciones geogréficas tienen un titular colectivo e indeterminado, ya que bastaria
con asentarse en la zona y producir los bienes especificos para poder utilizar el

nombre"*®:,

A partir del andlisis del articulo 94 de la ley N° 19.039, podemos sostener que los
requerimientos minimos para poder ser titular de alguno de estos derechos, son los

siguientes:
- Estar en presencia de personas que se constituyan como productores,
fabricantes o artesanos,

- Estos, deben desarrollar alguna de las actividades productivas sefialadas por la

ley, sin ser necesario que sean habitantes de la zona delimitada,

- Sus predios o establecimientos de extraccion, produccion, transformacién o

elaboracion se deben encontrar dentro de la zona delimitada y,

'®IERRAZURIZ TORTORELLI. Cristina. Revista Chilena de Derecho. Chile. Vol. 37 N° 2, pp. 207-239
(2010). Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen: Propiedad Intelectual en Progreso.
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- Deben cumplir con los demas requisitos que establece la Ley de Propiedad

Industrial, el reglamento de la ley y el reglamento especifico de uso y control.

Es importante sefalar que estos derechos de propiedad industrial, constituyen un
sistema abierto, permitiendo que nuevos productores, fabricantes o artesanos que se
establezcan en la zona puedan convertirse en titulares de una I.G. o D.O., siempre que

cumplan con los requisitos establecidos.

Lo anterior, se puede ilustrar en relacién al proceso de reconocimiento de la
Indicacion Geografica “Limon de Pica”, durante el cual, se hicieron algunas
observaciones al reglamento de uso y control presentado por la solicitante mediante
resolucion de fecha 18 de julio de 2008. Segun las observaciones realizadas al articulo
20 de dicho reglamento, la resolucién establecidé que: “La Cooperativa Agricola Pica
Ltda. No serd titular de la IG sino que soélo es su solicitante, por lo que no puede
establecer normas de general aplicacion para terceros posibles productores (...)" y, en
relacién a los articulos 17, 18 y 19 del mismo, que: “(...) Se debe considerar que la
entidad solicitante, en este caso Cooperativa Agricola Pica Ltda. En el futuro serd uno
mas de los posibles beneficiarios de la indicacion, careciendo de facultades
normativas respecto de otros posibles beneficiarios” y, finalmente, en relacion al
articulo 27°, el INAPI, sefialé que: “No existiendo un titular de la I1G, esta norma no

esta dirigida a nadie en particular”.

Todo esto, nos deja en claro que, segun el criterio utilizado por el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial, el solicitante de reconocimiento de una I.G. o D.O. no es el
titular de la misma. Tampoco podria existir un titular exclusivo del derecho. El titular
esta compuesto por todos los productores, fabricantes y artesanos de una zona
delimitada protegida por el reconocimiento de una I.G. o D.O. Los cuales son
indeterminados y colectivos.

Hemos mencionado con anterioridad que el derecho que ostentarian los titulares de
alguno de los titulos de proteccién estudiados, constituiria un derecho colectivo. De tal

forma, PAZ ALVAREZ, al analizar la jurisprudencia del Tribunal Arbitral de Propiedad
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Industrial, habria llegado a las siguientes conclusiones: “Dicha jurisprudencia ha
reconocido que el uso de una denominacion de origen es un derecho colectivo, por lo
tanto no se le puede otorgar a nadie en su uso exclusivo via concesion de un registro
marcario”®?>. Por otro lado, como se sefialé en este mismo punto, la Organizacion
Internacional del Vino (OIV), reconocié que las I.G. y D.O. no constituyen un derecho
individual, sino que colectivo que puede ser invocado por todos los habitantes de la

region o comuna.

Antes de pronunciar nuestra opinibn sobre el tema, nos gustaria desarrollar

brevemente el tema de los derechos colectivos.

GURUTZ JAUREGUI los ha definido de la siguiente forma: “Los derechos
colectivos son, pues, derechos cuyo titular no es un individuo sino un grupo o conjunto
de individuos. En la sociedad actual y, cada vez mas, existen facultades y acciones
que no pueden ejercerse sino de forma colectiva, y ellos porque existen intereses,
bienes, fines 0 necesidades colectivas cuya defensa y realizacién sélo pueden llevarse

a cabo de forma colectiva™®.

El mismo autor realiza una precision, al sefialar que: “Los derechos colectivos
implican, por lo tanto, la existencia de sujetos colectivos, es decir, grupos de
individuos, en los que los fines y los intereses en juego son ya algo mas que los de
cada individuo y donde una voluntad no vale por si sola. Ahora bien, no todos los
derechos de este tipo que superan los fines de cada individuo y que, por tanto,
implican el protagonismo del grupo constituyen necesariamente un derecho colectivo.
Resulta por ello, necesario, establecer una distincion entre derechos colectivos y otro
tipo de derechos que tienen que ver con la colectividad pero que no pueden ser

considerados derechos colectivos strictu sensu™®*.

%2 pAZ ALVAREZ, Carmen. Revista Chilena de Derecho, Vol. 28 N° 4, pp. 791-794 (2001), Seccion
Jurisprudencia. Comentario: Denominaciones de Origen como Marcas Comerciales.
163 JAUREGUI, Gurutz. Derechos Individuales versus Derechos Colectivos: Una realidad inescindible. En:
ANSUATEGUI ROIG, Francisco (ed.). Madrid. Editorial Dykinson. 2001. P4g. 56.
%4 JAUREGUI, Gurutz. Op. Cit. Pag. 56.
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Por tanto y siguiendo a GURUTZ JAUREGUI*®, podemos clasificar estos derechos,

segun su contenido, en los siguientes grupos:

1)

2)

3)

4)

Derechos individuales: Son aquellos derechos que siendo de titularidad
individual, son ejercidos por cada individuo en aras a la proteccion de unos
intereses también individuales. Son los derechos de la primera generacion.

Resulta innecesario sefalar ejemplos para este caso.

Derechos especificos de grupo:  Son aquellos derechos cuya titularidad
reside en el individuo en funcién de su pertenencia a un determinado grupo.
Aqui se protegen intereses individuales en un &mbito colectivo concreto.
Existen numerosos ejemplos tomados de la Constitucion Espafiola. Asi, la
proteccion de la familia, los hijos, las madres, y los nifios en general (art. 39 in
extenso); la proteccion de la participacion de la juventud en el desarrollo

politico, social, econémico y cultural (art. 48); entre otros.

Derechos de grupo: Son aquellos que siendo de titularidad individual
requieren para su ejercicio la participacion de una pluralidad o grupo. Se
trataria de derechos individuales de ejercicio colectivo. Se trata de derechos
intimamente ligados a la participacion politica y social. Asi, el derecho de
reunion (art. 21); asociacion (art. 22); sindicacién (art. 28.1) y huelga,

constituyen ejemplos tomados de la Constitucion Espafiola.

Derecho colectivos:  Son aquellos derechos cuya titularidad recae en el
colectivo. En estos casos el grupo no es so6lo un mero beneficiario del derecho
sino que se constituye en titular del mismo. Existen abundantes ejemplos de
estos derechos en la Constitucién de Espafia. Asi, por ejemplo, el derecho a la

autonomia de las nacionalidades y regiones (art. 2); los derechos de los

1% JAUREGUI, Gurutz. Op. Cit. Pags. 56 y 57.
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partidos politicos (art. 6); sindicatos (art. 7); el derecho a la libertad ideoldgica,

religiosa y de culto de (...) las comunidades (art. 16.1); etc.

Segun lo establecido con anterioridad, todo indicaria que en nuestra legislacion las
indicaciones geograficas y denominaciones de origen corresponden a derechos
colectivos. Esto, debido principalmente a toda la argumentacion que se ha dado
previamente. Sin embargo, creemos que llegar a esa conclusion no es tan simple, toda
vez que debemos considerar que para estar en presencia de un derecho colectivo, se
debe ahondar en un tema que no ha sido tratado hasta el momento, nos referimos a

los sujetos colectivos y su representacion.

LOPEZ CALERA, realiza el siguiente cuestionamiento: “El problema quizas mas
Vivo y acuciante es considerar cdmo se expresan las razones y los deseos de las
colectividades y, en definitiva, cémo los sujetos colectivos ejercen sus derechos™.
Para luego, resolverlo de la siguiente forma: “La respuesta, en principio, es muy
simple: los sujetos colectivos se expresan, en relacion con sus derechos, por medio de
representantes. (...) En mi opinidon, hay que afirmar rotundamente la inevitable
condicionalidad representativa de los sujetos colectivos y consecuentemente del

ejercicio de sus derechos™®’.

Por tanto, no habria representacion auténtica o legitima sin algun grado
organizativo. Se podria reconocer como razonable la idea regulativa de que no hay
sujeto colectivo con derechos y poderes legitimos que no tenga una “estructura

organizativa” legitimada.

A raiz de lo anterior, debemos comprender que nuestra ley de propiedad industrial,
si bien reconoce la posibilidad de que varias personas puedan utilizar una I.G. 0 D.O.,
es decir, todos los productores, fabricantes y artesanos que cumplan con ciertos

requisitos podrian ser titulares de tales derechos. Sin embargo, no se pronuncia

186 | OPEZ CALERA, Nicolas. Sobre los Derechos Colectivos. En: ANSUATEGUI ROIG, Francisco (ed.).

Madrid. Editorial Dykinson. 2001. Pag. 37.
’LOPEZ CALERA. Nicolas. Op. Cit. Pag. 38.
174



acerca de la forma en que deben ejercerse los derechos que se conceden a partir del

reconocimiento de alguno de estos titulos de proteccion.

Creemos que, los derechos y obligaciones establecidos en la ley N° 19.039, se
ejercen y se deben cumplir en forma individual, por cada uno de los titulares. Todo
esto, dado que nuestra ley, no establece un elemento esencial para el ejercicio de los

derechos colectivos: la representacion.

En el capitulo tercero, cuando nos referimos a algunas legislaciones extranjeras,
nos detuvimos a analizar el caso de la reciente Ley de la Comunidad Auténoma de
Extremadura 4/2010 de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geograficas de
Calidad Agroalimentaria. Nos parece ilustrativo volver a referirnos a ella, toda vez que
establece un Organo de Gestion para cada indicacién geogréafica y denominacion de
origen reconocida. Los fines de los mismos son: la representacién, defensa, garantia,
formacion, investigacion, innovacion, desarrollo de mercados y promocion de las I.G. y
D.O. Tales 6rganos se rigen por principios democraticos y de representatividad de los
intereses econdémicos y sectoriales integrados, con especial contemplacion de los
minoritarios. A partir de la experiencia de la Comunidad Auténoma de Extremadura,
podemos contrastar o que ocurre con nuestra legislacién. Aqui no se establece una
forma de representacion, por lo que podriamos discutir la verdadera existencia de

derechos colectivos.

Sin embargo, a pesar de que nuestra legislacion no establece una forma de
representatividad de los titulares de una |1.G. o D.O. para que constituyan
verdaderamente derechos colectivos, consideramos que esto puede ser suplido
mediante estructuras organizativas contractuales. Esto, siempre que retnan a la
totalidad de los titulares de alguno de estos derechos, sin perjuicio de que, en
cualquier momento podria presentarse un nuevo titular que no quiera ser parte de la
estructura organizativa o podria generarse la desafiliacion de cualquiera, con lo que se
pondria fin a esta “representacion”. Debemos aclarar que la Unica forma de

representacion que se establece en la ley de propiedad industrial, se refiere al
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momento de realizar una solicitud de reconocimiento de una I.G. o D.O., lo cual, se

aleja del tema tratado, ya que el solicitante es distinto al titular del derecho.

Por lo tanto, consideramos que en Chile, m&s que constituir derechos colectivos,
estariamos en presencia de “derechos especificos de grupo”, toda vez que la
titularidad reside en cada uno de los productores, fabricantes y artesanos en funcién
de pertenecer a un determinado grupo, cuyas caracteristicas estarian fijadas por la ley.
Se estaria protegiendo, tal como se dijo anteriormente, intereses individuales en un
ambito colectivo concreto. Obviamente con la salvedad anteriormente expuesta.

Por otro lado y, como ya se sefiald, las I.G. y las D.O. son derechos de propiedad
industrial cuya proteccién se encuentra consagrada en la Constitucion Politica de la
Republica. Asi, los titulares tendrian un derecho de propiedad industrial sobre sus
indicaciones geogréficas y denominaciones de origen, con proteccion constitucional.
Sin embargo, dicho derecho se encontraria limitado. Segun lo establecido por el
articulo 582 del Cadigo Civil'®®, el dominio puede encontrarse limitado de dos formas:

la ley y el derecho ajeno.

Los titulos de proteccion I.G. y D.O. estarian limitados por ley. Esto, debido a que
los titulares solo tendrian, tal como lo establece el articulo 103 de la Ley de Propiedad
Industrial, derecho al uso de la indicacion geografica o denominacion de origen, siendo

dicha limitacioén de caracter legal.

En el mismo sentido, el articulo 93 inciso final de la misma, también se refiere al
alcance de tal derecho, estableciendo que no podran ser objeto de apropiacién o
gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los
requisitos para ser titulares. En virtud de esta Ultima norma, queda claro que estos
derechos no podrian enajenarse ni gravarse de forma alguna, con lo cual se limita aun

mas la extension del derecho, ya que se encontraria limitado legalmente al uso y goce

188 Art. 582. El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para

gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad
separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.
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del mismo.*®® El articulo 18 bis D, se refiere a la inscripcion de las transferencias de
dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de
gravAmenes que puedan afectar a ciertos derechos de propiedad industrial, sin
mencionar dentro de ellos, a las I.G. o D.O. El articulo 14 de la ley N° 19.039,
establece que los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de
muerte y podran ser objeto de toda clase de actos juridicos, sin embargo, en su inciso
final se excluye a las I.G. o D.O. de esta regla, sefialando que respecto de ellas, se

estara a lo establecido por el articulo 92 de la misma.

Por tanto, no se podria enajenar o gravar dichos derechos debido a que, existe
prohibicion legal en ese sentido. No existe un titular exclusivo que pueda realizarlo y si
se llegara a hacer, se entorpeceria el uso de los demas interesados. Debemos
recordar que estos derechos ceden en beneficio de todos los productores, fabricantes

y artesanos de una zona delimitada en forma indeterminada.

Inevitablemente, debemos adentrarnos en el tema del derecho de dominio, para

intentar comprender el alcance de los derechos de propiedad industrial analizados.

ALESSANDRI R., nos indica que la doctrina moderna estima que son ilimitadas, las
facultades o poderes que el derecho de propiedad le concede a su titular. Ademas
sefiala que el derecho de propiedad, no puede considerarse como una suma de
facultades, sino que constituye un derecho que es Unico y abstracto, independiente de
sus facultades y que es siempre igual en si mismo. Contraria a esta posicion, nos
encontramos con la concepcion antigua, la cual intenta enumerar todas las facultades
0 poderes del dominio, considerando que seria una suma de facultades, todo lo cual
hace casi imposible su tarea, toda vez que los actos que pueden realizarse sobre una
cosa, son practicamente indeterminables. Sin perjuicio de todo esto, la tradicion

romana ha distinguido tres facultades o poderes que se consideran inherentes al

189 podriamos incluso pensar que estos derechos, constituirian una indivisién legal perpetua, siempre y

cuando no varien las condiciones que motivaron el reconocimiento de la respectiva indicaciéon geografica
o denominacién de origen.
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dominio y que se mantienen hasta el dia de hoy, las cuales son el uso, goce o disfrute

y disposicion'.

Al respecto, PENAILILLO realiza la siguiente reflexion: “Tomando en consideracion
las ultimas décadas quizas soOlo una generalizacion puede formularse: de una
concepcion muy liberal del dominio, que otorga las mas amplias facultades al
propietario para el ejercicio de su derecho, se ha evolucionado en el sentido de
imponerle restricciones y cargas a fin de que de ese ejercicio pueda obtenerse
provecho no sélo para el propietario, sino también para la colectividad (...)*"*".

Sostenemos que las I.G. y D.O. establecidas en la ley N° 19.039 son producto de la
evolucion a la que se refiere PENAILILLO, toda vez que se establecen restricciones y
cargas como lo es, el hecho de no poder enajenarlos ni gravarlos en forma alguna, con
la finalidad de obtener un beneficio para la colectividad, compuesta por todos los
titulares de estos titulos de proteccion.

Ademas, debemos sefalar que las limitaciones a los derechos de propiedad
intelectual se basan en ser hechos excepcionales (siendo la regla general la no
proteccion) ya que estos otorgan un monopolio para su titular, y el ordenamiento
juridico tiende a rechazar los monopolios y la obtencion de posiciones dominantes, por

atentar contra el bien juridico libre competencia.

En relacion a las facultades del dominio, la que més nos interesa es la de uso, toda
vez que la “Ley de Propiedad Industrial’”, se esmera en sefialarnos que sobre las
indicaciones geogréficas y denominaciones de origen, habria sélo un derecho de uso.

Es por eso, que eshozaremos brevemente en qué consiste dicha facultad’.

9 ALESSANDRI R., SOMARRIVA U., VODANOVIC H. Tratado de los Derechos Reales. Bienes. Tomo |.
Santiago. Editorial Juridica de Chile, sexta edicién. 1997. Pag. 51.
1 pENAILILLO AREVALO, Daniel. Op. Cit. Pag. 41.
2 Debemos sefalar que en la Historia de la ley N° 19.996 que reforma a la Ley 19039 sobre Propiedad
Industrial, en su proyecto original, el derecho consistia en el uso comercial de la indicaciéon geografica y
denominacion de origen, el cual, finalmente fue eliminado quedando sélo como el uso de la misma. Segun
nuestro parecer dicha modificacion fue efectiva, puesto que limitaba mucho el derecho de los titulares al
permitir s6lo su uso comercial.
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Tal como lo establece KIVERSTEIN: “El uso (jus utendi) faculta para servirse de la
cosa, segln su naturaleza: asi, el propietario de una casa puede habitarla”™”. En un
concepto mas completo, ALESSANDRI, sefiala que: “se traduce en aplicar la cosa
misma a todos los servicios que es capaz de proporcionar, sin tocar sus productos ni
realizar una utilizaciébn que importe su destruccion inmediata. Si se llega hasta la

apropiacion de los productos, el uso se transforma en goce’*”.

Sin embargo, nos parece que lo que quiso sefialar el legislador en la “Ley de
Propiedad Industrial” era que los titulares de estos derechos de propiedad industrial,
tuvieran un derecho de goce, puesto que tal como lo sefiala ALESSANDRI R.: “en la
practica, es raro que la facultad de uso se manifieste aisladamente; las mas de las
veces acompafia a la facultad de goce con la cual se refunde. Por eso, en la definicion
de dominio no se menciona el uso como elemento distinto del goce; el legislador
estimo en ese precepto (art. 582 del Codigo Civil), como en algunos otros, que el uso

esta obviamente comprendido en la facultad de goce”.

En el mismo sentido,
PENAILILLO establece que: “El Cédigo (como su modelo francés), no menciona
separadamente este atributo, lo que ha conducido a entender que lo incluye en la
facultad de goce. (...) Pero es claro que se trata de dos facultades distintas (aunque
en la realidad es dificil que el goce concurra sin el uso)'’®”.

En virtud de lo anterior, creemos que no tendria una justificacion legal la presencia
de la facultad de uso separada de la de goce para el caso de las I.G. o D.O.
Podriamos atribuirlo a un error en la técnica del legislador, considerando que lo que

realmente quiso fue referirse a la facultad de goce.

Desde un punto de vista préactico, es dificil imaginar el derecho de propiedad
industrial indicacion geografica o denominacion de origen, separados del goce y
limitados solo al uso, puesto que careceria de utilidad y en definitiva no aportaria

mucho a los beneficiarios, viéndose truncadas sus expectativas.

3 KIVERSTEIN H., Abraham. Bienes. Sintesis del Derecho Civil. De los objetos del derecho. Santiago.

Editorial La Ley, cuarta edicion. 2000. Pag. 46.
174 ALESSANDRI R., Op. Cit. P4ag. 52.
> ALESSANDRI R., Op. Cit. Pag. 52.
178 pENAILILLO AREVALO, Daniel. Op. Cit. Pag. 62.
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Si incluyera exclusivamente el uso, se produciria un desincentivo en el
reconocimiento de I.G. y D.O., ya que mas alla de buscar el amparo bajo este estatuto
especial de proteccion, lo que persiguen los titulares son los beneficios econémicos ya
gue actian como agentes maximizadores de utilidades. Lo mas probable que ocurriria,
es que preferirian seguir realizando sus labores productivas fuera del ambito de
proteccién de este privilegio industrial, ya que asi, ho encontrarian limitaciones a la

hora de aprovechar las ventajas.

Uno de los objetivos que se busca con la declaraciéon de una 1.G. o D.O., esta
constituido por la posibilidad de que ciertos fabricantes, productores o artesanos de
una zona geografica delimitada, puedan ver protegida la elaboracién de ciertos
productos que se encuentran diferenciados de otros similares, producidos en otras
zonas geograficas. Si sblo usaran dicho privilegio sin poder aprovechar las utilidades o
productos provenientes de las actividades realizadas, es decir, no pudieran gozar de
los productos generados, no habrian ventajas desde el punto de vista econdmico para
sus titulares.

De esta manera, la sola facultad de uso se alejaria bastante de estos objetivos,
toda vez que el aprovechamiento de las utilidades y productos es esencial para la

mantenciéon de dichas instituciones.

Planteamos, en virtud de lo sefialado anteriormente, que los derechos de propiedad
industrial indicacion geografica y denominacion de origen, se encuentran circunscritos
legalmente al goce y no sélo al uso como lo sefiala la ley, esto, por no tener asidero
legal ni practico dentro de los objetivos perseguidos por tales instituciones. Pero,
recordando que no podran ser objeto de apropiacion o gravamen que limite o impida

su uso por los interesados.
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4.3) Relaciones entre productores beneficiariosy s u naturaleza juridica.

Una vez analizada la titularidad de la indicacion geogréfica y denominacion de
origen, de referirnos a la existencia o no de un derecho colectivo y de ahondar acerca
del contenido y alcance de tales derechos, corresponde ahora examinar los vinculos
que se generan a partir de las relaciones entre productores, fabricantes o artesanos

beneficiados con el reconocimiento de una I.G. o D.O.

Durante todo el proceso que trae consigo el reconocimiento de una indicaciéon
geografica o denominacién de origen y con posterioridad al mismo, nos encontramos
con distintos acontecimientos, los cuales, podrian ser abordados y explicados a partir
de la realidad contractual. Esto, hasta el momento, no ha sido abordado por la
doctrina. Consideramos que la gran mayoria de las instituciones que se han generado
con motivo de las reformas introducidas a la ley N° 19.039, pueden observarse desde
una optica civilista. Por esto, haremos un desglose en tres etapas: la primera, anterior
al reconocimiento, la cual, se inicia con la solicitud; la segunda, contemporanea al
reconocimiento y la tercera, la que se produce con posterioridad al reconocimiento de

los derechos.

Por tanto, gran parte del andlisis que realizaremos a continuacién, corresponde a
conclusiones alcanzadas, luego de hacer un acabado estudio sobre el tema. Por
supuesto, y tal como lo hemos venido sefalando, las posturas que planteemos se

encuentran abiertas a cualquier tipo de comentario.
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4.3.1) Solicitud de reconocimiento de unal.G.o D. O.

Antes que todo, debemos sefalar que la Ley de Propiedad Industrial, se encuentra
en una posicion que favorece la creacion de figuras contractuales. Toda vez que,
desde un primer momento, es decir, desde que se presenta la solicitud, existe un
requisito de organizacion previa por parte de aguellas personas pertenecientes a una
zona determinada que pretenden que se les reconozca un derecho de los

mencionados.

El inciso segundo del articulo 94 de dicha ley, sefiala a las personas legitimadas
para presentar la solicitud de reconocimiento de una I.G. o D.O., estableciendo como
regla general que puede ser solicitada por cualquier persona, sea natural o juridica,
pero estableciendo como requisito que debe representar a un grupo significativo de
productores, fabricantes o artesanos. Sin perjuicio de esto, la ley no sefiala la figura
juridica respecto de la cual deben estar organizados los miembros del grupo
significativo. Sélo se sefiala que dichas personas deben ser representadas y que las
mismas deben tener sus predios 0 establecimientos de extraccion, produccion,
transformacién o elaboracion dentro de la zona delimitada y ademas, que cumplan con

los demas requisitos sefialados en la ley.

En doctrina, al analizar las categorias contractuales, nos encontramos con los
denominados contratos forzosos.
LOPEZ SANTA MARIA, define a los contratos forzosos como aquellos que: “el

legislador obliga a celebrar o da por celebrado™"’

y, los clasifica en contratos forzosos
ortodoxos y forzosos heterodoxos. Respecto de los primeros, establece que: “se forma
en dos etapas: interviene, en primer lugar, un mandato de autoridad que exige
contratar. Mas tarde, quien lo recibié procede a celebrar el contrato respectivo,
pudiendo, generalmente, elegir a la contraparte y discutir con ella las clausulas del

negocio juridico™®. En relacién a los segundos, nos sefiala que el contrato forzoso

7 LOGPEZ SANTA MARIA, Jorge. Los Contratos Parte General, Tomo |. Santiago. Editorial Juridica de

Chile, Cuarta Edicion. 2005. Pag. 175.
178 | BPEZ SANTA MARIA, Jorge. Op. Cit. Pag. 176.
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heterodoxo: “se caracteriza por la pérdida completa de la libertad contractual. La
fisonomia del contrato tradicional desaparece integramente, pues el legislador
constituye el contrato de un solo golpe; no hay que distinguir etapas, ya que el contrato
no precisa intercambio de voluntades™".

En el mismo sentido, ABELIUK M., sefiala que: “en el contrato forzoso las partes
estan obligadas a ligarse juridicamente entre si por disposicion de la autoridad, aun
cuando puedan libremente acordar algunas o todas las condiciones de la

convencion”e,

Mas recientemente, ORREGO ACUNA, se ha referido al tema, estableciendo una
nomenclatura diferente a la anterior, la cual, segun el autor, seria mas directa. De tal
forma, diferencia entre: contrato forzoso propiamente tal y contrato forzoso ficto. “En
los primeros, si bien la ley nos obliga a celebrar el contrato deja un margen para la
autonomia de la voluntad y la libertad contractual, y corresponden por tanto a los
“ortodoxos”. En los segundos, la ley nos obliga a dar por celebrado el contrato, sin que
sea necesaria la manifestacion de las voluntades. Corresponden por ende a los
“heterodoxos”. En rigor, en este Ultimo caso estamos ante una ficcion de la ley, que
genera un contrato del que somos partes, como si hubiéramos concurrido a

celebrarlo”.8

Luego, el mismo autor, realiza una subclasificacion en relacion a los contratos
forzosos propiamente tales, los cuales, los divide en: contratos celebrados sin
intervencion de la justicia, en el que sélo actuan particulares y contratos celebrados
por orden de la justicia, respecto de los cuales, interviene directamente el juez en

representacion de una de las partes®®.

1791 OPEZ SANTA MARIA, Jorge. Op. Cit. Pag. 176.
180 ABELIUK M., René. Las Obligaciones, Tomo |. Santiago. Editorial Juridica de Chile, cuarta edicion
actualizada y aumentada. Santiago. 2001. Pag. 88.
181 ORREGO A., Juan Andrés. Reflexiones en torno a los contratos forzosos. En: Ponencia presentada en
las Cuartas Jornadas de Derecho Civil, organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad
Gabriela Mistral, en el mes de septiembre del afio 2007 y publicada en la revista “LEX ET VERITAS", de la
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad Internacional SEK, Volumen 5, afio 2008, pp.
165 a 181. [en linea]:
<Http://www.juanandresorrego.cl/trabajos_publicados/pfd/Reflexiones_en_torno_a_los_contratos_forzoso
s.Edf> [consulta: 22 de diciembre de 2010].
182 ORREGO A., Juan Andrés. Op. Cit. Pag. 3.
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De lo expuesto con anterioridad, se logran avizorar algunos rasgos de los contratos
forzosos en la etapa de solicitud de reconocimiento de una I1.G. o D.O. Asi, cuando
éste Ultimo es solicitado por una persona natural o juridica que represente a un grupo
significativo de productores, fabricantes o artesanos, éstos Ultimos, por mandato legal,
deben celebrar un contrato previo, el cual, no se encuentra precisado en la ley ni en el
reglamento, pudiendo constituir desde una figura basica como el mandato con
representacion otorgado a una persona natural o juridica con el objeto de solicitar el
reconocimiento de una I.G. o D.O. hasta figuras asociativas mas complejas como

cooperativas y sociedades, tanto de personas como de capital, entre otras.

Sin perjuicio de esto, ORREGO ACUNA va un poco mas lejos, al sefialar que: “no
es suficiente un mandato de ley en orden a cumplir con una determinada conducta,
como ocurre por ejemplo con las normas que obligan al pago de alimentos a favor de
ciertas personas. En este caso, la ley no genera vinculo contractual alguno. Para que
tal ocurra, la norma, ademas de contener un mandato legal, debe sefialar que los
sujetos involucrados han de entenderse llamados a una relacion contractual que ellos
mismos deben acto seguido originar (contrato forzoso propiamente tal) o lisa y
llanamente concernidos en una relacion contractual que el propio legislador crea e

impone (contrato forzoso ficto)™#,

Con todos los argumentos sefialados, podemos identificar claramente un contrato
forzoso ortodoxo o propiamente tal, ya que la ley establece que para realizar una
solicitud de reconocimiento, deben previamente estar representados un grupo
significativo de productores, fabricantes y artesanos, lo cual, constituye mandato legal
suficiente en orden a generar una relacion contractual posterior. La cual, debe ser

originada por los mismos.

Para ilustrar lo recién expuesto, citaremos como ejemplo, el caso de la Indicacion
Geografica “Limén de Pica”, de reciente reconocimiento. En este caso particular, la
solicitud fue hecha por una Sociedad de Responsabilidad Limitada, denominada:

“Cooperativa Agricola Pica Ltda.”, cuya representatividad, correspondia a 17

183 ORREGO A., Juan Andrés. Op. Cit. Pag. 3.
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postulantes que representaban un 88,8% de la superficie bajo produccion de Limones
de Pica y un 46% del numero de arboles en produccion. En el caso citado, se habria
cumplido el mandato legal de celebrar un contrato (en este caso una Sociedad de
Responsabilidad Limitada) que representara el interés de un grupo significativo, el

cual, se encargo de determinar la configuracion de la figura contractual.

Es necesario aclarar, que el hecho de representar a un grupo significativo de
productores, fabricantes y artesanos, no los convierte en titular de la 1.G. o D.O., sino,
s6lo constituye un requisito para solicitar el reconocimiento. Con esto, se logra evitar
gue se soliciten reconocimientos en forma paralela y ,ademas, se ratifica el hecho de
que la persona natural o juridica que hace la solicitud, no sélo represente a aquellos
gue estan solicitando el reconocimiento, sino que a todos aquellos potenciales titulares
gque pueden con posterioridad hacer uso de su derecho a gozar la 1.G. 0 D.O., una vez
que esta se haya reconocido y siempre y cuando cumplan con los requisitos
establecidos por la ley, por el reglamento de la ley y por el reglamento especifico de

uso y control.

Lo anteriormente sefialado, lo podemos corroborar al citar el criterio del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, el cual, ha establecido, en referencia al articulo 20
de dicho reglamento, que: “La Cooperativa Agricola Pica Ltda., no serd la titular de la
IG sino que sélo es su solicitante, por lo que no puede establecer normas de general

aplicacion para terceros posibles productores (...)”.***

La naturaleza juridica de la representacién, se encuentra dada por el hecho de que
al versar sobre un grupo significativo, lo que se estaria haciendo es darle legitimidad a
la solicitud, es decir, se daria fe de que la voluntad general de una zona determinada
aboga por que uno de sus productos sea protegido con un derecho de indicacion
geografica o denominacién de origen y no sélo el interés de una minoria. Existiria un

interés colectivo. Tendria ademas, un caracter de obligatorio con lo que se pretende

184 Resolucion INAPI de fecha 18 de julio de 2008, en relacién a solicitud N° 757508 de fecha 04 de enero

de 2007, realizada por Cooperativa Agricola Pica Ltda., en orden a obtener el reconocimiento de la
denominacién de origen “Limén de Pica”.
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asegurar dicha legitimidad. Asi, no quedarian dudas de lo que se quiere es lograr el
reconocimiento. Se estarian representando ademds, al resto de interesados, los
cuales, con posterioridad (mientras cumplan con los requisitos necesarios para ser

titulares), podran ejercer el derecho.

Por otro lado, el hecho de que la solicitud la haga una persona determinada en
representacion de otras, no significa que estas Ultimas, aunque tengan una
organizacion juridica establecida, se conviertan en controladoras de la 1.G. 0 D.O. La
resolucion del INAPI, citada anteriormente, confirma esto, en relacion a la observacion
hecha al articulo 23 del reglamento presentado por la solicitante, sefialando, que:
“Puede solicitarse de manera voluntaria el aporte de ciertos datos o antecedentes,
pero la ley no faculta a ninguno de los posibles usuarios de la I.G. para atribuirse la
calidad de contralor de la I.G. Lo que la ley hace es facultar a cualquier usuario de la
I.G. para deducir las acciones por infraccidon que garantiza, lo que debe hacerse ante

los Tribunales Ordinarios de Justicia”.

Concordamos totalmente con el criterio sefialado por el INAPI, toda vez que todos
los productores, fabricantes y artesanos de una zona determinada, sin hacer distincion
alguna entre aquellos que han solicitado o no el reconocimiento, se encuentran en
igualdad de condiciones para gozar de su derecho, constituye un derecho absoluto y
aunque algunos de estas personas hayan adoptado formas organizativas, siempre

podran ejercer los derechos que garantiza la ley de propiedad industrial.

Confiamos que los criterios que adopte el Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
abogue por la proteccion de las minorias vy, al fijar un parametro del concepto “grupo
significativo”, no sélo se tome en cuenta el volumen de produccion de los solicitantes.
Sino que ademas, otros criterios, ya que finalmente lo que se buscé con la reforma a la
ley N° 19.039 fue la posibilidad de que ciertas zonas alcancen un mayor grado de
desarrollo, por lo que debe tenerse en cuenta siempre a los productores, fabricantes y

sobretodo artesanos que tienen un menor grado de desarrollo.
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Excepcionalmente, pueden realizar solicitudes en orden a obtener el
reconocimiento de una denominacién de origen o indicacion geografica, ciertas
autoridades politico-administrativas, estableciéndose como requisito que, las I.G. o
D.O. se encuentren dentro de los territorios geograficos de sus respectivas
competencias. En este caso, la solicitud se haria por un organismo de caracter
publico, en representacion de intereses, ya sean: nacionales, regionales, provinciales
o0 comunales. La ley no diferencia el tipo de autoridades, sélo entrega una distribucién
geografica, por lo que no podriamos realizar una distincion. Este grupo de solicitantes,
dista mucho del analizado anteriormente, sin perjuicio de eso, dejamos claro que
solicitante no es sindnimo de beneficiario o de titular de un derecho de I.G. o0 D.O.

De esta forma, autoridades politico-administrativas como alcaldes, concejales,
gobernadores, intendentes e incluso ministros, entre otros, podrian presentar
solicitudes en orden a obtener el reconocimiento de una indicacion geografica o

denominacién de origen dentro del territorio de su competencia.

Consideramos que, la ley, al establecer la posibilidad de que ciertos organismos
soliciten el reconocimiento de una indicacién geografica o denominacion de origen, lo
que persigue, es otorgar facultades a ciertas autoridades en forma indeterminada. De
tal forma, cualquier autoridad politico administrativa nacional, regional, provincial o
comunal, que represente los intereses de cada una de estos territorios, podra solicitar
el reconocimiento. Creemos que esto Ultimo, escapa de la Optica contractual y pasa a

ser regido por el derecho publico. Toda vez que interviene un érgano publico.

En cuanto a los efectos que podrian producirse con la solicitud realizada por
alguna de estas autoridades, creemos que se alejaria de lo perseguido por la ley de
propiedad industrial. De esta manera, podrian generarse solicitudes paralelas (por un
lado la de una persona en representacion de un grupo significativo y por el otro, la de
una autoridad politico-administrativa); solicitudes de autoridades sin el consentimiento
de los productores, fabricantes o artesano propio de una zona; la autoridad podria
influenciar en la constitucion del reglamento de uso y control que se acomparfa con la
solicitud de tal forma que desfavorezca a los titulares, desincentivando su uso o

también podrian generarse conflictos entre diversas autoridades que tienen
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competencia sobre las mismas zonas geogréficas. Estas probleméticas que podrian
presentarse, no tienen una solucion expresa en la ley, lo que agravaria aun mas la

situacion.

El problema de fondo lo constituye que, mientras no se mejore esta facultad
establecida a favor de las autoridades politico-administrativas, se estaria pasando a
llevar un elemento que consideramos esencial, consistente en la voluntad de los
fabricantes, productores y artesanos de una zona geogréfica, o que podria terminar

degenerando los titulos de proteccion aludidos.
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4.3.2) Relacion contractual que se produce en virtud del r econocimiento de una
I.G.0o D.O.

Una vez analizada la etapa de solicitud de reconocimiento de una I.G. o D.O., nos
gueda por clarificar la situacion, explicada a partir de las instituciones del derecho
privado, que se produce con motivo del reconocimiento de una determinada I.G. o
D.O.

Antes que todo, debemos establecer el momento respecto del cual se entiende

gue nace el derecho de I.G. 0 D.O. Para ello, debemos distinguir dos etapas claves:

- En primer lugar, la que se produce con la dictacion de la resolucién que
reconoce alguno de estos titulos de proteccion y que pone término al
procedimiento de registro.

- En segundo lugar, la incorporacion de la misma en el Registro de Indicaciones

Geogréficas y Denominaciones de Origen.

A partir de lo establecido por la ley N° 19.039, podria generarse cierta
incertidumbre en relacion al instante preciso en el cual se produce el nacimiento del
derecho. Revisaremos los efectos que se producen en cada uno de los momentos

sefalados.

En un principio, podria pensarse que en el momento en que la resolucién que pone
término al procedimiento de registro, se encuentra firme o ejecutoriada, se produce el
nacimiento del derecho y el hecho del registro, sélo constituiria una forma de hacer
oponibles los respectivos derechos de propiedad industrial frente a terceros.
Consideramos que esto ultimo es erréneo y apresurado, toda vez que la resolucion por

si sola no es suficiente.
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La resolucion que pone término al procedimiento de registro, produce los siguientes

efectos'®:

- Conceder el registro de una indicacion geografica o denominacion de origen.
Esto, segun lo establecido en el enunciado del articulo 99, el cual, establece
gue: “La resolucion que conceda el registro de una indicacion geografica o
denominacién de origen sefalard”. Por tanto, lo que provoca la resolucién es,
autorizar y ordenar el registro del derecho.

- Individualizar la indicacion geogréafica o0 denominacién de origen.

- Sefalar la zona geografica delimitada de produccion, extraccion,
transformacion o elaboracion cuyos productores, fabricantes o artesanos
tengan derecho a usar la 1.G. o0 D.O.

- La indicacién de los productos a los cuales se aplicara la I.G. 0 D.O. vy las
cualidades o caracteristicas esenciales que éstos deben poseer.

- La calificacion de tratarse de una I.G. o D.O., todo segun el mérito de los
antecedentes aportados en el proceso.

- La aprobacion del reglamento de uso y control de la indicacion geogréfica o

denominacion de origen y la orden de registro del mismo.

Tal resolucion, por tanto, lo que hace es conceder el registro de la I.G. 0 D.O., la cual
ha sido individualizada por la misma. Lo que se registra es la indicacion geogréfica o

denominacion de origen, no la resolucion propiamente tal.

El articulo 94 de la ley N° 19.039, se encarga de establecer claramente el papel de
la inscripcion, al sefialarnos que: “El reconocimiento de una indicacion geografica o

denominacién de origen se hara por el Departamento, mediante la incorporacion de la

185 Estos efectos son consecuencia del analisis del articulo 99 de la ley N° 19.039, el cual, establece que:

“La resolucién que conceda el registro de una indicacion geografica o denominacion de origen sefialara:
a)La indicacion geografica o denominacién de origen reconocida.
b)La zona geografica delimitada de produccion, extraccion, transformacién o elaboracion cuyos
productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicaciéon o denominacion.
c)Los productos a los cuales se aplicara la indicacion geografica o denominacién de origen y las
cualidades o caracteristicas esenciales que éstos deben tener.
d)La calificacién, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompafados, de tratarse de una
indicacion geografica o de una denominacién de origen.
Asimismo, tal resolucién aprobara y ordenara el registro del reglamento especifico de uso y control de la
indicacion geogréafica o denominacion de origen reconocida.
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misma en un Registro de Indicaciones Geogréficas y Denominaciones de Origen que
se llevara al efecto”. A partir de esta norma, entendemos que el momento exacto,
respecto del cual se produce el reconocimiento de una I.G. o D.O. es al incorporarse
alguno de estos titulos de proteccion (contenidos en la resolucion que pone término al
procedimiento de registro), en un registro especial, que contiene todas aquellas I.G. y
D.O. reconocidas mediante resolucion administrativa del INAPI. Por tanto, el efecto de
la inscripcion, estaria constituido por hacer nacer, a la vida del derecho tales titulos de
proteccion. A partir de dicho momento, los titulares adquieren los derechos y

obligaciones sefnalados por la ley.

A su vez, el Registro de Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen,
cumpliria un doble papel, por un lado, constituiria la forma de reconocimiento de los
derechos de propiedad industrial sefialados y, por otro lado, la inscripcion en tal
Registro, tiene también como fin, dar publicidad a los mismos. Es tarea del Instituto

Nacional de la Propiedad Industrial, la funcion de mantener y custodiar los registros.

Es interesante la propuesta realizada por ERRAZURIZ TORTORELLI*®®, en
relacion al establecimiento de un sistema registral integral de las denominaciones de
origen. La autora, identifica la coexistencia de tres sistemas para el establecimiento de

I.G.y D.O., ademas de analizar la conveniencia de cada uno. Estos sistemas son:

a) La Ley (Ley de alcoholes) y Decreto Supremo (zonificacion viticola): Este, es un
sistema rigido, que, como se sabe, establece tres D.O. (Pisco, Pajarete y Vino
Asoleado). Cualquier cambio que se quisiera realizar en la ley, implicaria poner en
marcha el aparato legislativo, o que traeria consigo muchas dificultades. El caso
del Decreto Supremo, es igualmente rigido, ya que, cualquier cambio debe pasar
necesariamente por una decisibn de la autoridad en orden a cambiar la
zonificacién. Las I.G. y D.O. se encuentran limitadas a productos muy especificos

segun la ley y a productos vitivinicolas en el caso de la potestad reglamentaria.

1% ERRAZURIZ TORTORELLI, Cristina. Op. Cit. Pags. 233y 234.
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b) Tratados internacionales: La rigidez de estos Ultimos, es quizds, la situacion méas

compleja, puesto que cualquier cambio requiere la voluntad de uno o mas Estados.

c) Mediante registro (Ley 19.039): Este sistema, ofrece una flexibilidad, que es
propia del sistema marcario, el que ha traido muy buenos resultados en la
proteccién de los intereses de quienes se dedican a la actividad comercial, la cual,

es esencialmente dindmica y agil.

Ademds, esta modalidad resulta mucho mas transparente en la forma de
abordar el reconocimiento de nuevas |I.G. o D.O. Otorga una mayor flexibilidad
cuando se trata de establecer nuevos titulos de proteccion mas alla del ambito del
vino y de las bebidas espirituosas. Da la posibilidad de que terceros puedan

conocer acerca de los procesos de registro y eventualmente realizar oposiciones.

Por otro lado, al ser la misma autoridad la que se encarga del registro de
marcas y de las I.G. y D.O., tiene la ventaja adicional de permitir que dicha
autoridad, se encuentre mas sensibilizada a que potenciales conflictos que puedan
generarse entre unas y otras, se resuelvan de diferente manera, ya que pueden
producirse casos en que deba primar una por sobre otra, o aquellos en que deban

coexistir.

En relacion a la solucién de eventuales controversias, el establecimiento de
estos derechos de propiedad industrial por registro, tiene mayores ventajas en lo
que se refiere a conflictos, ya sea en el proceso de establecimiento de nuevas I.G.
y D.O., como cuando se producen infracciones. Esto Ultimo, es posible en virtud de
la existencia de tipos penales y de la competencia desleal, para el caso de
infraccion. Con lo que se permitiria reaccionar en contra de las personas que

hicieran un uso indebido de alguno de estos derechos.

Para poder lograr este sistema unico, debe producirse una reforma que exija al

INAPI, integrar en el registro, las 1.G. y D.O. establecidas por la ley, por decreto
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supremo y por acuerdos internacionales. A fin de poder tener certeza del espectro de
las D.O. e I.G.

En seguida, ERRAZURIZ TORTORELLI, a modo de conclusion, sefiala que: “La
propuesta es que se establezca el ingreso obligatorio al registro de las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen establecidas por ley y por tratados, para
integrar un sistema de proteccion Unico. Esta solucion es plenamente aplicable para el
caso de las indicaciones geogréficas y denominaciones de origen reconocidas en los
tratados internacionales, ya que comprobamos que junto con enunciar la proteccién
que se debe dar a las indicaciones extranjeras resulta conveniente supeditar la
proteccion local al interés real de los titulares por obtener el registro en el pais, de
manera de no limitar en exceso el comercio™®’.

Concordamos con la propuesta de la autora, en relacion a establecer un sistema
anico, el cual, otorgaria una mayor flexibilidad y certidumbre juridica, lo que provocaria
en definitiva, mantener un orden y respeto mas estricto de los derechos emanados de
estos titulos de proteccidén, junto con establecer un mayor control de estas

instituciones.

Una vez que se ha producido el registro de la 1.G. o D.O., se genera el nacimiento
del derecho. Ese preciso momento, creemos, puede ser explicado a partir de las

instituciones del derecho privado.

La ley, en numerosas ocasiones, se refiere al reconocimiento de una 1.G. o0 D.O,,
con lo que nos sefialaria la existencia de un estado anterior a ese reconocimiento.
Existe una situacién juridica anterior, la cual, se encuentra a la espera de que se
produzca su consagracion juridica. Seria como el derecho del acreedor condicional.
En tal sentido, MEZA BARROS, sefiala que: “El derecho del acreedor condicional
existe en germen; es un derecho imperfecto y rudimentario, un derecho en verde,

como dice un autor”.*®

87 ERRAZURIZ TORTORELLI, Cristina. Op. Cit. Pag. 236.
1% MEZA BARROS, Ramon. Manual de Derecho Civil. De las Obligaciones. Editorial Juridica de Chile,
décima edicion. Santiago. 2001. Pag. 37.
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Antes de producirse el nacimiento del derecho, existe un germen de derecho, el
cual, no constituye derecho alguno. Hay una expectativa de que el nacimiento del
derecho se produzca. Parte de la doctrina, considera que: “Hay derechos que para
nacer o adquirirse no estan subordinados a la existencia de un solo hecho juridico o de
varios de ejecucion simultanea, sino que, por el contrario, suponen varios hechos que
se van cumpliendo progresivamente. Mientras no se realicen todos sélo hay una
esperanza 0 una expectativa de que el derecho nazca o se adquiera. Reina la
incertidumbre. Pero ella se desvanece poco a poco, a medida que se cumplen
elementos 0 hechos de cierto relieve que van plasmando el derecho o su adquisicion.
Mientras no haya un elemento o un hecho importante o significativo para la ley, hay

sélo una esperanza o mera expectativa”.*®®

Por esto, sostenemos que estariamos en presencia, de un derecho en gestacion,

anterior a la obtencion del reconocimiento del titulo de proteccion.

Segun, VERDERA IZQUIERDO, citando a un autor, en su obra, “La irretroactividad:
problemética general”, sefiala que: “MERLIN seguidor de la teoria de los derechos
adquiridos las define como la esperanza que nace de un hecho preexistente o del
estado actual de las cosas, y que debe realizarse al ocurrir otro hecho. Por el
contrario, la facultad legal es el poder de obrar en determinado sentido, la cual se
diferencia del derecho adquirido en que es siempre anterior al mismo, ya que el

derecho no nace hasta que la facultad se ejercite”.

Existiria entonces, una facultad legal, la cual, es previa al nacimiento de un derecho
adquirido. Al respecto, nos indica la misma autora, que le debemos a GABBA la
definicion de derecho adquirido mas difundida a lo largo del tiempo, segun el cual,

consiste en: “aquel derecho que entr6 a formar parte de alguno a consecuencia de un

8 ALESSANDRI R., SOMARRIVA U., VODANOVIC H. Tratado de Derecho Civil. Partes Preliminar y
General. Explicaciones basadas en las versiones de clases de los profesores de la Universidad de Chile
Arturo Alessandri R. y Manuel Somarriva U., redactadas, ampliadas y actualizadas por Antonio Vodanovic
H. Tomo primero. Editorial Juridica de Chile, primera edicién. Santiago. 1998. Pag. 298.
10 MERLIN DE DOUAI, Philippe-Antoine, voz: “Effet Rétroactif’, Répertoire universel et resonné de
jurisprudence, sec. 3°, vol. 1, N°3, Garnery, Paris, 1808. (Original no consultado, citado por: VERDERA
IZQUIERDO, Beatriz. La Irretroactividad: Problematica General. Madrid. Editorial Dykinson, primera
edicion. 2006. Pag. 60).
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hecho idéneo y susceptible de producirlo, en virtud de la ley del tiempo en que el
hecho hubiera tenido lugar, aunque la ocasiéon de hacerla valer no se presentase antes
de la publicacion de la ley nueva, relativa al mismo, y por los términos de la ley bajo

cuyo imperio se llevara a cabo”.**!

Una vez que tenemos claridad en la existencia de una facultad legal, previa al
nacimiento del derecho, consistente en la posibilidad de que el derecho en germen
pueda constituirse definitivamente en un derecho de propiedad industrial, gracias al
ejercicio de los interesados en orden a presentar una solicitud ante la autoridad
respectiva, para obtener el reconocimiento de una I.G. o D.O. Corresponde, explicar el

fendmeno que se produce al momento de llevarse a cabo el reconocimiento.

Tenemos dos posturas posibles al respecto, nos pronunciaremos acerca de una y

otra.

a) En primer lugar, creemos que podria producirse, al momento del reconocimiento,
un contrato de caréacter colectivo, entre dos intereses contrapuestos. Por un lado, el
Estado, representado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el cual, busca
verificar con mucha cautela la concesion o méas bien el reconocimiento de uno de
estos derechos. Por otro lado, el interés de un conjunto de personas (las que en
principio corresponderian sélo a un grupo significativo), las cuales, buscan alcanzar la

proteccion de sus productos mediante este estatuto especial.

Ahondado un poco mas en el tema de los contratos colectivos, LOPEZ SANTA
MARIA, nos sefiala que: “Se conoce como contrato colectivo aquel que crea
obligaciones para personas que no concurrieron a su celebracion, que no consintieron,
0 que incluso disintieron, oponiéndose a la conclusion del contrato. El contrato
colectivo representa, por lo tanto, una excepcién al principio del efecto relativo de los

contratos, ya que, conforme a este principio, las convenciones Unicamente afectan a

1 GABBA. Teoria Della retroattivita delle legi, tercera edicion. Turin. 1891-1989. Tomo I. pag. 191.

(Original no consultado, citado en: VERDERA IZQUIERDO, Beatriz. Op. Cit. Pags. 55 y 56).
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quienes las celebran™. Otro autor, establece que: “Lo que da su fisonomia propia al
contrato colectivo es el hecho de obligar aun a quienes no lo han consentido. (...) el
contrato colectivo afecta a todos los miembros de un grupo o colectividad que tienen
unos mismos intereses, aunque no hayan prestado su consentimiento o lo hayan

negado™®’.

Por otro lado, ABELIUK, se pronuncia sobre el tema, sefialando que: “El legislador,
a los individuos que se encuentran en una misma situacion determinada por la ley, los
considera como un grupo o colectividad con un interés homogéneo y sin perjuicio de
los contrapuestos que pueden haber entre ellos dadas ciertas condiciones, como ser
mayorias preestablecidas o la intervencion de ciertos érganos que en un sentido
representen a todos los interesados, quedan todos ellos obligados aun cuando no

hayan concurrido al acto con su voluntad*®*".

En un contrato de caracter colectivo, habria de todas formas dos intereses. Por un
lado, aquel representado por un conjunto de sujetos que tienen en vista un fin en
comun. Por otro lado, nos encontrariamos con otra parte, la cual, puede o no constituir

un conjunto de personas y que tendria un interés diverso al de los primeros.

Existirian, por tanto, muchas similitudes con la situacion que se produce respecto al
momento de reconocer la existencia de una I.G. o D.O. El reconocimiento, no soélo
afecta a aquellos que concurrieron al acto de solicitud, sino que afecta ademas a todos
aquellos productores, fabricantes y artesanos que, con posterioridad quieran gozar de
dicho derecho, no pudiendo negarseles. Podria decirse que existe un verdadero

contrato de caracter colectivo entre el Estado y los titulares de una I.G. o D.O.

Sin embargo, creemos que ademas, constituiria un contrato ley, respecto del cual,
en palabras del profesor LOPEZ SANTA MARIA: “Con el propésito de fomentar el

ahorro, o bien el desarrollo de determinadas actividades productivas o a fin de

192
193

41.
19 ABELIUK M., René. Op. Cit. Pags. 88y 89.

LOPEZ SANTA MARIA, Jorge. Op. Cit. P4gs. 146 y 147.
ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo. De los Contratos. Santiago. Editorial Juridica de Chile. 1994. Pag.
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recaudar fondos del sector privado o, mas en general, para alcanzar ciertas metas
economicas o sociales, el Estado otorga franquicias o regalias, consagrando estatutos

juridicos de excepcion™.

Por tanto, dicho contrato, pasaria a constituir un privilegio o monopolio para el
productor, de tal manera que: “El Estado asigna un verdadero derecho patrimonial con
caracteristicas especificas a favor de los elaboradores de productos con D.O.,
particularmente vinos. El fundamento de dicha patrimonialidad es la exclusividad para
usar cierto apelativo distintivo de una zona o region del pais. Esto involucra, por parte
del resto de los habitantes de la nacién, la obligacion de respetar ese privilegio y
abstenerse de menoscabarlo o desconocerlo, bajo apercibimiento de ser sancionados.
Estariamos en presencia de un verdadero contrato entre el Estado y una region

especifica del pais, que crea derechos y obligaciones reciprocos™*.

Finalmente, podria constituir un contrato de caracter forzoso ortodoxo, puesto que
la ley obliga a celebrarlo, no habiendo alternativa si se quiere gozar del estatuto
especial de proteccién. Al respecto se dan por reproducidos los argumentos en

relacion a este tipo de contratos, sefialados anteriormente.

Creemos, que es interesante esta posibilidad, sin embargo, consideramos que se
aleja de la realidad, puesto que para que exista un contrato, debe existir un objeto.
Para VIAL DEL RIO, todo acto juridico debe contener un objeto, pues éste es un
requisito esencial de los mismos. En nuestra legislacion, se identificaria el objeto del
acto juridico con el objeto de la obligacién, que estaria constituido por la cosa que en
virtud de la relacion de obligacion debe darse o entregarse o el hecho de que debe o

no ejecutarse’.

No quedaria claro cual es el objeto de este contrato, si acaso recaeria sobre una

cosa o sobre un hecho. En el primer caso, podria constituir derechamente la cesion del

1951 OPEZ SANTA MARIA, Jorge. Op. Cit. Pag. 216.
1% HIDALGO, Radl. Op.Cit. Pag. 3y 4.
7 VIAL DEL RIO, Victor. Teoria General del Acto Juridico. Santiago. Editorial Juridica de Chile, quinta
edicién actualizada. 2003. Pags. 155 a 163.
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derecho de propiedad industrial o de un derecho patrimonial con caracteristicas
especificas. Si fuera un hecho, podria ser tanto, el reconocimiento de una I.G. 0 D.O. o
el otorgamiento de un estatuto juridico de excepcion por parte del Estado. En
consecuencia, existirian dudas respecto de uno de los elementos esenciales del

objeto, el cual, se refiere a que debe encontrarse determinado.

Por otro lado, se le estaria otorgando al Estado la generacion de una voluntad,
necesaria para dar vida a dicho contrato. La cual, no tendria fundamento normativo

alguno.

b) En segundo lugar, es posible plantear que el acto de reconocimiento constituiria
un acto propio de un Organo del Estado, susceptible de realizar los respectivos
reclamos ante los tribunales ordinarios de justicia, que crea derechos y obligaciones.
De tal forma, el INAPI lo que haria, seria, reconocer una situacidbn que existe con
anterioridad, que podriamos calificarla como una facultad legal, respecto de la cual,
una vez que se produce el reconocimiento, pasaria a ser un derecho adquirido para

sus titulares.

Asi, con anterioridad al reconocimiento, no existiria un titular del mismo, sino sélo
eventuales titulares que gozarian de una simple facultad legal, los cuales, una vez que
ésta ultima es ejercida (realizando la solicitud), estariamos en presencia de un derecho
que ha ingresado definitivamente al patrimonio de cada uno de los titulares de una I.G.
o D.O., es decir, en un derecho adquirido. A partir de dicho momento podran ejercer
todos los derechos que la ley ha establecido, junto con soportar las obligaciones que

pesan sobre cada uno de ellos.

Sin embargo, creemos que, sin necesidad de que exista un contrato se otorgaria
por parte de la ley, un estatuto especial de excepcion, que gozaria de invariabilidad en
el tiempo. Con el cual, se buscaria fomentar el desarrollo de ciertas actividades en
algunas zonas del pais, con el fin de alcanzar ciertas metas econémicas o sociales.

Para la adquisicion en forma originaria de estos derechos de propiedad industrial,

se requiere un modo de adquirir el dominio, el cual, consiste en: “el hecho o acto
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juridico que produce efectivamente la adquisicion del dominio”.**® ElI Cédigo Civil,
establece en su articulo 588 una enumeracion no taxativa de los modos de adquirir,
dentro de los cuales, debe agregarse la ley, la cual: “en ciertos casos sirve de modo de
adquirir. Asi, por ejemplo, el usufructo legal del padre sobre los bienes del hijo, y el del
marido sobre los bienes de la mujer, se adquieren por ley. La jurisprudencia ha
declarado reiteradamente que una ley de expropiacion sirve de titulo y modo de

adquirir el bien expropiado”.**°

Segun esto, seria la ley, actuando como modo de adquirir el dominio, la encargada
de otorgar el derecho de propiedad industrial a cada uno de los titulares beneficiados

con el reconocimiento de una indicacion geografica o denominacién de origen.

Ahora, la fuente de las obligaciones, entendida como: “los hechos de que proceden,

2007 seguin nuestra legislacion®”, vendria siendo la ley. La

las causas que las generan
cual, segun MEZA BARROS: “seria aquella que tiene en la ley su fuente Unica, directa,
inmediata. Son obligaciones legales las que no reconocen como causa generadora

ninguna otra fuente”®,

Creemos que esta ultima opcién es la que adquiere mayor coherencia al momento
de explicar, desde el Derecho Civil, el fenédmeno que se produce al llevarse a cabo el

reconocimiento de una indicacion geogréfica o denominacion de origen.

198 pENAILILLO AREVALO, Daniel. Op. Cit. Pag. 85.
%9 ALESSANDRI R., SOMARRIVA U., VODANOVIC H. Tratado de los Derechos Reales. Bienes. Tomo |.
Santiago .Editorial Juridica de Chile, sexta edicién. 1997. Pag. 135.
29 MEZA BARROS, Ramén. Op. Cit. Pag. 10.
201 Segun lo establecido por el Cédigo Civil, en su articulo 1437: “Las obligaciones nacen, ya del concurso
real de las voluntades de dos o mas personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho
voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptacion de una herencia o legado y en todos los
cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o dafio a otra persona, como en los
delitos y cuasidelitos; ya por disposicion de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria
otestad”.
%2 MEZA BARROS, Ramén. Op. Cit. Pag. 14.

199



4.3.3) Relaciones contractuales producidos con post  erioridad al reconocimiento.

Finalmente, nos quedaria mencionar brevemente, la fase posterior al
reconocimiento de una I.G. o D.O. Es en este momento, donde cobra vital importancia
la autonomia de la voluntad, puesto que los titulares beneficiados con el
reconocimiento de uno de estos derechos, gozan de total libertad para configura
relaciones contractuales, ya sea entre ellos o respecto de terceros. Las formas
organizativas serian la que a nuestro juicio, gozarian de una mejor posicion, ya que es
la figura contractual que puede otorgar mayores beneficios a los titulares. Asi, se
podrian constituir cooperativas o sociedades de todo tipo. El Unico limite, estaria dado

por el respeto a la ley y al derecho ajeno.

Una vez establecida nuestra postura frente al acto de reconocimiento de una I.G. o
D.O. como un acto propio de un 6rgano del Estado que crea derechos y obligaciones,
podemos sostener que la relacion juridica que se produce entre titulares beneficiados
con la declaracion de D.O. o |.G. se determina segun cudl sea su fuente formal de

reconocimiento.

La relacion juridica que se origina a través de lo sefialado en el Titulo IX de la ley

N° 19.039 se produce a raiz de dos situaciones.

La primera forma de relacion juridica se da exclusivamente entre los solicitantes de
una I.G. y D.O., ya que como se sefiala en el articulo 94, la solicitud puede ser pedida
por varias personas o por una en representacion de varias. El vinculo juridico que se
produce entre el solicitante o los solicitantes y sus representados queda perfeccionado
al momento de inscribirse la resolucion administrativa del INAPI (que contiene la l.G.y
D.0.) en el registro de Indicaciones Geogréficas y Denominaciones de Origen. Siendo
en ese momento cuando el derecho de propiedad industrial adquiere plena vigencia,
siendo oponible a los demas. La regulacidon de esta relacion juridica, su margen de

accioén compuesto por derechos y obligaciones, queda determinado a nivel legal por lo
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sefialado ley N° 19.039 y ademas, por lo que se estipule en el reglamento especifico

de uso y control de la 1.G. 0 D.O.

La segunda forma de relacién juridica es aquella que se da entre los titulares que
participaron, tanto en forma directa como indirecta, en el procedimiento de
reconocimiento y los que son titulares en forma posterior. Relacion juridica que se
origina por la adhesiéon de los nuevos titulares al reglamento especifico de uso y

control.

Es decir, el vinculo juridico tiene dos niveles, uno legal constituido por lo sefialado

en la ley N° 19.039 y otro convencional, a través del reglamento especifico.

La ley N° 19.039 en su articulo 103 sefiala que el reconocimiento de una I.G. o
D.O. no queda determinado exclusivamente para los productores solicitantes. Los
futuros titulares de una I.G. o D.O. quedan vinculados entre si y con los solicitantes
originales por mandato expreso de la ley al adherirse al reglamento de uso y control.
Lo interesante acd, es que todo futuro titular de este derecho, ain cuando no particip6
en el procedimiento de solicitud ante el INAPI, debe someterse al reglamento
especifico de uso y control, que es elaborado sélo por aquellos que participaron en el
acto de solicitud inicial. Es decir, se deben someter a un régimen contractual en el cual
no participaron, pero que es esencial para poder ejercer este derecho de propiedad

industrial. Todo esto, se explicard mas detalladamente en el siguiente titulo.

En sintesis, cuando la fuente formal es la ley N° 19.039, la relacion juridica entre
productores se da a raiz del reconocimiento y registro de la resolucién del INAPI y
ademas, por la adhesion al reglamento de uso y control. El estatuto juridico que regula
esta relacion juridica es el mismo, independiente de cual sea la forma en que se
perfecciona el vinculo juridico. El cual queda determinado por los derechos y
obligaciones sefialados tanto en la ley N° 19.039 como en el reglamento especifico de
uso y control.

Ahora bien, cuando el reconocimiento de estos derechos de propiedad industrial se

origina por medio de la ley N° 18.455 o0 el D.S. N° 464 de 1994 del Ministerio de
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Agricultura, la relacion juridica entre productores beneficiados tiene como fuente
exclusiva la ley (en un sentido amplio), ya que sélo esta determina quienes son

titulares de este derecho de propiedad industrial.

El estatuto juridico por el cual se regula esta relacion juridica queda determinado
en un principio por la ley, pero se puede dar el caso de que las partes libremente
establezcan derechos y obligaciones entre productores, fabricantes o artesanos
complementando el estatuto juridico mediante un contrato, en virtud de la libertad
contractual.”® Lo interesante acd, y que lo diferencia con la ley N° 19.039, es que los
futuros productores, artesanos o fabricantes que deseen ampararse bajo una I.G. o
D.O. no estan obligados a someterse dicho estatuto juridico contractual, ya que debido
al principio del efecto relativo de los contratos, no les empece. Este principio cuya
consagracién esta en el articulo 1545 del Cédigo Civil, se basa en que: “el acuerdo de
voluntades de dos o0 mas personas solo pueden obligar a los que lo han generado y no
a los terceros que no han tenido participacion alguna activa en su nacimiento;
cumpliéndose todos los requisitos y condiciones exigidos por el legislador para la
eficacia y validez del acto o contrato, este pasa a tener fuerza de ley, como si el mismo
legislador lo hubiese dictado, y solo las partes participaran del beneficio o perjuicio
resultante del contrato, pero este no dafa ni beneficia a los que no han presentado su

conocimiento o declaracion de voluntad para su formacion”.”®*

Ahora bien, es importante sefialar que cada uno de los titulares de una I.G. y D.O.,
independiente de cual sea su fuente de origen, tienen un derecho de propiedad. Pero
se produciria una modalidad del dominio, mas conocida como copropiedad, entendida
por ALESSANDRI, SOMARRIVA, VODANOVIC como: “el Derecho de propiedad que

sobre el total de una misma cosa y que sobre cada una de sus partes tienen dos o

293 | a libertad ha sido entendida como un subprincipio de la autonomia de la voluntad. Para REZZONICO:

“La libertad contractual forma parte de la autonomia privada, asentada ésta a su vez en los principios de
autodeterminacion y autorresponsabilidad. Esa autonomia posibilita a los interesados —entre otras
facultades, y dentro de ciertos limites- escoger su parte naire y, en definitiva, hacer su contrato en libertad.
REZZONICO, Juan Carlos. Principios Fundamentales de los Contratos. Buenos Aires. Editorial Astrea.
1999. Pag. 205.
%4 piAS MUNOZ, Erika. El efecto relativo de los contratos. Santiago. Editorial Juridica de Chile. 1985.
Pag.45.
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mas personas conjuntamente.”®. Para PENAILILLO: “hay copropiedad o condominio
cuando dos 0 mas sujetos tienen el dominio sobre la totalidad de un mismo objeto™.
Es importante sefialar que no hablamos de comunidad, ya que como lo sefiala gran
parte de la doctrina, son instituciones distintas. Para la mayoria: “la comunidad es el
género indivision de cualquier derecho que pertenece a dos 0 mas sujetos y que se
ejerce sobre si mismo (comunidad de propiedad, usufructo, de servidumbre, etc.); y la
copropiedad o condominio es la especie indivision del derecho de dominio™®®’. En el
mismo sentido, MUSTO sefala que: “la comunidad se da cuando varias personas
tienen derechos de la misma naturaleza y en forma conjunta sobre uno o mas bienes,
La comunidad por tanto, puede estar referida a derechos reales o creditarios, a
patrimonios o parte alicuotas de ellos. Cuando est& referida a un derecho real sobre
cosa propia, estamos ante un condominio. La relacion entre comunidad y condominio

es- por ende- de género a especie, respectivamente.”%

En el caso de los titulares de una I.G. o D.O. estariamos frente a una copropiedad
con caracteristicas especiales, ya que todos son titulares del derecho de dominio
sobre esta, la cual no recae en la misma, sino en el derecho de propiedad industrial
gque recae en un bien inmaterial. El cual no se encuentra dividido en cuotas. El derecho
de los titulares de una D.O., es decir, su parte, no recae en la cosa material dividido en
cuotas, sino, sobre el derecho en forma colectiva. EI dominio pertenece a la
colectividad formada por los copropietarios sin expresién de partes alicuotas. A
nuestro parecer, el legislador en este caso recoge la teoria alemana de la copropiedad
y excluye la romana. Esta Ultima distingue entre la parte ideal de cada titular y la cosa
misma. Sobre la parte alicuota cada copropietario tiene un derecho de dominio con
caracteristicas propias de las I.G. y D.O. A su vez, sobre la cosa misma, cada
copropietario no posee propiedad en forma exclusiva, ya que su derecho se limita con
los derechos de dominio que poseen los demas copropietarios.

La teoria alemana en cambio, prescribe que la cosa (en este caso la 1.G. y D.O.)

pertenece a la colectividad originada por los copropietarios, es decir: “todos se

205 ALESSANDRI, SOMARRIVA, VODANOVIC, Op. Cit., pag108.

205 pENAILILLO AREVALO, Daniel. Op. Cit. Pag.93

27 pENAILILLO AREVALO, Op. Cit. Pag. 93y 94.

2% MUSTO, Néstor Jorge. Derechos Reales. Tomo 1°. Buenos Aires. Editorial Astrea. 2001. Pag. 605.
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consideran como un solo titular del dominio; y no hay ninguna division ideal del
derecho en cuotas.”®® La principal razén para considerar la adhesion a la teoria
germana por el legislador, parte por constatar la inexistencia de la division del derecho
en cuotas. En la copropiedad entre titulares de una I.G. o D.O. ésta se presenta en
forma colectiva, ya que cada comunero posee un derecho parcial de goce,
cualitativamente igual, limitado exclusivamente por el respeto de los derechos de los
demas copropietarios.

Siguiendo con lo mismo, MUSTO sefiala que el sistema de origen germanico: “esta
inspirado en la propiedad colectiva, en la que los participes estan reciprocamente
vinculados, no formandose partes desligadas unas de otras, lo que dificulta el trafico
de la propiedad. Este sistema es llamado de “la propiedad en mano comun”
(Gesammte hand) o también “solidarista”. Sus notas son: 1) Unidad de objeto, sin
division ni atribucion ideal de cuotas, 2) pluralidad de sujetos, pero sin titularidad
independiente de manera que el sujeto es la pluralidad coligada de personas®’; 3)
cada comunero tiene facultades de uso y aprovechamiento; 4) indisponibilidad e
intransmisibilidad de los derechos de los comuneros, tanto entre vivos, como mortis
causa y 6) no existe accion de division mientras subsista el vinculo que liga a los
comuneros. Solo la ruptura o desaparicion del vinculo puede ocasionar la extincion de

la comunidad.”*!

Sin embargo, dicho derecho de dominio estaria subordinado a la obligacién de
cumplir con los requisitos sefialados por la ley, el reglamento de la misma y el
reglamento de uso y control. Y ademas, estaria limitado por la ley sélo a las facultades

de uso y goce.

Esta copropiedad especial estaria sujeta a una indivisibilidad forzosa por sus
caracteristicas. Es decir, no se podria ejercer en contra de ella la accion de particion

sefialada en el articulo 1317 del Cdadigo Civil. Esto debido a que son derechos cuya

209 ALESSANDRI, SOMARRIVA, VODANOVIC. Op. Cit., pagina 108.

210 Consideramos gue en este punto, no coincidimos con lo sefialado por el autor en lo relativo a las D.O.
e |.G. en nuestro pais. Toda vez que esta idea se asimilaria a la existencia de un derecho colectivo, y no a
la de derecho especifico de grupo.

2 MUSTO, Néstor Jorge, Op. Cit. Pag. 606 y 607.

204



disposicion no puede ser ejercida fisica ni juridicamente. No se puede pedir la particién
porque el derecho objeto de la copropiedad, la facultad de uso y goce, es indivisible e
inalienable. También, por aceptacion de la doctrina alemana de la comunidad, la cual
excluye la posibilidad de solicitar la division, salvo la desaparicion o ruptura del vinculo
gue pueda ocasionar la extincion de la comunidad. Habria que agregar ademas, que
como caracteristica de esta copropiedad con particulares especiales, esta que los
copropietarios no son un numerus clausus, sino que pueden ir en aumento,
dependiendo de si cumplen o no con los requisitos, y a la inversa, puede verse
disminuido el nimero de titulares, si estos no cumplen con lo con lo sefialado en la ley
y en el reglamento especifico, dependiendo de cual sea la fuente legal de

reconocimiento.

Esta copropiedad especial se rige por las reglas de la comunidad, siempre y
cuando no sean contrarias a la naturaleza de este especial tipo de propiedad (por
ejemplo, los beneficiarios con el reconocimiento de una I.G. o D.O. no pueden solicitar
el cese del goce gratuito sobre la cosa comun), y ademas de este caso, por los
derechos y obligaciones que emanan de la ley, del reglamento especifico de uso y

control y de toda manifestacion de voluntad contractual que regule su uso.

Con respecto a la administracion de esta copropiedad creemos que opera entre los
titulares un mandato tacito y reciproco al igual que en el cuasicontrato de comunidad,
lo que se traduce en que cada titular tiene la facultad de realizar actos tendientes a
conservar y administrar la cosa en comun, sin poder disponer de ella. Es decir, cada
copropietario ha recibido de los demés titulares de este derecho de propiedad
industrial, un poder de administracién. Todo esto, sin perjuicio que se designe a un
administrador comun, el cual puede o no ser titular de este derecho de propiedad
industria, haciendo aplicable las normas del contrato de mandato, siempre y cuando la

totalidad de los titulares estén de acuerdo en dicho nombramiento.

En resumen, sostenemos por un lado, que entre los distintos titulares existiria una
copropiedad, pero con caracteristicas especiales, debido a que consideramos que las

I.G. y D.O. son derechos de propiedad industrial y que sobre ellos existe el derecho
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real de dominio o propiedad. Sostenemos que esto se desprende del tratamiento a
nivel constitucional de la propiedad industrial en el numeral 25 del articulo 19, junto
con lo establecido en los articulos 1 y 2 de la Ley de Propiedad Industrial. Ademas,
que si el legislador hubiese querido darle otro tratamiento como marca, o derecho de
uso mediante concesién, deberia haberlo tratado expresamente como ocurre en otras

legislaciones.?*?

Se podria sostener en forma contraria a lo sefialado, que sin perjuicio de que
efectivamente existe un derecho de dominio, respecto de los derechos de propiedad
industrial, y sin perjuicio de estar limitado por la ley sélo al uso y goce del mismo, no
podria tratarse de una copropiedad. Ya que, el hecho de descomponer la titularidad en
tantas titularidades como personas hayan solicitado el reconocimiento o estén
gozando del mismo, o atribuirla a todos ellos cual fuere un régimen de comunidad de
bienes, entraria a colisionar con el régimen juridico de las I.G. y D.O. Toda vez que
éstas no estan organizadas a partir de un circulo cerrado, ya que se encuentran
abiertas a la incorporacion de nuevos miembros. Los cuales, si cumplen con los
requisitos establecidos pueden pasar a ser beneficiarios, y a la inversa, si estos

ultimos no cumplen con los requisitos, dejaran de gozar de sus beneficios.

Nos parece que esta tesis no tiene asidero legal en nuestra legislacion, puesto que
efectivamente existiria una copropiedad entre todos los beneficiarios con el
reconocimiento de una determinada indicacion geografica o denominacién de origen,
pero que tendria caracteristicas especiales en base a la especial naturaleza de los

derechos de propiedad industrial.

212 por ejemplo el articulo 167 de la Ley de Fomento y Proteccidon de la Propiedad Industrial de México

sefiala: “El Estado Mexicano sera el titular de la denominacién de origen. Esta s6lo podra usarse
mediante autorizacion que expida la secretaria.” Esto nos demuestra que la titularidad de este derecho de
propiedad industrial, en este caso, corresponde al Estado y que su uso se otorga mediante una concesion
administrativa.
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4.4.) Reglamento especifico de uso y controly s u naturaleza juridica.

Como hemos sefialado anteriormente, soélo la ley N°19.039 sefiala la obligatoriedad
de regular el uso y control de una 1.G. o D.O. mediante un reglamento. Este
reglamento debe acompafarse obligadamente en la solicitud segun se desprende del
articulo 94 de la ley N° 19.039 y es parte de la regulacion que se hace de la
copropiedad especial que se origina entre estos titulares. Los derechos y obligaciones
gque se estipulan en este reglamento son parte integrante de la regulacién a la cual se
someten los copropietarios de una I.G. o D.O., no pudiendo ser desconocida por sus

titulares.

La naturaleza juridica de este reglamento es un contrato, ya que se trata un acto
juridico bilateral que crea derechos y obligaciones, pero que tiene efectos especiales.
Como categoria contractual debemos sefialar que es un contrato forzoso®®, debido a
que el legislador obliga a celebrar o darlo por celebrado, suprimiendo en cierta medida
la libertad contractual. A su vez, dentro de esta categoria debemos sefalar que es un
contrato forzoso ortodoxo, esto a raiz de que es el legislador es el que obliga a
contratar, seflalando a su vez los contratantes, pero no regula el contenido del
contrato. Segln SANTA MARIA, este contrato “se forma en dos etapas: interviene en
un primer lugar, un mandato de autoridad que exige contratar. Mas tarde, quien lo
recibié procede a celebrar el contrato respectivo, pudiendo, generalmente, elegir a la
contraparte y discutir con ellas las clausulas del negocio juridico. La segunda etapa
conserva, pues, la fisonomia de los contratos ordinarios: la formacion del
consentimiento sigue implicando negociaciones o, cuando menos, intercambio de
voluntades entre las partes. La autonomia contractual subsiste en cierta medida™**. Es
decir, si bien la libertad de conclusion queda limitada, debido a que impone a los

solicitantes la obligatoriedad de celebrar este acto juridico bilateral, no limita la libertad

13 En el contrato forzoso: “desaparece la posibilidad de decidir acaso se contrata o0 no, puesto que es el

legislador, la autoridad administrativa o el juez, quien obliga a celebrarlo, motivo por el cual se suele
denominar contratos impuesto. LOPEZ SANTAMARIA, Jorge. Citado EN: TOMASELLO HART, Leslie. “La
contratacion”. La contratacion tipo, de adhesion y dirigida. Autocontratacion y subcontratacion.”
Valparaiso. Edeval. 1984. Pag.22
214 SANTA MARIA, Op. Cit. Pag. 176
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de configuracién interna, aun cuando sefiala las materias minimas a las cuales puede
referirse. En este sentido el criterio del INAPI, al momento de aprobar un reglamento
de uso y control, ha sido el de manifestar su conformidad con aquellos que soélo tratan
temas como la produccién, calidad, recoleccion y elaboracién, relacionadas con los

productos protegidos por una determinada 1.G. 0 D.O.

Nosotros pensamos, que seria también, un contrato colectivo, puesto que obligaria
no sélo a quienes concurrieron a su celebracion, sino que ademas a aquellos que

incluso se opusieron y a los que no concurrieron a su otorgamiento. 2*°

Debemos sefalar que para los nuevos titulares de una 1.G. o D.O. reconocida
mediante resolucion del INAPI, este contrato ademas de ser forzoso y colectivo, es de
adhesion. Esto debido a que los nuevos titulares deben someterse obligatoriamente a
las clausulas estipuladas por los solicitantes en el reglamento y aprobadas por el
INAPI, aun cuando no participaron en su configuracion interna. No pudiendo solicitar la
modificacion de estas, ni a los titulares solicitantes ni al INAPI. Entendemos por
contrato de adhesion aquel que: “quiere designar una convencion realizada por la
simple adhesion de una persona a una oferta cuyos términos no han podido
discutir®'®. Es de adhesién debido a que se carece de poder de negociacion entre las
partes, debido a que las partes no estarian en un plano de igualdad®’’. En este caso,
los solicitantes son los que imponen sus condiciones y clausulas, limitando el rol de los

nuevos titulares a aceptar obligadamente dicho acto juridico.

Es importante hacer una diferencia entre la situacién que se produce al momento

de reconocerse la I.G. 0 D.O., la cual tiene por objeto declarar una situacion que existe

215 E| tema de los contratos colectivos fue desarrollado en el capitulo 1V, en el titulo referido a la relacién

contractual que se produce en virtud del reconocimiento de una |.G. o D.O.
216 DEREUX, Goerge. De la naturaleza juridica de los contratos de adhesion. Citado en: TAPIA, Mauricio,
y VALDIVIA, José. Contrato por adhesion. Ley N°19.496. Santiago. Chile. Editorial Juridica de Chile.2002.
Pag. 23
27 a tesis que sostiene al contrato de adhesion como institucion juridica valida, sefiala que “poco importa
que la voluntad esté sujeta si ella es consciente. Para la formacién del contrato la ley exige que se aunan.
Ella no mide en el dinamémetro la fuerza de las voluntades”
RIPER y BOULANGER. Traite de Droit Civil d’ apres le traite de Pannoi. Tomo 2, Paris, 1957. P4g.57. En
BRAVO, Eduardo, y SILVA, David. “Contratos de Adhesion y clausulas abusivas”. Memoria para optar al
grado de licenciado en ciencias juridicas y sociales. 2003. Pag. 19.
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con anterioridad, y el contrato que nace con motivo de la confeccion del reglamento de
uso y control. El cual, sin perjuicio de ser un requisito esencial para obtener el
reconocimiento, constituye una figura contractual celebrada sélo entre los beneficiarios
y que tiene alcance mas alld de las personas que concurrieron a su celebracion,
obligando incluso a aquellos que con posterioridad pretenden beneficiarse con este
régimen de proteccion especial, alterando el principio del efecto relativo de los
contratos. Son dos situaciones que aunque, Se encuentran estrechamente

relacionadas, son independientes.

El Estado ante esta situacion, sélo cumpliria el papel de prestar su aprobacion,
mediante el INAPI y cuando se requiera, mediante la aprobacién previa del Ministerio
de Agricultura. El objeto de este contrato, sélo versaria estrictamente en lo referente a
la produccion, calidad, recoleccion y elaboracion, de productos amparados por lal.G. o
D.O., sin poder lesionar o privar del derecho fundamental de desarrollar toda clase de
actividad econémica consagrado en el articulo 19 N° 21 de la Carta Fundamental. Es
decir, el ambito de competencia del reglamento en cuestion estd circunscrito al

proceso productivo, sin poder lesionar o vulnerar, derechos fundamentales.

Como contrato, su interpretacion debe estarse a lo sefialado en los articulos 1460 y
siguientes y su infraccion da origen a la responsabilidad contractual, la cual esta
regulada en el Titulo XII del libro IV del Cédigo Civil. En especial, a lo relativo al

incumplimiento de las obligaciones de hacer y no hacer.

En cuanto al contenido del reglamento, segun RIVAS:

“1) Debera especificar los requisitos y procedimientos técnicos que sea obligatorio
cumplir para que los respectivos productos puedan ampararse bajo la indicacién

geografica o denominacion de origen solicitada:

a. Conrelacién a la zona delimitada en la solicitud;
b. Con relacion al proceso de cultivo, produccién, recoleccion o

elaboracion;
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c. Con relacion a la calidad del producto.

2. Considerar sistemas de control que permitan a los consumidores verificar que
los productos amparados por la indicaciébn geografica o denominacion de
origen efectivamente cumplen con sus requisitos de uso. La informacion
exigida en el reglamento de uso y control debe estar disponible para quien la
solicite y su ubicacion tiene que ser de dominio publico. Como minimo el

reglamento debe exigir:

a. La existencia de un registro de productores amparados bajo la
denominacién de origen o indicacion geografica, en que conste la
identificacion y antecedentes del productor, su ubicacién en la zona
delimitada y su volumen potencial de produccién anual bajo la D.O. o
l.G.

b. La existencia de los registros minimos que debe mantener un productor
para verificar que su producto ha sido elaborado conforme a los

requisitos del reglamento de uso y control.

3. En el reglamento de uso y control no deben contemplarse requisitos o
condiciones que atenten contra la libre competencia o que tiendan a impedir
gue la indicacién geografica o denominacion de origen pueda ser utilizada por
otros productores, fabricantes o artesanos del producto que desempeiien su

actividad dentro de la zona geogréfica que ha sido delimitada.”**®

Ahora bien, la ley N° 19.039 se refiere al reglamento especifico de uso y control y a
su vez, el articulo 76 del reglamento de esta, sefiala que: “se referird a la forma y
condiciones de produccion de los bienes que usaran una D.O. o 1.G.” A primera vista

pareciera ser que este estatuto normativo que regla la Ley de Propiedad Industrial

218 RIVAS, Teodoro. Sistema de Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen para productos

silvoagropecuarios y agroindustriales.[En linea]
<http://www.odepa.gob.cl/servlet/articulos.ServletMostrarDetalle?idcla=1&idcat=12&idn=1782> [Consulta:
12 de Noviembre de 2010].
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limita el ambito de accion del reglamento especifico de uso y control, reduciéndolo
exclusivamente al uso y no al control.

Pero estos articulos deben interpretarse y entenderse en forma arménica, a fin de
concluir que el reglamento especifico s6lo regula el uso y control de sus titulares
dentro del proceso productivo. Esto quiere decir, que el reglamento debe contener
normas relativas al uso y goce de una I.G. o D.O. por sus titulares dentro del proceso

productivo y que el control de este sélo deberia darse dentro este proceso.

El criterio del INAPI va en el mismo sentido. Este desprende a partir de la
resolucion de fecha 18 de julio de 2008 dictada en el procedimiento sobre
reconocimiento de la indicacidn geografica “Liméon de Pica”, solicitud N°757.508, la que
establece lo siguiente: “Visto el examen realizado al Reglamento de Uso de la
Indicacion Geografica, se realizan las siguientes observaciones, las que deberan ser
subsanadas por el peticionario dentro de 30 dias”. En cuanto al articulo 2, sefiala que:
“No puede establecer por medio de este reglamento regulaciones que estan dentro del

2% | o mismo ocurrié en relacién al

dominio legal. El articulo debe ser eliminado
articulo 5, respecto del cual se observo que: “No puede establecer por medio de este
reglamento regulaciones que estan dentro del dominio legal, como es el caso de

normas sobre comercializacién o la o la imposicion de cargas a terceros™?

y mas
claramente en relacion a la observacion del articulo 15 Al sefalar: “No corresponde

establecer al Reglamento normas de general aplicacion que no digan estricta relacion

219 £/ articulo original, sefialaba: La utilizacién, o publicidad de nombres, marcas, términos, expresiones,

frases publicitarias o signos, que por su similitud fonética, grafica o de otra naturaleza con otros tipos de
limones, o productos de cualquier tipo y que se relacionen con el término o producto protegido por esta
Indicacién Geografica “Limén de Pica”, y que induzca a confusién o mal uso, con aquellos limones que
son objeto de este Reglamento, seran sancionados conforme a las modalidades establecidas en el
articulo 105 de la Ley de Propiedad Industrial.
220 E| articulo 5 del reglamento especifico de uso y control, establecia: “Cuando dichos limones se
comercialicen como materia prima a granel par ser entregados formalmente a un tercero, que se
encuentre fuera de la Zona Geografica Delimitada y este los utilice como complemento o los destine
directamente a la elaboracion de productos de cualquier tipo que sean estos: licores, bebidas, aguas
gasificadas o no, medicamentos, dulces, mermeladas o cualquier otro tipo de producto de consumo
humano, que incluya en su elaboracion Limones de Pica, o alguna de esas esencias aromaticas u otro de
sus componentes, el productor que realiza dicha operacién, informara al titular de la 1.G. de dicha
situacion, proporcionando los siguientes antecedentes: cantidad entregada, predio de origen, productor,
lugar de destino y usuario final que los adquiere.
El adquirente a su vez, como informacion para el consumidor, incorporara en forma clara y notoria en la
rotulacion o etiquetado del producto final que los contendra antecedentes del origen de dichos limones o
detalle de los componentes utilizados, debiendo incorporar y destacar los beneficios especiales que
amparan dicha materia prima con su régimen de Indicacion Geogréafica.”
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con la produccién, calidad, recoleccién y elaboracién segun sea el caso. En este
sentido no puede imponer normas a terceros intervinientes en el proceso de

comercializacién??*”

. Por esto, lo que viene a realizar el articulo 78 del Reglamento de
la Ley de Propiedad Industrial, es a nuestro parecer, limitar el ambito de accion del

reglamento de uso y control, pero sélo al proceso productivo.

Lo sefialado anteriormente nos parece importante a tener en cuenta, ya que de ser
amplia la competencia del reglamento especifico de uso y control, podria afectar la
futura participacion de nuevos titulares de estos derechos, debido a que se impondrian
limitaciones graves para su uso mediante clausulas abusivas.”?? Ademas, estimamos
gue no seria justo que los productores, fabricantes o artesanos que con posterioridad
al reconocimiento, adquieran la calidad de titulares, deban someterse a un régimen tan
amplio si no participaron en su configuracion interna. Considerando que el articulo 103
de la Ley de Propiedad industrial hace aplicable el reglamento especifico a los nuevos

titulares.

Es trascendental a su vez sefialar, que este reglamento deberdq expresar y
reconocer derechos y obligaciones relativos a procedimientos técnicos y requisitos del
proceso productivo que digan relacién la calidad del producto, la zona geogréfica
delimitada y el cultivo, recoleccion, elaboracion y envasado del producto final.

En el reglamento se deberd sefialar derechos y obligaciones tendientes a proteger
la calidad por la cual se le reconocié una I.G. o D.O., mediante mecanismos de control.
Es importante sefialar que estas facultades tendientes a conservar y fortalecer el
control deben buscar coordinar tanto los intereses de los productores titulares, como

de los consumidores. La limitacién de estas, es que no pueden vulnerar el bien juridico

22L E| articulo 15, sefialaba que: “Para que un centro de envasado este acreditado y pueda manejar

limones amparados por la Indicacion Geogréafica “Limon de Pica”, dichos centros ofreceran las garantias
suficientes de trazabilidad del producto que manejan, a lo largo de toda su cadena del proceso productivo,
desde su recepcién como materia prima, hasta su expedicion como producto terminado, asi como una
garantia higiénico-sanitaria suficiente de sus instalaciones y equipos para el envasado.
De igual manera, estos centros deberan encontrarse autorizados debidamente por la Autoridad Sanitaria
Regional, y debera dar cumplimiento a los requisitos administrativos de sus instalaciones y equipos para
el envasado.”
222 30n clausulas abusivas aquellas: “estipulaciones contractuales que entrafian un desequilibrio de las
partes en la convencion”. BOMBACH, Maria Victoria, Las clausulas abusivas. En: BARROS BOURIE,
Enrique. Contratos. Santiago. Editorial juridica de Chile. 1991. Pag. 51.
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libre competencia, ni tampoco establecer condiciones ni requisitos que graven o se

apropien de las 1.G. y D.O. impidiendo su ejercicio por otros titulares de este derecho.

Un ejemplo reciente es la ya mencionada declaracion de indicacion geogréfica
“Limon de Pica” efectuada por parte del INAPI, la cual llevo aparejada la inscripcion
de un determinado reglamento especifico de uso y control. Este contiene normas
sobre condiciones de produccion de los limones que podran utilizar la indicacion
geografica, en particular, se describe la zona geogréafica delimitada; los requisitos que
habilitan a los futuros titulares para usar la indicacion geogréfica; las técnicas agricolas
de cultivo, riego y manejo de post cosecha. Ademas, se establecen normas relativas a

la recoleccion, transporte, envasado y etiquetado.

Finalmente, debemos detenernos nuevamente y sefialar que, sin perjuicio de que
se encuentra limitada la amplitud del reglamento de uso y control de conformidad a lo
precedentemente expuesto, los beneficiarios podrian establecer relaciones
contractuales entre ellos diversas al contenido antes indicado, estableciendo
exigencias, respecto de los cuales se someten voluntariamente y que claramente no
puede ser requisito para que futuros beneficiarios gocen del derecho de Propiedad
Industrial, debido al efecto relativo de los contratos, salvo que estos ultimos, también
accedan a ser parte de dichos contratos. Un ejemplo de esto ultimo seria la
constitucion de un convenio entre dos o mas titulares relativo a la comercializacion y
distribucion del producto protegido o el sometimiento a un organismo externo que

certifique una determina calidad.

Con respecto a las otras fuentes legales de reconocimiento de I.G. y D.O. éstas
nada sefalan respecto a someterse a algun tipo de instrumento juridico que regule su
uso y control. Sélo en el caso del Pisco, el decreto N° 521 establece en su articulo 15
que: “Las organizaciones de viticultores pisqueros podran proponer los reglamentos
especificos que regulen las modalidades de cultivo, cosecha y transporte de uvas
pisqueras, atendiendo las diferentes zonas agrocliméticas existentes en la Il y IV

Regiones del pais.” La ley por lo tanto permite que las referidas organizaciones
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regulen el proceso productivo mediante un contrato innominado, el cual sélo tiene
efecto relativo. Obligando sélo a los que participaron en su constitucion.

Nosotros consideramos que no existe impedimento para que los titulares de una
I.G. 0 D.O. (reconocida tanto por la ley N° 18.455, como por el D.S. N° 464 de 1994)
se sometan a un régimen contractual que regule el uso y control de estos derechos de
propiedad industrial. Sostenemos que su regulacién esta limitada por las normas que
definen la autonomia de la voluntad. Que el instrumento que regulara el uso y control
de estos derechos, seria un contrato, el cual seria innominado y generaria
obligaciones de dar, hacer o no hacer para las partes contratantes. Lo importante a
sefalar con respecto a estos instrumentos, es que so6lo producirian efectos entre las
partes contratantes, haciendo aplicable en extenso el principio del efecto relativo de
los contratos. Es decir, un nuevo titular de una D.O. o I.G. no esta obligado a

someterse a dicho régimen contractual como si es el caso de la ley N° 19.039.

Ahora bien, esta regulacion contractual no puede alterar ni reducir los derechos y
obligaciones que establece la ley N° 18.455 y el D.S. N° 464 de 1994, debido a que
son normas de orden publico, las cuales son irrenunciables. Normas juridicas que
vendrian a ser el piso minimo que regula a los titulares de estos derechos de

propiedad industrial.
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4.5) Derechos y obligaciones.

Los derechos y obligaciones®® -es decir, los intereses juridicamente protegidos y el
vinculo juridico entre personas determinadas que tiene por objeto una prestacion- de
los productores, artesanos o fabricantes titulares de una I.G. y D.O. son tratados de
forma distinta por el legislador, dependiendo de cual fue la fuente que dio origen a la

relacion juridica ?*y por ende, al estatuto juridico que la regula.

Como sefialamos anteriormente, cuando la relacion juridica se origina por la
resolucion del INAPI que reconoce la I1.G. o D.O. el estatuto juridico queda

determinado por la ley y por el reglamento especifico de uso y control.

Con respecto a los derechos que otorga la ley N° 19.039, estos son:

1.) Poder utilizar en los respectivos productos las frases “Indicacion Geogréfica” o
“Denominacién de Origen” o bien, las siglas 1.G. o D.O .Eleccion esta ultima que
creemos, es exclusivamente del productor titular de este derecho de propiedad
industrial y que no puede ser limitada mediante el reglamento especifico de uso y
control. En el fondo, lo que faculta este derecho, es dar a conocer al publico

consumidor que dicho producto estd amparado por una I.G. o0 D.O.

2.) Se reconoce el uso de acciones civiles y penales en caso de infracciones a la ley.

Este derecho consagra la facultad de proteger las I.G. y D.O. mediante mecanismos

23| a definicion mas corriente de obligacion en la doctrina nacional es aquella que “considera la

obligacion como un vinculo juridico entre personas determinadas, en virtud de la cual una de ellas se

coloca en la necesidad de efectuar a la otra una prestacion que puede consistir en dar una cosa, hacer o

no hacer algo”

ABELIUK MANASEVIC, René. Op. Cit. Pag. 31.

224 por relacion juridica compartimos el concepto dado por ZANNONI, el cual la define sefialando “como

el vinculo establecido entre el deber de uno o mas sujetos y la facultad o derecho subjetivo de otro u

otros, que es consecuencia de la relacidn social o de hecho”.

ZANNONI, Eduardo. Elementos de la Obligacién. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 1996. Pag. 1y

2.

Para LARRAIN RIOS es “una relacién entre personas determinadas...(nuestro) y un vinculo de derecho,

es decir, sancionado por la ley".

LARRAIN RIOS. Hernan. Teoria General de las Obligaciones. Santiago. Editorial Lexisnexis.2003. pag.4.
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amparados por el ordenamiento juridico. Entre las acciones civiles tenemos las
relativas al uso de una 1.G. o D.O. y las destinadas a impedir el uso ilegal de las
mismas. Uso ilegal que se genera por la utilizacion de la frase “indicacién geogréfica”
0 “denominacion de origen” sin tener derecho a utilizarla., es decir, sin ser titular de
este derecho de propiedad industrial.

Otras acciones civiles que establece la ley son: cesacion de actos que constituyen
la violacién del derecho de propiedad industrial, la accion de indemnizacién de dafos
y perjuicios, la adaptacibn de medidas para evitar que prosiga la infraccion y

finalmente, la publicacién de la sentencia condenatoria.

Con respecto a las acciones penales, esta se desprende del articulo 105, que
sanciona con multa a beneficio fiscal que va desde las 25 a 1.000 Unidades tributarias
mensuales. Con la agravante de que en caso de reincidencia dentro de 5 afios de

cometido la accién, la sancion no podra ser inferior al doble de la que obtuvo.

Las obligaciones que impone la ley N° 19.039 son:

1.) Los titulares de una I.G. y D.O. no podran realizar actuaciones tendientes a
apropiarse 0 generar gravamenes que limiten o impidan su uso por los interesados
que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso y
control de la indicacion geogréfica o denominacion de origen. Lo que busca esta
obligacion (emana del articulo 93 inciso final) es que los titulares de una I.G. o D.O.
no pueden establecer condiciones o exigencias que limiten a otros productores, que
cumplen con los requisitos, ser titulares de este derecho de propiedad industrial..
Ademds, limita considerablemente dichos derechos de propiedad, dejandolo
circunscrito legalmente a las facultades de uso y goce. Es decir, los titulares de este
derecho no podran ejercer la facultad de abuso o disposicion, ya que esta posee como
limitacion el respeto por el derecho ajeno. Por ende, los titulares no podran “disponer

de la cosa segun su voluntad y arbitrariamente”®®

, esto por la imposibilidad fisica de
ejercer actos de disposicidbn material y al caracter de inalienable de estos derechos, lo

gque genera la indisponibilidad juridica. Este tipo de obligacion es de no hacer, es decir,

2% MEZA BARROS, Ramén. Op. Cit. Pag. 79
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“el objeto de la obligacion es una omision: abstenerse de ejecutar un hecho de que no

existir la obligacion podria hacerse.”*®

2.) El uso de la expresion “indicacion geogréfica” o “denominacién de origen” y sus
respectivas siglas, debe ser plasmada en los envases, siempre que sea de aquellos
que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos
para acceder y servirse del producto. Esta, a diferencia de la anterior, es una
obligacion de hacer, es decir, tiene por objeto la ejecuciébn de un hecho, el cual
consiste en expresar graficamente que se esta haciendo uso de una I.G. 0 D.O. en el

envase final que sirve de depdésito del bien amparado por este derecho.

3.) Aln cuando no se desprende a primera vista, debe entenderse debido a que es un
principio general del derecho, que los titulares de una I1.G. o D.O. deben actuar de
buena fe. Por lo que la utilizacién de la expresion o sus siglas, debe relacionar a un
determinado producto con determinadas caracteristicas humanas y naturales y que
ese proceso productivo debe darse dentro de un espacio geogréfico determinado, el
cual queda determinado con la resoluciéon que concede el registro. Ademas, la calidad
y caracteristicas fisicas del producto deben cumplir a cabalidad con las sefialadas
tanto en el informe acompafiado en la solicitud como de la resolucién. Circunstancias

gue el productor no podria cumplir por equivalencia.

Ahora bien, con respecto a los derechos y obligaciones que emanan del
reglamento especifico de uso y control, estos quedan limitados a la autonomia de la
voluntad y en especial a la libertad contractual en sus fases de configuracion interna.
Es decir, el estatuto juridico otorgado por este reglamento (que es un contrato), posee
como fuente la libertad contractual, la cual como sefiala REZZONICO, es: “la facultad
que se reconoce a los particulares, como consecuencia del principio de la
autodeterminacion, para concluir contratos y, de esta manera, obligarse a si mismos y

a otros juridicamente.”?’ Las partes pueden: “al decir de CARBONNIER, crear ex

226 ABELIUK MANASEVIC, René. Op. Cit. Pag.382.
221 REZZONICO, Juan Carlos. Principios Fundamentales de los Contratos. Buenos Aires. Editorial Astrea.
1999. Pag. 210.
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nihilo la organizacion interna de sus relaciones (derechos, deberes, plazos, mora,
clausulas penales, etc.) y para ello pueden descartar los modelos legales vertebrados
a través del derecho dispositivo.”**® Siendo su limite, enmarcarse dentro del proceso
productivo. Es importante sefialar, que los derechos y obligaciones establecidos en

este reglamento no pueden suplir a los sefialados en la ley N° 19.039 ni a su espiritu.

A su vez, cuando la fuente de la relacion juridica entre productores titulares de una
I.G. 0 D.O. es la ley N° 18.455, los derechos y obligaciones son determinados por la
misma ley, salvo el caso que se complemente mediante normas de uso y control
dados por ellas en el marco de la autonomia de la voluntad. Sostenemos que es
perfectamente posible que estos titulares (reconocidos por la ley N° 18.455) pueden
autogobernarse mediante figuras contractuales innominadas, ya que estas regirian
relaciones entre particulares no prohibidas por la ley. Por esto, para hacer efectiva la
libertad contractual: “el orden juridico da un paso atras y deja solos a los actores —los
contratantes- que, de todas maneras, se encuentran condicionados en la garantia de
respeto y ejecutividad de lo convenido por normas emanadas de la misma estructura

legal (orden publico, buenas costumbres, etcétera)”.”*

Derechos que otorga la ley N°18.455:

1.) Derecho a utilizar las términos “Pisco, Pajarete o Vino Asoleado” en la rotulacion de
sus productos, cuando se cumpla con las caracteristicas técnicas exigidas. Es decir,
se concede la facultad de expresar fisicamente en el producto, su reconocimiento
como denominacién de origen. Las titulares podran emplear los términos Pisco,
Pajarete y Vino Asoleado junto a la expresiéon denominacion de origen o su respectiva
inicial. Esto segun lo establecido en el articulo 103 de la ley de Propiedad Industrial, en

virtud de su calidad de norma supletoria de la ley N° 18.455.

2.) Derecho a que no se alterare, modifique 0 se suprima las denominaciones de

origen Pisco, Pajarete o Vino Asoleado reconocidas mediante decreto supremo

225 CARBONNIER, Droit Civil. En REZZONICO, Juan Carlos, Op. Cit. Pag. 218
29 REZZONICO, Juan Carlos, Op. Cit. Pag. 210
218



emitido por el Presidente de la Republica. Esto no es més que consecuencia del
reconocimiento de estas instituciones como derechos de propiedad industrial, la cuales
ya se encuentran en el patrimonio de los titulares, haciendo operable la teoria de los

derechos adquiridos.

3.) Derecho a la proteccion de la respectiva denominacién de origen. Esta proteccién
se traduce tanto en acciones civiles como penales, ademas de la posibilidad de

solicitar la falsedad de ciertos productos cuando:

a) Se haya producido, elaborado o envasado fuera de las regiones y areas
establecidas por la ley o que se establezcan por Decreto Supremo.

b) Se haya intervenido total o parcialmente materias primas procedentes de
regiones o areas distintas a las establecidas en la ley 0 que se establezcan
por Decreto Supremo en el producto final amparado por una I.G. 0 D.O.

c) En el caso del Pisco, cuando estos sean elaborados con variedades de

uvas distintas a las sefialadas en el articulo 56° del decreto 78.”

Obligaciones impuestas por la ley N° 18.455.

Las obligaciones impuestas por esta ley dicen relacion basicamente con la
produccion, elaboracion, comercializacion y exportacion de los productos. Otorgando
todo un catalogo de obligaciones a los titulares de una D.O. Es decir, se sefialan
requisitos para la destilacion, graduacion alcohdlica, constitucién, etiquetamiento, pero
nada dice en cuanto al uso y control de la denominacion de origen Pisco, Pajarete o
Vino Asoleado. Son obligaciones de hacer tendientes a determinar estdndares

minimos de produccion.

Es importante sefialar que en el caso del Pisco, existe una regulacibn mas
exhaustiva que para el caso del Pajarete y Vino Asoleado. El decreto N° 521 del
Ministerio de agricultura del afio 2000 y su correspondiente modificacién, sefiala en

forma rigurosa que los titulares de la denominacion Pisco poseen el derecho de:
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1.) Uso exclusivo de tal denominacion para identificar, distinguir y reconocer a dicho
producto, en la medida que se dé cumplimiento en forma integra y cabal a las
disposiciones legales y reglamentarias establecidas. El concepto de uso exclusivo

debe entenderse sin perjuicio de los demas titulares de este derecho. (Articulo 3)

2.) Oponerse, de acuerdo a las normas de la ley N° 19.039, a la utilizacién de algun
nombre de ciudad, pueblo, localidad o villorrio de las regiones de Atacama y
Coquimbo, como marca o parte de ella, frase de propaganda publicitaria 0 como parte
integrante de una etiqueta correspondiente a la Clase N° 33 del Clasificador
Marcario®®, para distinguir cualquier bebida alcohdlica destilada derivada de la uva

gue no sea pisco. (Articulo 3 letra a)

3.) Impedir la utilizacién de otras indicaciones geograficas que identifiquen bebidas
alcoholicas destiladas derivadas de la uva o de cualquiera de los signos distintivos del
pisco en esas bebidas, que pueda inducir al publico a confundirlas con la
denominacion de origen pisco, incluso cuando se indique el verdadero origen del
producto o se utilice la indicacion geografica traducida o acompafiada de expresiones

tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitacion” u otras anélogas. (Articulo 3 letra b)

4.) Denunciar, ante la autoridad correspondiente, como un acto de competencia
Desleal las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo pueda inducir al publico a error
sobre la naturaleza, el modo de elaboracion, las caracteristicas o la aptitud en el

empleo del pisco (articulo 3 letra c).

Con respecto a las obligaciones que sefiala el Decreto N° 521, estas hacen alusion
a requisitos técnicos del proceso productivo del Pisco, pero nada dicen con respecto a
obligaciones que tengan los titulares de la denominacion de origen Pisco, en relacion
con el uso de este derecho. Es decir, no existe una regulacién relativa al uso o control
de la denominacién de origen Pisco. A diferencia de las otras denominaciones de
origenes tratadas en la ley N° 18.455, el decreto N° 521 establece en su articulo 15

que: “Las organizaciones de viticultores pisqueros podran proponer los reglamentos

230 | 4 clase N° 33 hace referencia a las bebidas alcohdlicas, con excepcién de las cervezas.
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especificos que regulen las modalidades de cultivo, cosecha y transporte de uvas
pisqueras, atendiendo las diferentes zonas agro climaticas existentes en la lll y IV
Regiones del pais.” Este articulo permite la regulacién de la denominacién de origen
Pisco mediante un contrato y en cierta forma, se asemeja al reglamento especifico de
uso y control de la ley N° 19.039. La diferencia aca, es que este reglamento especifico
de uso y control no es obligatorio para los nuevos titulares de la denominacion de
origen pisco (ya que no es un contrato forzoso ortodoxo), por ende, no es parte en

principio, del estatuto juridico de todos los productores pisqueros.

En relacion a las I.G. o D.O. que emanan del D.S. N° 464 del Ministerio de
Agricultura de 1994, en lo tocante a los derechos de sus titulares, debe estarse a lo
sefialado para el caso de las D.O. que nacen de la ley N° 18.455. Ahora bien, en
relacién a las obligaciones, sélo hace relacion a requisitos técnicos en la elaboracién
de determinados vinos, sefalando zonas vitivinicolas, graduacion de la uva, grados de
fermentacion, elaboracion y embotellamiento. Pero nada dice con respecto al uso y
control de la denominacion de origen en si. Ademas, tampoco se hace alusién, como
en el caso del pisco, a la posibilidad que tienen los titulares de la D.O. de establecer
normas de caracter contractual que regulen su uso y control. Por lo que el estatuto
juridico al que deben someterse los productores amparados por alguna D.O. que
emana de este decreto, en principio, sélo se regirian por la ley, y el hecho someterse

a un contratd seria facultativo.

En sintesis, si integramos lo sefialado en las leyes nacionales con lo prescrito en
los articulos 22 y 23 del acuerdo ADPIC, podemos llegar a la conclusion de todos los
titulares de una 1.G. o D.O. tiene tres derechos basicos: El derecho de utilizar la I.G. o

D.0O., derecho a impedir su utilizacion y el derecho de control y garantia.

En relacion al derecho de uso de la I.G. y D.O., debe entenderse como un derecho
colectivo, es decir, su titular son todos los productores amparados por la declaracién
de D.O. o I.G., independiente de cudl sea su fuente o si participaron o no en la
solicitud de registro. A su vez, este derecho tiene un doble alcance. Por un lado, el

derecho de uso de la indicacidén geogréfica (ademas de la denominacion de origen) en
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si misma. Es decir, servirse de esta segun su naturaleza y por otra parte, el derecho al

uso de “siglas, logotipos y etiquetas™**

que hagan alusion a la .G o D.O. Lo que se
traduce en el derecho a utilizar la expresion grafica que representa y exterioriza a la
I.G. 0 D.O.

Debe deducirse que este derecho es exclusivo, pero sélo en relacion a los
productores que cumplen con los supuestos de hecho sefialados en la ley, decreto
supremo o reglamento especifico de uso y control. La exclusividad debe entenderse en

relacion al doble alcance de este derecho.

En relacion al derecho de impedir el uso, este es consecuencia del reconocimiento
de tales instituciones como derechos de propiedad industrial. Como sefialan LANDES
y POSNER: “un derecho de propiedad consiste en la facultad juridicamente protegida
de excluir a otras personas de la utilizacibn de un recurso: cualquier tercero
excluible...() sin ser necesario celebrar contratos con los sujetos que pretenden utilizar

el recurso prohibiéndoselo™.

En las tres fuentes formales de nuestra legislaciébn se hace referencia a este
derecho y el articulo 22.2 del ADPIC establece ademés para sus miembros (Estados
partes), la obligacién de proveer los medios legales para que las partes interesadas
puedan impedir su uso o la mala utilizacién de estos derechos. Como se sefialé
anteriormente, el derecho de impedir su uso, no es solo en relacién a la 1.G. o D.O.
misma, sino también a toda expresion material que genere o indique que determinado

producto proviene de una determinada zona como signos, etiquetas, rotulos, etc.

Finalmente tenemos el derecho al control y resguardo de la calidad. Este derecho
se traduce en la posibilidad de resguardar la calidad ya constatada de un determinado

producto y que se certifique el origen, mediante la participacion de ciertas instituciones

%1 GARCIA SELLANT, Marcelo, “Algunas repercusiones sobre el régimen legal de las Indicaciones
geograficas en la argentina” Derechos Intelectuales, tomo X, Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea,
1998. Pag.46.
232 LANDES, Williams, POSNER, Richard. La estructura econémica del Derecho de propiedad intelectual
e industrial. Madrid. Fundacion cultural del Notariado.2008. pag.22.
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como son el caso del Servicio Agricola Ganadero (SAG) o el Servicio Nacional de
Salud (SNS).

La importancia de este derecho, es que no so6lo favorece a los titulares de una I.G.
o D.O., al desincentivar el uso de estos derechos a quienes no tienen facultad de
hacerlo, sino que también, a los consumidores, ya que reducen los costos de

busqueda de estos al transmitir informacion sobre su calidad y caracteristicas.
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4.6) Ventajas y desventajas de la contratacién y de  someterse al amparado de
una D.O. o |.G.

Una vez analizado y determinado el régimen contractual que se produce entre
titulares de una denominacion de origen o una indicacion geografica, corresponde
sefalar las ventajas y desventajas, tanto econdmicas como juridicas, que existen al
someterse a este estatuto juridico. Sostenemos este doble tratamiento porque
consideramos que entre estas dos ciencias existe una cierta concordancia®®®, ya que
pensamos que las personas en este tipo de relaciones actan en forma racional®®,
buscando una maximizacion de la riqueza, independiente si es productor o
consumidor. Sin perjuicio de esto, también se analizaran otras ventajas y desventajas,

gue si bien no tienen la misma importancia, vale la pena mencionarlas.

Ventajas econdmicas.

En una economia de escala y globalizada, encontramos dos conceptos relativos a
las opciones productivas que puede poseer una determinada regién. Por un lado,

tenemos los denominados commodities®®®

, los cuales, son bienes que no tienen una
diferenciacion entre si, por lo general se asocian a materias primas o bienes primarios

y tienen muy bajo nivel de diferenciacion o especializacion. Estos, han sido la opcién

*3Esto no solo porque la Economia y el Derecho sean ciencias sociales y tengan al ser humano como

objeto central de estudio, sino también, porque “desde el punto de vista del andlisis econdmico , el papel
principal de las normas juridicas en una sociedad es probablemente el de definir el sistema econdémico
que dicha sociedad va a adoptar”
COLOMA, German. Analisis Econémico del Derecho privado y regulatorio. Buenos Aires. Editorial Ciudad
Argentina.2001. pag. 15.
el = presupuesto del hombre maximizador racional de riqgueza es uno de los conceptos fundamentales
que ha tomado la corriente del “Analisis Econémico del Derecho”. Esto porque segin POSNER, ‘el
concepto de hombre como maximizador racional de su interés propio conlleva que las personas
responden a ciertos incentivos (que si cambian las circunstancias de un individuo de tal modo que pueda
incrementarse sus satisfacciones modificando comportamientos, el individuo en cuestién lo hard)”.
POSNER, Richard. El analisis econémico del Derecho. Primera Edicion en espafiol. México D.F. Fondo
de Cultura Econémica.1998. pag.11.

° Utilizamos las expresiones commodities y specialities debido a que son términos empleados
comunmente por la doctrina extranjera.
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productiva mas utilizada en Latinoamérica y por una gran cantidad de paises
subdesarrollados y en vias de desarrollo. Por otro lado, esta el concepto de las
specialities, las cuales, ocupan un lugar de mayor importancia dentro las opciones
productivas de una region. Su cotizacion en el mercado dependera de valores
inmateriales (como origen o calidad), los cuales pueden presentar una batalla mas
dura que los grandes volumenes de commodities, siendo facilmente canjeables al

primer atisbo de inestabilidad.

En general, los productos agricolas son commodities. Los europeos se dieron
cuenta de esto y, a través de las denominaciones de origen, demostraron que tenian
vinos, quesos y otros alimentos con caracteristicas especiales. En definitiva, les dieron

un valor diferente.

Se ha considerado que los productos identificados con indicaciones geogréficas y
denominaciones de origen constituirian productos diferenciados, conocidos también
como specialities, convirtiéendose en una herramienta de diferenciacién en un mundo
donde los productos son cada vez mas homogéneos y en el que cada vez resulta mas
complicado diferenciarse. Asi, un producto identificado con una 1.G. o D.O. podria
constituir una alternativa de desarrollo y de cambio de paradigma en las opciones
productivas de muchas zonas geograficas. En los paises que promueven su
utilizacion, estas se han vuelto un fuerte elemento de competitividad. Una I.G. o D.O.

con cierta fama o prestigio, puede valer tanto como una marca bien posicionada.

A modo de ejemplo, en Europa, los consumidores estan totalmente dispuestos a
pagar mas por un producto que es identificado por una I.G. o D.O., ya que se
aseguran que comprende una determinada calidad. Esto trae como consecuencia
directa un mayor ingreso para los productores que gozan de estos derechos.
Comercializar un producto proveniente de una zona especifica y elaborada con
procesos Unicos es mucho mas rentable, ya que existe cierto grado de certeza en el

retorno.
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Las partes que son beneficiadas con la declaracién de 1.G. o D.O. (titulares) y que
por ende son partes de la relacion juridica contractual que se sefialé en los numerales
anteriores de este capitulo, adquieren ventajas desde el punto de vista econémico que
no poseen los productores que no estan amparados por estos derechos de propiedad
industrial.

Las ventajas que se adquieren parten del presupuesto de considerar a las I.G. o
D.O. como instrumentos que potencian el desarrollo de ciertos mercados, aseguran
calidad, promocion territorial, procedimientos productivos y otorguen transparencia en

los mercados. Estas ventajas son:

1) Aumento de los mercados de una D.O. e I.G.

Los mercados donde se desarrollan las 1.G. o D.O. se caracterizan en lo general,
por ser mercados imperfectos®®, es decir, mercados donde existe algin grado de
control de los oferentes que pueda influir en el precio final del bien. Encasillar a estos
mercados en alguna forma de competencia imperfecta seria complejo, ya que cada
mercado presenta caracteristicas distintas. Pero debemos sefialar que para el caso
de las denominaciones de origen e indicaciones geogréficas, las hipétesis que se dan
de mercados imperfectos son el oligopolio y la competencia monopolistica.

Cuando se presenta en forma de oligopolio, entendiendo por tal, una colectividad
de mercado en la que participan pocos oferentes (desde el punto de vista de la oferta)
este es del tipo diferenciado, debido a que existen varios productores que pueden
satisfacer la misma necesidad. Como oligopolio se caracteriza porque los oferentes
venden sus productos a una parte de la demanda total del mercado, que es
relativamente fiel a su eleccion. Los consumidores de un bien amparado por una I.G. o
D.O. se caracterizan por comportarse segun una funcién de demanda decreciente. El

equilibrio del titular, es decir, el punto maximo de maximizacion de beneficios de una

236 En general todos los mercados posen un cierto grado de imperfeccion. El concepto de mercado

perfecto es una utopia utilizada por la ciencia econémica, a fin de poder explicar ciertas instituciones
econdémicas como la oferta, demanda, elasticidad, economia del comportamiento, etc.
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D.O. 0 I.G. se determina por la formula IMg=CMg?*’

, pero no se obtiene una funcion de
la demanda estable debido a la alta dependencia que existe entre oligopolistas, donde
existen competidores que pueden ser o no oligopolistas, pero que tienen altas
probabilidades de despojarle su participacion en el mercado.

Como sefialamos, estos mercados se pueden presentar en la forma de
competencia monopolistica, es decir, aguel mercado donde existe un gran numero de
oferentes que producen bienes diferenciados. La caracteristica de esta forma de
mercado imperfecto, es que por la atomizacion, ningln productor posee una gran
participacién de mercado, por lo que no puede influir individualmente en el precio final
del bien. Esta forma de imperfeccion se caracteriza porque los productos no son
idénticos, sino que estan diferenciados. Aca la competencia no se da a nivel de
relacién costo-precio, sino que segun la forma de diferenciacion que se utilice por

parte del productor.

Una vez determinado el tipo de mercado donde se intercambian estos bienes,
debemos sefialar que el reconocimiento por parte de la autoridad de una fama o
prestigio ya constatada, debiese generar un aumento en la demanda, lo que alteraria
el punto de equilibrio entre esta y la oferta (precio). Esto, debido a que dicho
reconocimiento actia como una certificacion de calidad, garantizando a los
consumidores que la opcion de ese bien por otro, asegura una satisfaccion de una
necesidad asociada en forma objetiva al bien. El acrecimiento de la demanda se
traduce en un aumento del tamafio de estos mercados, extendiendo el nivel de
produccion a fin de poder satisfacer esta demanda. El aumento del mercado es
inevitable, debido a que en estos mercados existe una fuerte presencia de bienes®®,
los cuales, actuan en el consumidor como bienes sustitutos, aun cuando si bien no

tienen la fama y prestigio de estos, se pueden llegar a beneficiar de esta por

27 La sigla IMg corresponde al concepto de Ingreso marginal. La sigla CMg corresponde al de Costo

Marginal. El precio y la cantidad de equilibrio que se produce al llegar al maximo de beneficio del
monopolista, se produce cuando el IMg se equipara con CMg.

Para mas informacién acerca del comportamiento de los mercados imperfectos ver SAMUELSON, Paul.
AQ/ NORDHAUS, William D. Economia, 18° Edicion, México, MCGraw-Hill, 2005, 753 pag.

2% Entendamos por bienes bases aquellos que resultan de restar la etiqueta de D.O. o I.G. a un
determinado bien. Por ejemplo Pisco. Si a ella le quitamos “pisco” nos queda el bien base, es cual es
aguardiente. Destilado que se produce varias partes de Chile y no sélo en los valles de las regiones de
Atacama y Coquimbo.
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asimilacion del consumidor. En el mercado de las I.G. o D.O. la competencia no sélo
esta basada en la relacidn costo-precio, sino también por un factor decisivo, el cual es
la fama o prestigio. La situacion del oferente en el mercado queda determinada segun

la forma de diferenciacion que utilice.

2) Aseguramiento de la calidad ya constatada.

La declaracion de 1.G. o D.O. genera un reconocimiento de calidad y un
aseguramiento de ésta, a un determinado producto. Los titulares de una I.G. o D.O.,
independiente de cudl sea su fuente de reconocimiento, no solo tienen la obligacion
de conservar dicha calidad, sometiéndose a requisitos productivos comunes al finalizar
el proceso productivo. Sino también, tienen el derecho de proteger dicha I.G. o D.O.,
cuando en su elaboracion no se han cumplido con los requisitos legales y

convencionales. 2*°

Las consideraciones sobre la “calidad” que se asocia a un determinado producto,

se refieren primordialmente a la calificacion del producto en relacion a sus atributos:**°

- organolépticos (aroma, imagen, sabor),
- nutricionales (calorias, porcentaje de grasas, energia, otros),
- de salud (fortalecimiento, inocuidad),

- Valorativos (cultural, identidad),

239 En un sentido similar, LANDES y POSNER, al analizar la funcion econdémica de las marcas (nosotros

creemos que es perfectamente extraible al caso de las D.O. e I.G.), sefialan que: “para que los
consumidores se vean beneficiados por la marca, en el sentido que la marca reduzca sus costes de
diferenciar los productos, es necesario que la calidad de la produccion del fabricante se mantenga
constante, esto es, que desde el punto de vista del consumidor todas las unidades del bien sean idénticas
y no varien en el tiempo”.

LANDES, W, y POSNER, R. Op. Cit. Pag.221

2Otaller itinerante de la OMPI sobre Propiedad intelectual y los beneficios del correcto uso de las
indicaciones geograficas, organizado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)en
cooperacion con el Ministerio de Justicia a través del Registro Nacional de la Republica de Costa Rica y
con la colaboracion del Centro Agrondmico Tropical de Investigacion y Ensefianza (CATIE) [ En linea] ,
Turrialba y Sarchi, Costa Rica www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_GEO.../OMPI_GEO_CR_03_4.doc>
[Consulta: 22 de septiembre de 2010].
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- ambientales (impacto, contaminacién y conservacion sobre el medioambiente)

- sociales y humanas (condiciones laborales en las empresas, propiedad)

Es importante sefialar que cada consumidor le asigna una importancia distinta a
cada uno de estos atributos, tanto en orden como en contenido. Estas diferencias
dentro del concepto de calidad, son la raiz del fenbmeno de segmentacion que se
genera en estos mercados y a su vez, la base de la estrategia de diferenciacion de

productos por parte de estos productores.

3) Promocion del elemento territorio y protecciéon d e conocimientos.

El reconocimiento de alguno de estos derechos de propiedad industrial, genera una
promocién del elemento territorio (elemento comuln a estas dos instituciones) realizado
al interior del proceso productivo, lo que se traduce en una mayor valoracion de dicho
espacio geogréfico. Se produce un desarrollo econémico asociado al territorio debido a
gue eventualmente, las probabilidades de ocasionar un traspaso de tecnologia y
capital desde zonas desarrolladas a zonas menos desarrolladas, aumentan. Todo
esto, a fin de beneficiarse de esta calidad o fama reconocida por la autoridad. Lo que
se traduciria en mayores ingresos para dicha zona, por conceptos de patentes e
impuestos, ademas de generar nuevas fuentes de trabajo, lo que disminuiria la

emigracion de estas zonas por lo general poco desarrolladas, a zonas desarrolladas.

Con respecto a la proteccion de conocimientos, esta se produce como
consecuencia de tener que realizar un proceso productivo de una forma determinada,
a fin de poder verse amparada por este derecho de propiedad industrial. Es la
imposicion de una determinada técnica que asegura calidad, la que mantiene con vida
ciertos conocimientos culturales que por lo general son consuetudinarios y donde el
riesgo de perderse por el desuso son altos.

Esta promocion y proteccion de conocimientos se traduce en un desarrollo de las
areas protegidas a través del fortalecimiento entre los diferentes sectores econémicos
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que se desarrollan al alero de una I.G. o D.O., lo que promueve inversiones a nivel
local y el surgimiento de nuevos negocios relacionados que a su vez, generan

empleos y mayores ingresos en areas rurales.

4) Eliminacion de asimetrias de informacion.

Las I.G. y D.O. tienen como efecto el de eliminar asimetrias de informacion que se
producen al proporcionar al consumidor un conocimiento veraz sobre el origen del
producto e implicitamente, sobre su calidad, reputacion y otras caracteristicas
especiales vinculadas esencialmente a ese origen.?*! Las asimetrias de informacion se
generan porque los productores u oferentes tienen un mayor conocimiento de las
propiedades de sus bienes, pero los consumidores no disponen de la adecuada
compresion de datos al momento de tomar la eleccion de consumo. Estas asimetrias

por lo general producen fallas de mercado, las que se traducen en®**:

A) Una mala asignacién de sus recursos por los consumidores, debido a que
por la poca informacion, es probable que un productor inescrupuloso pueda
verse beneficiado en forma directa de la fama o prestigio de otro amparado

por alguno de estos derechos de propiedad industrial.

B) Bajas recompensas para los productos de calidad en el mercado. Los
mercados de las I.G. y D.O. se caracterizan por poseer estandares y

requisitos mayores en relacion a la calidad y caracteristica, que los que

241 Segun COLOMA las asimetrias informativas “se deben a la existencia de acciones que efectda uno de

los agentes econémicos que estan ocultas para el otro (por ejemplo, el nivel de precaucion). La otra
fuente posible de asimetria informativa se da cuando un agente economico o grupo de agentes
econdémicos tienen mayor conocimiento que el resto respecto de las caracteristicas de bien que se
comercia en el mercado. Esta situacion de “conocimiento oculto” genera que ciertos agentes econémicos
(por ejemplo los oferentes) actien en un contexto de menor incertidumbre que otros (por ejemplo los
demandantes) y que dicha interaccion determine divergencias entre los valores de lo que se esta
comerciando para uno y otro grupo

COLOMA, Germéan. Op. Cit. pag. 58.

242 SAMUELSON, Paul. A y NORDHAUS, William D. Op. Cit., pag. 163-197.
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encontramos en los bienes base. Permitiendo a los productores asociados
a un determinado producto, diferenciar su producto en el mercado y obtener
mejores retribuciones a sus inversiones debido al aumento o conservacion

de una alta calidad en su produccion.

Desventajas econdémicas.

Como estamos en presencia de mercados imperfectos, el problema que se puede
dar es que los productores poseen un pequefio grado de incidencia y control sobre el
precio final. Esta posibilidad de poder influir en forma determinante en el precio, le
confiere un ligero poder monopolistico, dependiendo del tamafio y las barreras de
entrada y de salida del respectivo mercado relevante, tanto geografico como de bienes
y servicio. Ademas, si a esto le sumamos que como mercado de competencia
imperfecta que es, existe una alta interdependencia entre productores (en este caso,
los titulares de una I.G. o D.O.), lo que aumenta el riesgo de dar lugar a practicas
concertadas de caracter colusorio, afectando el bien juridico libre competencia®?®. Si
bien este escenario se puede dar, en la realidad es dificil, debido a que estos
mercados estan compuestos por productores pequefios y atomizados, lo que dificulta
la realizacién de acuerdos para controlar el mercado e impedir la entrada de nuevos

competidores estableciendo barreras de entradas.

Ventajas desde el punto de vista juridico.

Antes de adentrarnos en el analisis de estas ventajas, debemos sefialar que, sin
perjuicio de que podemos encontrar una gran gama de ellas, nunca seran tantas como

las ventajas desde un punto de vista econémico, ya que las instituciones estudiadas

3 Enel capitulo 1, se hace un analisis mas completo de la importancia que tiene este bien juridico como

elemento de justificacion en la proteccion de estos derechos de propiedad industrial.
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persiguen fines esencialmente econémicos y el derecho es una herramienta para

materializar un estatuto juridico que garantice tales fines.

1) Estatuto juridico de proteccién

La primera ventaja que se puede hallar, ademas de ser la mas importante, la

encontramos en el reconocimiento y proteccidn que reciben estos derechos.

Encontramos en un primer nivel, su consagraciéon Constitucional. Debemos
recordar que segun los articulos 1y 2 de la Ley de Propiedad Industrial y a partir de un
analisis del resto del articulado de la ley, llegamos a la conclusidon de que existia un
derecho de dominio sobre estas instituciones, sin perjuicio de lo cual, se encontraba

limitado por la propia ley al uso y goce del mismo.?**

El reconocimiento de las I.G. y D.O. como derecho de propiedad trae aparejado la
obtencién de los beneficios dinamicos de la propiedad. Para LANDES y POSNER, “los
beneficios dinamicos de los derechos de propiedad son los incentivos derivados de la
titularidad de los mismos para invertir en la creacién o en la mejora de un determinado

recurso”™®. Sin esta expectativa, los incentivos para invertir son escasos.

Ademas de encontrarse reconocidas y protegidas por la Constitucion y por las leyes
chilenas, se debe sefialar que aquellos titulares que obtengan el reconocimiento de
una determinada indicacion geogréafica o denominacion de origen, reciben proteccion
dentro de los acuerdos multilaterales que nuestro pais ha ratificado, por lo que la
extension de su proteccidn trasciende las fronteras. A esto, debemos agregar, la gran

cantidad de tratados bilaterales y de asociacion que recientemente, nuestro pais ha

24 Este tema es tratado en extenso en el capitulo 4.2 denominado “Titularidad del Derecho de Propiedad
Industrial sobre una indicacién geografica o una indicacion de origen. Naturaleza juridica.”
245 LANDES, Williams, POSNER, Richard. La Estructura Econémica del Derecho de Propiedad Intelectual
e Industrial. Madrid. Fundacién cultural del Notariado.2008. pag.24.
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celebrado, los cuales, incluyen capitulos especificos en relacion a las indicaciones

geograficas y denominaciones de origen y su proteccion.

Tanto la Ley N° 18.455, la Ley de Propiedad Industrial, el Decreto N° 464 de 1994 y
los respectivos reglamentos de las leyes anteriores, establecen en forma general que
deben respetarse los derechos de que gozan los titulares con cada una de las
respectivas indicaciones geograficas y denominaciones de origen, estableciendo cada
una, mecanismos de proteccion para las distintas 1.G. y D.O. Especificamente,
respecto de aquellas que se reconocen mediante el procedimiento establecido por la
ley N° 19.039, a modo de ejemplo, se establece en su articulo 105, ciertas conductas
gque una vez configuradas son sancionadas con una multa a beneficio fiscal, las cuales
oscilan entre 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales y que en caso de reincidencia

pueden aumentar considerablemente.

Por lo tanto, es claro el beneficio que tendrian los titulares de una I.G. o D.O. frente
al resto de los productores que no gozan de estos ultimos derechos, puesto que
tendrian a su favor un estatuto mucho més protector y con mecanismos adicionales de
proteccion, mientras que el resto de productores, no podrian acceder a estos
beneficios y se regirian por las reglas establecidas en el estatuto general de

responsabilidad.

2) Sometimiento a regimenes contractuales.

Continuando con las ventajas juridicas, podemos decir que tienen directa relacion

con las ventajas que presenta la contratacion®*®. El legislador prefiere, en muchas

24 pesde el punto del andlisis econémico normativo, los beneficios de someterse a un régimen

contractual son:

A) “Realizar intercambio entre agentes econémicos que valoran los bienes, servicios y derechos de
distinta manera, permitiendo que quienes los valoran mas sean los que finalmente se queden
con el bien, servicio o derecho en cuestion.

B) Transferir riesgos desde agentes econdmicos mas adversos o expuestos al riesgo a agentes
econémicos menos adversos 0 expuestos al riesgo.
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ocasiones fijar una determinada relacion juridica dentro de las obligaciones
contractuales que en el ambito de las puramente legales. Frente a esto Gltimo, LOPEZ
SANTA MARIA establece que: “Esta manera de proceder se justifica plenamente por
las ventajas précticas que resultan de las flexibilidad que posee el contrato y no la ley,
como, asimismo, por razones psicologicas; en la gran mayoria de los casos, los
deudores de obligaciones contractuales las cumplen oportunamente, lo que no ocurre

con las obligaciones legales®".

Podemos por tanto, encontrar dos niveles de contratacion:

a) Primer nivel de contratacion.

Este nivel, surge por el s6lo hecho de obtener el reconocimiento de una indicacion
geografica o denominacion de origen. Estaria presente en todos los casos y se

generaria durante las etapas de solicitud y de reconocimiento.

Lo anterior, se materializaria con la presencia, en un primer momento, de una figura
contractual que se debe verificar al momento de realizar la solicitud en forma
obligatoria y cuya configuracién interna se encuentra entregada al arbitrio de los
titulares. Esta ultima dice relacion con la representacion de un grupo significativo de
productores, fabricantes o artesanos para realizar una solicitud de registro®*®.

Creemos que la etapa de la solicitud, es la mas importante, ya que a partir de esta
se comienzan a generar los lazos organizativos, los que con posterioridad podrian
afianzarse y terminar siendo favorable para los titulares. Por tanto, es importante que
durante todo este nivel, se logre plasmar el principio de buena fe contractual entre los

distintos operarios.

C) Resolver problemas de eficiencia surgidos de situaciones en las que existen externalidades o
informacién asimétrica entre las partes contratantes.
COLOMA, German. Op. Cit. pag. 118.
247 OPEZ SANTA MARIA, Jorge. Op. Cit. Pag. 186.
248 Respecto de la solicitud hecha por la autoridades publicas, nos referimos en el punto 4.3) de este
capitulo, en donde, sefialamos que se regian por el derecho publico.
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Luego, y como lo explicamos en este mismo capitulo, en este nivel, también se
generaria una copropiedad con caracteristicas especiales y, finalmente se originaria
un contrato de adhesion y forzoso entre los titulares de dichos derechos, a partir del

reglamento de uso y control con el que debe contar cada I.G. y D.O.

De tal forma, estas instituciones otorgan una seguridad o certeza juridica a los
productores. La seguridad juridica se da por el hecho de saber con exactitud, cual es
el conjunto de derechos y obligaciones que tienen, como titulares de estos derechos
de propiedad industrial. Estos ultimos, tendrian conocimiento de la normativa que los
regula, con lo que sabrian exactamente cuales son los deberes que tienen y los
mecanismos que les otorga la ley para su proteccion.

Asimismo, parten de la premisa de que se aplicarian los principios basicos de la
contratacion, como por ejemplo, el principio de intangibilidad de los contratos, el efecto
relativo de los contratos y que la culpa al incumplir una obligacién contractual se

presume.

b) Segundo nivel de contratacion.

En segundo lugar, nos encontramos con un nivel contractual que se produce en
forma espontanea entre los titulares. Se suscita a proposito de la libre contratacion que
puedan generar los titulares beneficiarios por aplicacién del principio de la autonomia
de la voluntad. Este fenbmeno, puede producirse desde momentos anteriores a la
solicitud hasta posteriores al registro de una indicacion geografica o denominacién de

origen.

Las partes, tal como se ha sefialando anteriormente, no tienen la obligacion de
adherirse a estas figuras asociativas, y tampoco tienen la obligacion de permanecer o
de que sea un requisito para el ejercicio de los derechos que emanan de los derechos
de propiedad industrial analizados. Sélo pueden ser valoradas a partir de las ventajas

que otorgan a los titulares.
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Gracias a estas formas asociativas espontdneas, podemos sefialar que les
permitiria llegar mas fortalecidos a determinar un posible equilibrio de Nash aplicado a
estos juegos cooperativos®”. Partimos de la base de que en las relaciones entre
titulares de uno de estos derechos de propiedad industrial debemos aplicar lo relativo

a la teoria de los juegos®™®

cooperativos, ya que, por las caracteristicas de estos
mercados, cooperar siempre va a generar mayores ganancias a los productores que
competir en forma no cooperativa, e incluso, que afectando el bien juridico libre

competencia.

La ventaja juridica de someterse a este estatuto es que, existe una alta posibilidad
de llegar a un acuerdo que cumpla con las condiciones de ser un éptimo de Pareto y
ser eficiente. Un optimo de Pareto (es un concepto de eficacia) es aquella situacion en
que los jugadores (en este caso los productores) llegan a un nivel de ganancia o
utilidad en que es imposible mejorar el bienestar propio, sino es a expensas de otro
jugador. Este 6ptimo de Pareto da lugar a que se produzca un equilibrio de Nash
aplicado a los juegos cooperativos. Se da un equilibrio de Nash, cuando se produce la
situacion en la que ninguno de los productores siente la tentacion de cambiar de
estrategia comun en forma unilateral, ya que cualquier cambio significa una reduccién
en sus ganancias. La estrategia comun, partiendo de la base de que estamos en
presencia de agentes racionales®™", busca la maximizacion de su riqueza, la cual es en
este caso, es el fortalecimiento y proteccion de la fama o prestigio reconocida

mediante una |I.G. 0 D.O.

29 E| ejemplo tipico de estos juegos es el dilema del prisionero. El principal objetivo de la Teoria de los

juegos es determinar las situaciones de conducta racional de los jugadores, en donde los resultados de
los juegos estan condicionados a las acciones de los jugadores que estan entre ellos en una relacion de
interdependencia.
Para més informacion, ver:
NASH, John. Non cooperative games. [En linea]< http://www.princeton.edu/mudd/news/fag/topics/Non-
ooperative_Games_Nash.pdf.> [Consulta 29 de agosto de 2010].
NOBEL SEMINAR. The Work of John Nash in game theory. Princeton, University of Princeton.1993. [En
linea]  <http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1994/nash-lecture.pdf>  [consulta 29
aS%OSIO 2010].
Y Entendiendo por estados cooperativos la situacién que se produce en un juego o relacion coalicional,
en donde tenemos agentes racionales que asumen que tienen mas posibilidades de generar ganancias o
utilidades formando o participando en conjunto con sus competidores que no formandolas. En este caso
los competidores son los demas titulares de la misma D.O. o I.G.
*1gjse espera que los oferentes no actden en forma racional, deberia utilizarse la estrategia “MAXIMIN".
Esta es aquella en la que se maximiza la ganancia minima que pueda obtenerse. Es decir, se toma una
decision pensando en el minimo resultado que se pueda obtener.
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Lo que se genera con esto, es que se aumenta el grado de certeza de
cumplimiento a nivel contractual y legal entre titulares de una D.O. o0 I.G., debido a que
se establecen reforzamientos externos en donde es mA&s oneroso, genera menos
utilidad, romper el pacto en forma unilateral que cumplirlo. Si alguien desea alejarse o
no cumplir con las obligaciones en comun que se da en este tipo de convenciones, se
arriesga a tener utilidades por debajo de lo que hubiese ganado dentro del pacto o
estatuto juridico. Es decir, la utilidad minima esperada se reduce a la que se espera
gque se dé si todos actian de la misma forma, reduciendo el factor de riesgo al

momento de invertir en relacion al retorno esperado.

Sin perjuicio de esto, debemos sostener que cuando los titulares se asocian en
forma voluntaria, de igual forma pueden ejercer todos y cada uno de los derechos
establecidos por la Ley de Propiedad Industrial en forma individual por el sélo hecho
de ser titulares. Se descarté en el punto 4.3 de este mismo capitulo, la posibilidad de

existencia de un derecho colectivo.

3) Beneficios para los consumidores.

Ahora bien, desde el punto de vista del consumidor, la ventaja juridica tiene estricta
relacion con la proteccion de la buena fe de estos al momento de la eleccion final de
consumo. Como sefialamos en el capitulo segundo, uno de los fundamentos juridicos
del reconocimiento de las I.G. o0 D.O. es la proteccion de la buena fue de los
consumidores. Existe certeza por parte del consumidor de que la adquisicion de un
determinado bien, tiene caracteristicas que asocian calidad a factores naturales,
humanos y geogréficos que no son solo fruto de su actividad racional, sino que, son

compartidos por la comunidad.

Segun lo anterior, el consumidor podra tomar decisiones mas informado,

esquivando asimetrias de informacion, a fin de poder tener la mayor maximizacién de
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beneficio al optar por un determinado producto. En el mismo sentido COLOMA sefiala
gue: “la justificacion econdémica de la existencia de derechos de propiedad sobre las
marcas y designaciones esta relacionada con la capacidad de estos nombres y signos
de darle informacién al comprador de un bien o servicio respecto de la calidad y del
respaldo del producto que esta adquiriendo.”?*%-2>3

La Ley de Propiedad Industrial, sefiala que no podran reconocerse como |.G. o
D.O. los signos o expresiones que puedan inducir a error o confusion en el publico.
Los consumidores por tanto, no solo tendran las acciones contenidas en la legislacion
relativa al Derecho del Consumidor, sino que, también podran ampararse en lo
establecido por la ley de propiedad industrial, lo cual, los deja en una inmejorable

situacion.

4) Beneficios establecidos respecto de terceros.

Respecto de terceros, también encontramos armas frente a aquellos que pretenden
el reconocimiento de un derecho que colisiona con los intereses de personas que no
son parte del reconocimiento ni se ven afectados como consumidores. Asi, el articulo
101° de la Ley N° 19.039, establece que cualquier persona podra impetrar la
declaracién de nulidad cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones
establecidas en la ley. Hay que sefalar, el papel que cumplen las publicaciones que
deben realizarse durante el procedimiento de reconocimiento, las cuales, facilitan la
posibilidad legal de que cualquier interesado pueda, en virtud de haber tenido
conocimiento de una situacion que le afecte, oponerse a una solicitud de

reconocimiento de una I.G. o D.O.

52 COLOMA, German. Op. Cit. pag. 91.

253 E| mismo racionamiento tienen LANDES y POSNER al analizar la funcion econémica de las marcas. Si
bien son instituciones diferentes a las D.O. e I.G., poseen caracteristicas similares, porque lo que se dice
de una, es perfectamente extraible a la otra. Estos autores sefialan que: “una marca transmite informacion
que permite al consumidor estar convencido de que no necesita investigar las caracteristicas del bien
que esta a punto de comprar porque la marca le indica simbdlicamente que sus atributos son iguales a
los del producto que consumié anteriormente. El valor de una marca utilizada por una empresa para
designar sus bienes equivale a la reduccién de los costos de busqueda de los consumidores en virtud de
la informacién que aquella transmite sobre la calidad de sus bienes”.

LANDES, W, POSNER, R. Op. Cit. pag.221.
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Ademas, dentro de las indicaciones geograficas o denominacion de origen que no
se pueden registrar, se encuentran aquellas que sean contrarias a la moral o al orden
publico, con lo que cualquier persona podria oponerse al reconocimiento cuando se

cumpla alguno de dichos requisitos.

Los terceros, es decir, aguellos que no son titulares y que se encuentran ajenos a
la figuras contractuales que se generan a partir del reconocimiento, pueden de igual
forma llegar a ser titulares, ya que la figura de los titulares no es estética, ni tampoco
se encuentra cerrada a cierto tipo de personas. Esto, debido a que cualquier persona
puede convertirse en productor, fabricante o artesano, siempre y cuando cumpla con

los requisitos establecidos en la ley y en el respectivo reglamento de uso y control.

Desventajas desde el punto de vista juridico.

En relacion a las desventajas juridicas, podriamos decir que en nuestro estudio, no
encontramos desventajas. Lo que si podemos hacer es una critica a la Ley N°19.039

de Propiedad Industrial, la cual omite ciertos aspectos importantes.

Consideramos que la ley de propiedad industrial, otorga demasiadas libertades a
los titulares, los cuales, pueden organizarse o no para el ejercicio de los derechos
emanados del reconocimiento de una I.G. o D.O. Lo anterior no siempre puede
constituir una ventaja, toda vez que, existe la posibilidad de que entre los titulares
existan productores, fabricantes y artesanos, que no poseen los mismos recursos
econdmicos, por lo que, los grandes productores instalados en la zona por lo general
con anterioridad al reconocimiento (también con posterioridad a fin de aprovechar una
fama o calidad ya constatada), podran imponer sus condiciones a los productores mas
pequefios. Configurando formas asociativas, respecto de las cuales, intentaran
controlar al grupo de menores recursos. Esto, unido al hecho de la practicamente nula

existencia de normas de proteccion de las minorias.
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Relacionado con lo anterior, la ley, no opt6 por la creacién de un érgano de gestion
con personalidad juridica propia, autonomia econémica y plena capacidad de obrar
para el cumplimiento de sus fines. Encargado principalmente de la representacion; de
la promocién de la I.G. o D.O.; de la realizacién de todo tipo de actividades; de la
participaciébn o posibilidad de relacionarse con otras personas, sean naturales o
juridicas para el establecimiento de oportunos negocios juridicos, incluidos acuerdos
de colaboracion. Como por ejemplo: el “institut national de l'origine et de la qualite”
(INAO) y el Consejo Regulador de la D.O. “ALICANTE” de la comunidad Autbnoma de
valencia. Ademas, estos Organos se rigen por principios democraticos y de
representatividad de los distintos intereses econdmicos y sectoriales, con especial
contemplacion de los minoritarios, existiendo de tal forma, paridad en la
representacion de los diferentes intereses, unido a su funcionamiento sin animo de
lucro, creemos que, podria salvar los problemas sefalados en el parrafo anterior, que
eventualmente se producirian en nuestra legislacion.

Por otro lado, criticamos que el procedimiento establecido por la Ley de Propiedad
Industrial es demasiado extenso y no existen limites de tiempo para acotar su
duracion, con lo que facilmente el procedimiento podria extenderse por afios, como fue

lo que ocurrié con el proceso de reconocimiento de la I.G. “Limén de Pica”.

Tampoco, existe una norma legal expresa que se pronuncie acerca del fomento y la
promocién de las I.G. y D.O. y que radique el cumplimiento de dichas funciones en un
organo especifico, que creemos, deberia ser el Instituto Nacional de la Propiedad

Industrial.

Existen actualmente, tal como se sefiald, tres formas de establecimiento de
denominaciones de origen: a) por ley y por decreto, b) por registro y, ¢) mediante
incorporacién por acuerdos de caracter bilateral o de asociacién. Esto Ultimo, no hace
MAas que mantener sistemas paralelos de proteccién, lo cual, como se dijo en su

oportunidad, generaria desventajas inmensas.?** Debe unificarse el sistema y tender a

%% En relacion a la proteccion de sistemas paralelos de reconocimiento y su fundamento, véase el capitulo
2.1 sobre “La necesidad y fundamento de la proteccién de las I.G. y D.O.” vy el capitulo 4.3.2. “Relacion
contractual que se produce en virtud de una I.G. 0 D.O.”
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la incorporacion al Registro de Indicaciones Geogréficas y Denominaciones de Origen

de todos los derechos de propiedad industrial de esta naturaleza.

Una critica que podria refundir con las demas, la constituye el hecho de que, sin
perjuicio de que consideramos que se ha producido un gran avance en la materia, la
ley de propiedad industrial y sus reformas, se llevaron a cabo mas por la presion de los
distintos instrumentos internacionales, sean bilaterales o multilaterales, que por una
iniciativa basada en las verdaderas necesidades de nuestro pais. Principalmente por el
Acuerdo sobre los ADPIC.

Creemos que se seguiran introduciendo reformas a dicha ley con el fin de lograr
una adaptacion final a las exigencias de los diversos tratados celebrados por nuestro
pais, por lo que su reglamentacion y caracteristicas como instituciones juridicas, adn
no esti totalmente determinada. Esperamos que las falencias de la ley, sean

corregidas en dichas oportunidades.

Otras ventajas

A continuacion se sefalan ciertas caracteristicas, que, sin perjuicio de haberlas
dejado para el final, no son menores, las cuales no se encuentran agrupadas en
economicas Y juridicas, ya que muchas de ellas escapan de dicha clasificacion. Estas

son:

- La promocion y preservacion de la actividad agricola y artesanal en zonas rurales
marginales de dificil acceso, en las que la decadencia y la migracién constituyen un

grave problema de caracter social.

- Promocion de la existencia de una variedad de productos regionales.

- Creacion de empleos directos e indirectos en las zonas rurales.
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- El favorecimiento de la multiplicidad de unidades de produccién y el aprovechamiento
de los territorios beneficiarios con otras actividades econdémicas (como el agroturismo),

incidiendo en un éptimo reparto del territorio en pro de un mayor desarrollo rural.

- Cuando se trata de productos artesanales, se puede lograr la recuperacion y
mantencién del caracter localizador u originario de culturas ancestrales que han

venido perdiéndose.

- Constituyen una forma eficaz para competir con los productos genéticamente
modificados, una vez que la calidad y caracteristicas que presentan los productos
protegidos con una denominacion de origen, responden a practicas tradicionales y a

un saber hacer;

- Se logra una promocion y desarrollo de empresas familiares;

- Se promueve la exportacion de productos agroalimentarios adecuados a estandares
internacionales, logrados a partir del trabajo comin y de parametros de calidad

colectivos;

- Se incentiva la preservacion del medioambiente y de la cultura local.

Otras desventajas

Al igual que en el punto anterior, las desventajas que mencionamos a continuacion,
sin perjuicio de haberlas separado de las econdmicas y juridicas, revisten igual

importancia.

Hay que hacer hincapié que el sélo hecho de lograr el reconocimiento de una
determinada 1.G. o D.O., no significa que las ganancias de los productores se
incrementen de forma automatica. Puede pasar mucho tiempo sin que las ventajas se
logren avizorar, ya que para que sea realmente efectivo el hecho de que las utilidades

(econdmicas o juridicas) se desarrollen, es necesario que se acomparie con campanas
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de marketing que den a conocer las caracteristicas del producto para que sea
finalmente el consumidor quien las valore. Un ejemplo de esto, lo constituye el reciente
reconocimiento de la 1.G. “Limén de Pica’, el cual, sin perjuicio de que los
consumidores tienen conocimiento de su existencia, no podrian establecer una
diferencia entre el actual Limén de Pica protegido por esta I.G. y el anterior que se
usaba en forma genérica, puesto que no tienen conocimiento de sus bondades, para

es0, se necesita que se den a conocer al publico.

Otra desventaja, que adn no se experimenta en nuestro pais, pero que en Europa
ya estd comenzando a causar graves problemas, dice relacion con que al fijarse las
lineas de produccion mediante los reglamentos de uso y control especifico, el
productor se ve en la obligacion de seguirlas sin margen alguno para innovar, lo que
causa grandes limitaciones para estos ultimos. Asi, por ejemplo, tenemos casos de
productores de vinos en Francia que han pensado la posibilidad de renunciar al
amparo de una denominacion de origen, ya que se les hace imposible cambiar
siquiera, la forma de riego o la cantidad de uvas por hectarea, con lo que se ven
amarrados a mantener las reglas preestablecidas, no pudiendo introducir variaciones

con el fin de mejorar el producto u obtener una mayor rentabilidad.

243



Capitulo 5: Conclusiones.

A lo largo de este trabajo hemos podido comprender en profundidad, el tratamiento
y desarrollo que han tenido las denominaciones de origen e indicaciones geogréficas
como instituciones juridicas reconocidas por el Estado. Todo lo realizado, nos ha

llevado a concluir lo siguiente:

1) Comparamos el desarrollo legal y doctrinario, tanto a nivel nacional como
internacional, con lo que pudimos aclarar la normal confusion conceptual que hemos
podido apreciar en esta area del derecho. Comprendemos que las indicaciones
geograficas, constituyen el género y en numerosas legislaciones e instrumentos
internacionales no se mencionan a las denominaciones de origen. Por lo que debemos

entender que estan contenidas dentro de las primeras.

2) Comprendimos a su vez la evolucion histoérica de estas instituciones, las cuales, han
acompafado al hombre desde los albores de la sociedad, influyendo mutuamente

tanto en sus caracteristicas como en su naturaleza.

3) Profundizamos en la naturaleza juridica de las I.G. y D.O., pudiendo constatar la
existencia de varias teorias. Segun el tratamiento que reciban dichos derechos en
cada legislacion, podremos dar por establecida su naturaleza juridica en cada una de
ellas. En nuestro pais, nos propusimos conciliar dos teorias, las cuales, consideramos
podian coexistir. Nos referimos a aquella que trata a las D.O. como bien inmaterial o

intelectual y aquella que la trata como forma especificada de propiedad industrial.

4) Pudimos comprender un poco mas acerca de las caracteristicas, ambito de
aplicacion y las diferencias que tienen con otros derechos de propiedad industrial.
Todo con el fin de poder entender estos derechos, ya que poseen caracteristicas

especiales en comparacion a los demas derechos de propiedad intelectual.
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5) Nos detuvimos especificamente en la relacion existente entre las indicaciones
geograficas (incluidas las denominaciones de origen) y las marcas. Al respecto,
pudimos sefialar que nuestro ordenamiento permite la coexistencia entre tales
instituciones, dandole preferencia a las 1.G. Esto, ya que se prohibe el registro de
aquellas marcas que induzcan a error o confusion en los consumidores. En todos los
demas casos, mientras el INAPI tenga conviccion de la coexistencia entre ambos,
podran existir las dos. Este Ultimo 6rgano, debe determinar las condiciones de uso
para cada una de éstas, a fin de poder evitar la inducciéon a error o confusion del

publico.

6) Posteriormente, y después de obtener una comprension de estas instituciones
juridicas, analizamos el fundamento de su proteccion por parte del legislador. Es decir,
porqué el Estado reconoce una situacion factica preexistente y le da un estatuto
juridico de excepcion, basado en la proteccién de tres bienes juridicos que son: la
buena fe de los consumidores, la proteccion de la libre competencia y el interés de los
productores. Ademas de tratar de someramente los mecanismos de proteccion que el

legislador les reconoce, tanto en forma directa como indirecta.

7) Del estudio normativo que se realizd (tanto nacional como internacional), se logré
comprender la importancia que han tenido los diversos instrumentos internacionales
(en especial el Acuerdo ADPIC), para configurar nuestra legislacion. Comprendemos
gue existen ciertas falencias en nuestra ley, las cuales, deberan ir mejorandose para

lograr un sistema de proteccién mas efectivo.

8) Se establecid que las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen,
constituyen derechos de propiedad industrial y, en virtud de esto ultimo, se les aplica el
estatuto de la propiedad reconocido en la Constitucién. Asi, se encontrarian
amparados por la garantia constitucional del articulo 19 N° 25 y 19 N° 24, con lo que
les se les aplicarian todos los mecanismos de proteccién establecidos para el derecho

de propiedad.
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9) En nuestro pais, existen tres formas de establecimiento de I.G. o D.O. Esto es,
mediante la ley (ley de alcoholes), decreto supremo (zonificacion viticola) y mediante
registro, segun lo establecido en la ley N° 19.039. Se critic6 el hecho de existir tres
sistemas paralelos de establecimiento, sefialandose que deberia ser obligatorio el
registro de todas las I.G. y D.O. (no s6lo de aquellas creadas mediante registro).
Concluyéndose que las ventajas de la creacion de un sistema unitario, serian

mayores, ya que daria certeza juridica y eliminaria asimetrias de informacion.

10) Se determiné quienes podrian ser los titulares de estos derechos, siendo en
definitiva, todos los productores, fabricantes y artesanos de una zona delimitada, que
cumplieran con ciertos requisitos, establecidos principalmente en la ley y en el
reglamento especifico de uso y control. Sin embargo, se establecié que la posibilidad
de ser titular se encontraba abierta a todos los interesados que cumplieran con los
requisitos, no importando que estos no hayan sido parte de los que solicitaron el

reconocimiento originalmente. Se sefialé que no es lo mismo ser solicitante que titular.

11) Se descarté la posibilidad de existencia del Estado como titular exclusivo. Esto, en
virtud de que la propia ley no sefiala el modo de adquirir que tendria el Estado (como
si lo hacen otras legislaciones). Ademas, la ley establecié la posibilidad de que
cualquier persona, natural o juridica, nacional o extranjera, pueda ser titular de estos

derechos. No restringiéndolo de forma alguna.

12) Se estableci6 que los derechos de los titulares, no constituyen derechos
colectivos, toda vez que no se da un requisito esencial para su existencia. Es decir,
nos referimos a la falta de una estructura organizativa legitimada, la cual, otorgaria
representacion auténtica o legitima y seria en definitiva, la encargada de ejercer el
derecho. Por tanto, solo habria derechos especificos de grupo, ya que la titularidad del
derecho reside en cada uno de los productores, fabricantes y artesanos, sin necesidad

de una estructura organizada.
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13) El derecho que ostentan los titulares, corresponderia a un derecho de propiedad.
Tal derecho se encontraria limitado por la ley en un principio, sélo al uso del mismo,

sin perjuicio de esto, sostenemos que lo que el legislador quiso fue referirse al goce.

14) Ademés, logramos determinar ciertas circunstancias que la doctrina nacional no ha
tratado con suficiente profundidad. Pudimos reconocer las distintas figuras
contractuales que se presentan durante todo el proceso de reconocimiento de una I.G.
o0 D.O. Para ello, identificamos tres momentos importantes en todo proceso de
reconocimiento: el momento de la solicitud, el coetdneo al reconocimiento y aquel que
se producia con posterioridad a éste). Con esto, logramos comprender que el proceso
de reconocimiento puede ser perfectamente explicado a partir de las instituciones del

derecho privado.

15) Identificamos la presencia de un contrato forzoso ortodoxo existente en toda
solicitud. Esto, ya que la misma debe ser hecha por una persona o varias, en
representacion de un grupo significativo de fabricantes, productores o artesanos. Por
tanto, creemos que necesariamente deberia existir alguna figura juridica que otorgue
esa representacion. Eso si, las partes tienen plena libertad para determinar cual seria

esta. Es decir, conserva la libertad de configuracion interna.

16) Establecemos que si bien, ciertas autoridades politico administrativas pueden
presentar solicitudes, sin embargo, este fendmeno se rige por el derecho publico. Sin
perjuicio de esto, criticamos esta norma por ser excesivamente amplia y ambigua, ya

gue no aclara el tipo de autoridad que podria ejercer esta facultad.

17) Consideramos que el momento en el cual nace el derecho de propiedad industrial,
es cuando se produce la inscripcion de la 1.G. o D.O. en el Registro de Indicaciones
Geogréficas y Denominaciones de Origen. Ademas, dicha inscripcién tiene el efecto de

hacerlo oponibles a terceros, cumpliendo también con una funcién publicitaria.

18) Se establecié que el momento exacto del reconocimiento, constituiria un acto
propio de un Organo del Estado. Antes del reconocimiento sélo existirian facultades

legales, las cuales, una vez ejercidas pasarian a constituir derechos adquiridos por

247



cada uno de los titulares. El modo de adquirir estos derechos, estaria constituido por la
ley y, la fuente de las obligaciones también seria ésta ultima. Creemos que de todas
formas la ley otorgaria un estatuto especial de excepcion que gozaria de invariabilidad

en el tiempo, por aplicacion de la teoria de los derechos adquiridos.

Antes de presentar una solicitud, durante el procedimiento o con posterioridad al
reconocimiento del derecho, las partes, pueden generar todo tipo de actos juridicos
bilaterales. Los cuales, nunca podran establecer requisitos que limiten el ejercicio de

los derechos establecidos en la ley de propiedad industrial.

19) Estos derechos de propiedad industrial, constituirian una copropiedad con
caracteristicas especiales. Segun la cual, el derecho de los titulares de una D.O., es
decir, su parte, no recaeria en la cosa material dividido en cuotas, sino, sobre el
derecho en forma colectiva. Esta copropiedad especial se regiria por las reglas de la
comunidad, siempre y cuando no sean contrarias a la naturaleza de esta especial tipo

de propiedad.

20) Sostenemos que, el reglamento especifico de uso y control, podria explicarse a
partir de las instituciones del derecho privado. Creemos que éste, constituiria un
contrato forzoso ortodoxo, toda vez que es el legislador el que obliga a celebrarlo.
Ademas, seria un contrato colectivo ya que obliga no sélo a aquellos que concurrieron
a su celebracion, sino que también a aquellos que no estuvieron de acuerdo y a los
gue, se incorporan con posterioridad. Finalmente, también seria de adhesién, ya que
las clausulas son obligatorias para todos los titulares, aun cuando no hayan concurrido

a la celebracion.

Tal reglamento se encontraria limitado exclusivamente a expresar y reconocer
derechos y obligaciones relativos a procedimientos técnicos y requisitos del proceso
productivo que digan relacion la calidad del producto, la zona geogréfica delimitada y

el cultivo, recoleccion, elaboracién y envasado del producto final.

21) Se analizaron las ventajas y desventajas que traen consigo las I.G. y D.O. y el
hecho de que los titulares se agrupen en distintas formas asociativas. Concluimos que,

sin perjuicio de existir desventajas, las ventajas existentes no tienen comparacion. La
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diferencia entre un producto que esta protegido por una I.G. o D.O. posee ventajas
comparativas en relacion a un producto de tipo genérico. Frente a la posibilidad de que
los titulares se agrupen para alcanzar diversos fines, consideramos que constituiria
una ventaja dificil de superar. Esta forma de relacion incentivada, se traduce en el
modelo de juegos cooperativos de Nash, donde los competidores (en este caso los
titulares) obtienen mejores resultados participando en forma cooperativa que
participando en forma no-cooperativa. Es decir, es mejor participar en estos mercados
en forma conjunta, ya que por lo general existe una fuerte presencia de bienes bases,
los cuales pueden actuar como bienes sustitutos en el momento de la eleccién final del
consumidor. Si alguien quiere romper el pacto y lo hace en forma unilateral, se
arriesga a tener ganancias por debajo de lo que hubiese ganado dentro de la

convencion.

22) Hemos podido darnos cuenta que, sin perjuicio de que nuestra legislacion hace
un gran esfuerzo por actualizarse en esta materia y sobre todo “ponerse al dia” en lo
referente a los estdndares mundiales relativos al tema analizado, consideramos -tal
como lo dijimos- que tiene muchas falencias. Esto, lo explicamos a partir de que la ley
de propiedad industrial y principalmente las leyes que le introdujeron reformas buscan
cumplir con los compromisos adquiridos en relacion a los acuerdos multilaterales y los
tratados bilaterales. Mas que intentar crear un marco normativo completo y pensado
principalmente en las reales necesidades de los productores, fabricantes y artesanos

nacionales. Al respecto, podemos sefialar algunas deficiencias:

- No existe en la ley de propiedad industrial una norma legal que se encargue sobre el
fomento y la promocion de las I.G. y D.O. El organismo encargado de esto deberia ser
el INAPI, sin embargo, como no existe un precepto legal que asi lo establezca, el

desarrollo de estas instituciones ha sido lento.

- Sostenemos que debiese crearse un Organo de Gestion que represente a cada |.G. o
D.O., cuya regulacién se realice en forma extensa. En cuanto a la composicion de
dicho Organo, creemos que debiese existir una real preocupacion porque este ente

tenga una conformacion democratica.
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- Pensamos que el proceso de reconocimiento es extremadamente largo, ya que no
existe un plazo méaximo de tramitacion, lo que podria tornar que dichos procesos duren

afios (como por ejemplo el caso de la I.G. “Limén de Pica”).

- Tampoco existe una normativa que proteja a lo mas débiles dentro de cada una de
las indicaciones geogréficas o denominaciones de origen; no se establece con claridad
el tema de la titularidad de los derechos; de la naturaleza juridica de los mismos y el

papel que juega el Estado; entre otras.
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